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Akty prawne

dyrektywa
89/104/EWG

dyrektywa
2006/114/WE

dyrektywa
2015/2436

dyrektywa
2008/95/WE

Konwencja
paryska

porozumienie
TRIPS

p.w.p.

OBJASNIENIA SKROTOW

pierwsza dyrektywa Rady z 21.12.1988 r. majaca na celu zblize-
nie ustawodawstw Panstw Czlonkowskich odnoszacych sie do
znakéw towarowych (Dz.Urz. WE 21989 1. L 40, s. 1)
dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
2 12.12.2006 r. dotyczaca reklamy wprowadzajacej w blad i re-
klamy poréwnawczej (wersja ujednolicona) (Dz.Urz. UE L 376,
s.21)

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436
2 16.12.2015 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw
czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (wersja
przeksztalcona) (Dz.Urz. UE L 336, s. 1)

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE
222.10.2008 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw
czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (wersja
skodyfikowana) (Dz.Urz. UE L 299, s. 25; uchylona)
Konwencja Zwigzkowa Paryska z 20.03.1883 r. o ochronie wta-
snosci przemystowej, przejrzana w Brukseli 14.12.1900 r., w Wa-
szyngtonie 2.06.1911 r. i w Hadze 6.11.1925 1. (Dz.U. 2 1932 1.
Nr 2, poz. 8 ze zm.)

Porozumienie w sprawie handlowych aspektéw praw wlasnosci
intelektualnej z22.12.1994 r. (Dz.Urz. WE L, 5. 214), stanowig-
ce zalgcznik 1C do porozumienia ustanawiajacego Swiatowa
Organizacje Handlu (WTO), sporzadzonego w Marrakeszu
15.04.1994 r.

ustawa z 30.06.2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej (Dz.U.
22023 r. poz. 1170)
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Objasnienia skrétéw

rozporzadzenie
2015/2424

rozporzadzenie
2017/1001

rozporzadzenie
207/2009

rozporzadzenie
40/94

Wspolna
rekomendacja
WIPO

- rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2015/2424 z 16.12.2015 r. zmieniajace rozporzadzenie Rady
(WE) nr 207/2009 w sprawie wspolnotowego znaku towaro-
wego i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujace
rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspolnotowego
znaku towarowego oraz uchylajace rozporzadzenie Komisji
(WE) nr 2869/95 w sprawie oplat na rzecz Urzedu Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(Dz.Urz. UE L 341, s. 21; uchylone)

rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1001 z 14.06.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej (tekst jednolity) (Dz.Urz. UE L 154, s. 1)
rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 z 26.02.2009 r. w spra-
wie wspdlnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona)
(Dz.Urz. UE L 78, s. 1; uchylone)

rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z 20.12.1993 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. WE L 11, s. 1;
uchylone)

Wspolna rekomendacja w sprawie zasad ochrony w internecie
znakéw towarowych i innych oznaczen chronionych prawami
wlasnosci przemystowej, przyjeta przez Zgromadzenie Sy-
gnatariuszy Zwigzku Paryskiego oraz Gléwne Zgromadzenie
Czlonkéw WIPO w 2001 r.

Czasopisma i publikatory

BSP

Dz.U.
Dz.Urz. UE
Dz.Urz. WE
EIPR

EP

EPS

Glosa
GRUR Int.
IIC

JIPLP
KPP

Bialostockie Studia Prawnicze

Dziennik Ustaw

Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzedowy Wspdlnot Europejskich

European Intellectual Property Review

Edukacja Prawnicza

Europejski Przeglad Sadowy

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach
Journal of European and International IP Law

International Review of Intellectual Property and Competition
Law

Journal of Intellectual Property Law and Practice

Kwartalnik Prawa Prywatnego
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MOP

PiP

PPH

TR

ZNUJ PPWI
ZNUJ PWiOWI

WUP

Monitor Prawniczy

Panstwo i Prawo

Przeglad Prawa Handlowego

The Trademark Reporter. The Law Journal of the International
Trademark Association

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace z Prawa
Whasnosci Intelektualnej

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace z Wy-
nalazczosci i Ochrony Wlasnoéci Intelektualnej

Wiadomosci Urzedu Patentowego

Sady, urzedy, organizacje

BGH

EUIPO

NSA

SA

SN

TS lub Trybunat
UKIPO

UPRP
WIPO

WSA

Inne

EOG

Niemiecki Federalny Trybunal Sprawiedliwosci (Bundesge-
richtshof)

Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnoéci Intelektualnej (European
Union Intellectual Property Office)!

Naczelny Sagd Administracyjny

sad apelacyjny

Sad Najwyzszy

Trybunat Sprawiedliwo$ci?

Urzad ds. Wlasnosci Intelektualnej Wielkiej Brytanii (United
Kingdom Intellectual Property Office)

Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Swiatowa Organizacja Wlasnosci Intelektualnej (World Intel-
lectual Property Organization)

wojewodzki sad administracyjny

Europejski Obszar Gospodarczy

! W poprzednim stanie prawnym: Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrz-
nego (znaki towarowe i wzory) — Office for Harmonization in the Internal Market (trade

marks and designs).

> Obok Sadu UE (w poprzednim stanie prawnym Sadu Pierwszej Instancji) jeden
z organ6ow sgdowych Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej (w poprzednim stanie
prawnym Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci).






WSTEP

Znaki towarowe odgrywaja bardzo istotng role w gospodarce rynkowe;.
Stanowig cenny skladnik majatku przedsiebiorstwa oraz podstawowy ele-
ment promocji produkowanych towaréw lub $wiadczonych ustug. Znaki
towarowe, wskazujac na komercyjne pochodzenie towaréw lub ustug,
ulatwiaja konsumentom ich wyszukanie, stanowigc najskuteczniejszy
instrument zdobycia i zachowania klienteli. O zainteresowaniu przedsie-
biorcéw pozyskiwaniem praw do znakéw towarowych dobrze §wiadcza
nastepujace dane. W 2024 r. w EUIPO dokonano ponad 180 tys. zgloszen
unijnych znakéw towarowych, co stanowi wzrost o 2,7% w stosunku do
roku poprzedniego, 53,9% w stosunku do 2014 r. oraz 560,2% w stosunku
do 1997 r.! Trend ten nieco inaczej przedstawia sie, jesli chodzi o zgloszenia
znakoéw towarowych dokonane w UPRP. W 2024 r. w trybie krajowym do
UPRP wplynelo tacznie 14 356 zgloszen, w tym 13 603 zostato dokonanych
przez podmioty krajowe, a 753 przez podmioty zagraniczne. Notyfikacji
o rejestracji w trybie migdzynarodowym do UPRP wptynelo natomiast
1488 — wszystkie zostaty dokonane przez podmioty zagraniczne. Lacznie
daje to 15 844 zgloszenia. W 2023 r. do UPRP wplynelo tacznie 15 098
zgloszen znakow towarowych oraz notyfikacji o rejestracji w trybie mie-
dzynarodowym. Oznacza to wzrost ogolnej liczby zgtoszonych znakéw
towarowych do rejestracji oraz notyfikacji o rejestracji w trybie miedzyna-
rodowym w 2024 r. w stosunku do 2023 . 0 4,9%. W stosunku do 2014 r.
liczba zgloszen znakéw towarowych spadla jednak o 3,2%, a w stosunku

! EUIPO Statistics for European Union Trade Marks. 1996-01 to 2025-08 Evolu-
tion, s. 6, https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/
contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf
(dostep: 17.08.2025 r.).



16 Wstep

do 2000 r. - 0 44,08%". Tendencja ta, w szerszej perspektywie czasowej,
wynika przede wszystkim z coraz wigkszego zainteresowania zglaszaniem
przez polskich przedsiebiorcéw unijnych (wczesniej wspolnotowych)
znakéw towarowych. Zapewniajg one ochrone na terytorium catej Unii
Europejskiej, a nie tylko na terytorium jednego kraju, jak w przypadku
znakow krajowych.

Obecnie liczba 7011 zgloszen unijnych znakéw towarowych dokonanych
w EUIPO przez polskie podmioty w 2024 r. plasuje Polske na ésmym
miejscu ogdlnej liczby zgloszen wedtug kryterium kraju pochodzenia
podmiotu dokonujacego zgtoszenia (wiecej unijnych znakéw towaro-
wych zglosily jedynie podmioty z Chin, Niemiec, Stanéw Zjednoczonych,
Wrtoch, Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii’. Dla poréwnania w2014 r.
zgloszen wspolnotowych znakéw towarowych dokonanych przez polskie
podmioty bylo 3220, w 2004 r. - 578, a w 2000 r., czyli cztery lata przed
akcesja Polski do UE - zaledwie 38*. Polska zajmuje dziesigte miejsce pod
wzgledem ogdlnej liczby zgloszen unijnych znakéw towarowych, uwzgled-
niajac okres od 1996 r. (rok, w ktdrym zgtoszono pierwszy unijny znak
towarowy) do 2024 r.° Znaczenie unijnych znakéw towarowych wzrasta
zatem istotnie nie tylko globalnie, ale réwniez w Polsce.

Znaki towarowe mogg nalezycie realizowa¢ swoje funkcje jedynie przy
zalozeniu uczciwego postepowania przedsiebiorcow, ktore gwarantuje
utrzymanie prawidlowych stosunkéw zaréwno miedzy przedsiebiorcami,

* Raport roczny Urzedu Patentowego RP za 2024 r., s. 83, https://uprp.gov.pl/sites/
default/files/inline-files/Raport%20roczny%202024_0.pdf (dostep: 17.08.2025 r.); Raport
roczny Urzedu Patentowego za 2014 r., s. 36-37, https://uprp.gov.pl/sites/default/files/inline-
files/Raport_roczny_2014.pdf (dostep: 17.08.2025 r.); Raport roczny Urzedu Patentowego
za 2003 r,, s. 13, https://uprp.gov.pl/sites/default/files/inline-files/Raport_roczny_2003.pdf
(dostep: 17.08.2025 r.).

* EUIPO Statistics for European Union Trade Marks..., s. 22.

* Statistical travel pack by country/territory, 01/1996 to 08/2025 Evolution, s. 5,
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/
about_ohim/the_office/statistics_per_country/SSC003.1%20-%20Statistical%20travel %20
pack%20by%20country%20(PL).pdf (dostep: 17.08.2025 r.). Szczegdlowe statystyki od-
noszace si¢ do poszczegolnych krajow $wiata, dotyczace unijnych znakéw towarowych
mozna wygenerowac na stronie internetowej: https://www.euipo.europa.eu/en/about-us/
the-office/what-we-do/statistics#statistics-per-country-or-territory (dostep: 17.08.2025r.).

> EUIPO Statistics for European Union Trade Marks..., s. 22.
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jak i miedzy przedsiebiorcami a konsumentami. Do zachwiania tych
stosunkow dochodzi w momencie bezprawnego wkroczenia przez osobe
trzecig w zakres wyltgcznosci przedsiebiorcy, wyznaczony przez prawo do
znaku towarowego. Takie dzialanie godzi zaréwno w interesy uprawnione-
go z rejestracji, jak i w nabywcow towardw lub ustug, ktérzy moga zostaé
wprowadzeni w blad i w konsekwencji naby¢ towar inny niz zamierzony.

Jak wynika z powyzszego, problematyka ochrony znakéw towarowych
odgrywa bardzo istotng role we wspolczesnej gospodarce rynkowe;.
W praktyce najbardziej donioste znaczenie ma w tej kwestii ochrona
przedsigbiorcéw uprawnionych z rejestracji znaku towarowego przed
dzialaniami 0sdb trzecich, ktére moga wprowadzaé nabywcow w blad co
do komercyjnego pochodzenia towaréw lub ustug. Jest to istotne nie tylko
z punktu widzenia przedsigbiorcy, ktory w wyniku dziatan osob trzecich,
wprowadzajacych konsumentéw w blad, moze zby¢ mniej towaréw, przez
co osiggnie mniejszy przychod z tego tytulu. Dzialanie to jest rownie
istotne z perspektywy konsumentdw, ktérzy moga przez to naby¢ towar
inny niz zamierzony, czesto o innych, gorszych lub po prostu nieoczeki-
wanych wlasciwosciach.

W systemie unijnego znaku towarowego ochrona przed niebezpieczen-
stwem wprowadzenia w btagd® moze by¢ rozpatrywana dwojako. Po pierw-
sze, jako podstawa odmowy udzielenia prawa do znaku towarowego (art. 8

¢ ‘W niniejszej pracy uzywany jest termin ,,niebezpieczenstwo wprowadzenia w blad”,
odpowiadajacy tradycyjnej, datujacej si¢ od lat 20. ubieglego wieku, terminologii uzywanej
w Polsce w jezyku prawnym, w orzecznictwie i w nauce prawa. Termin ten jest tozsamy
znaczeniowo z wystepujacym w oficjalnej polskiej wersji rozporzadzenia 2017/1001, dyrek-
tywy 2015/2436 oraz orzeczeniach Trybunatu Sprawiedliwo$ci UE terminem ,,prawdopo-
dobienstwo wprowadzenia w blad” oraz wystepujacym w Prawie wlasnosci przemystowej
terminem ,,ryzyko wprowadzenia w blagd” — R. Skubisz [w:] System Prawa Prywatnego,
t. 14B, Prawo wlasnosci przemystowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2017, s. 749; M. Trzebia-
towski [w:] Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, red. ]. Sienczyto-Chlabicz, War-
szawa 2020, s. 821. Co warte odnotowania, w wymienionych aktach prawnych w jezyku
angielskim, francuskim i niemieckim uzywa sie terminéw tradycyjnie stosowanych co
najmniej od dziesigtkow lat: w Wielkiej Brytanii (,,likelihood of confusion” — prawdo-
podobienstwo wprowadzenia w blad), Francji (,risque de confusion” - ryzyko konfuzji)
iNiemczech (,Verwechslungsgefahr” - niebezpieczefistwo wprowadzenia w btad) - zwraca
na to uwagg R. Skubisz [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14B, s. 749. Termin ,,niebezpieczen-
stwo wprowadzenia w blagd” uzywany jest réwniez w innych pozycjach polskiej literatury
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ust. 1 lit. b rozporzadzenia 2017/1001) oraz po drugie, jako przestanka
naruszenia tego prawa (art. 9 ust. 2 lit. b rozporzadzenia 2017/1001). Poje-
cie niebezpieczenstwa wprowadzenia w btad zawarte w tych dwdch prze-
pisach nalezy jednak interpretowac tak samo’. Z tego powodu w niniejszej
monografii wykorzystano orzecznictwo wydane zaréwno w kontekscie
niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad jako przestanki naruszenia
prawa do unijnego znaku towarowego, jak i podstawy odmowy udzie-
lenia prawa do tego znaku®. Duze znaczenie ma réwniez orzecznictwo
Trybunatu Sprawiedliwosci wydane na podstawie art. 10 ust. 2 lit. b oraz
art. 5 ust. 1lit. b dyrektywy 2015/2436°. Cele interpretacyjne tych przepi-
séw sg bowiem zbiezne odpowiednio z art. 9 ust. 2 lit. b oraz art. 8 ust. 1
lit. b rozporzadzenia 2017/1001. Jednoczesnie, w kontekscie niniejszej
pracy, uwzglednione zostalo orzecznictwo Sadu Najwyzszego oraz sagdow
powszechnych wydane na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p."° Jest to

przedmiotu - zob. przykladowo E. Wojcieszko-Gluszko, Kolizja znakow towarowych: glosa
do wyroku SN z dnia 13.04.2007 r. (I CSK 16/07) ,,sprawa wielkanocnego zajgczka”, EPS
2008/6,s.35in.; A. Tischner [w:] Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, red. P. Kostan-
ski, Warszawa 2014, art. 296 pkt 42, s. 1414; M. Kubiak [w:] Prawo wlasnosci przemystowe;.
Komentarz, red. A. Michalak, Warszawa 2016, art. 296, pkt 26, s. 816, a takze na gruncie
ustawy z 28.03.1963 r. 0 znakach towarowych (Dz.U. Nr 14, poz. 73); M. Kepinski, Niebez-
pieczeristwo wprowadzenia w blgd odbiorcow co do Zrédla pochodzenia towaréw w prawie
znakow towarowych, ZNUJ] PWiOWI 1982/28.

7 Zob. zamiast wielu wyrok TS z 12.01.2015 r., C-361/04 P, Ruiz-Picasso i in. prze-
ciwko OHIM, EU:C:2006:25, pkt 48 (dalej wyrok C-361/04 P, Ruiz-Picasso). Zamiast
wielu zob. réwniez R. Skubisz [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14B, s. 736, wskazujacy,
ze analogiczny w tresciart. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. zawiera regulacje zbiezng z art. 132" ust. 1
pkt 3 p.w.p., przez co uzasadniona jest jednolita wyktadnia tych przepisow.

§ W opracowaniu zostalo uwzglednione réwniez orzecznictwo wydane na podstawie
aktéw prawnych poprzedzajacych bezposrednio rozporzadzenie 2017/1001, tj. rozporza-
dzenie 40/94 oraz rozporzadzenie 207/2009. Kwestia niebezpieczenstwa wprowadzenia
w btad w ramach tych rozporzadzen uregulowana byta identycznie jak w rozporzadzeniu
2017/1001, stad orzecznictwo wydane na ich podstawie nalezy uznac za istotne dla wykladni
art. 8 ust. 1lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. b rozporzadzenia 2017/1001 - zob. w tej kwestii wy-
rok TS z10.12.2015 ., C-603/14 P, El Corte Inglés przeciwko OHIM, EU:C:2015:807, pkt 37.

° Dyrektywa ta zastgpita dyrektywe 2008/95/WE. Nie wprowadzita ona jednak zadnych
zmian merytorycznych w zakresie niebezpieczefistwa wprowadzenia w blagd w stosunku
do dyrektywy 2008/95/WE oraz dyrektywy obowiazujacej przed dyrektywa 2008/95/WE,
tj. dyrektywy 89/104/EWG.

1 Uwzglednianie orzeczen sadéw powszechnych, Sadu Najwyzszego oraz sagdéw ad-
ministracyjnych jest jednak trudniejsze z uwagi na ich daleko idacg anonimizacje, w tym
anonimizacje znaku towarowego powoda oraz oznaczenia osoby trzeciej — o zaletach
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przepis, ktory w swej tresci implementuje do prawa polskiego wyzej wy-
mieniony art. 10 ust. 2 lit. b dyrektywy 2015/2436, bedacy jednoczesnie
zbieznym z trescig art. 9 ust. 2 lit. b rozporzadzenia 2017/1001. Jest to tym
istotniejsze, ze aktualne przepisy regulujgce wlasciwos¢ sadow powszech-
nych w Polsce przewiduja, ze te same wydzialy sadéw (wyspecjalizowa-
nych) ds. wlasnosci intelektualnej rozpatruja sprawy dotyczace naruszenia
praw do unijnych znakéw towarowych prowadzone na podstawie art. 9
ust. 2 lit. b rozporzadzenia 2017/1001, jak i sprawy dotyczace naruszenia
praw ochronnych na krajowe znaki towarowe prowadzone na podstawie
art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p."! Do wykladni pojecia niebezpieczenstwa wpro-
wadzenia w blad na gruncie procesu o naruszenie mozna odpowiednio
wykorzysta¢ réwniez orzecznictwo sadéw administracyjnych wydane
na podstawie art. 132" ust. 1 pkt 3 p.w.p., implementujacego do prawa
krajowego art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy 2015/2436.

odejscia od restrykcyjnej anonimizacji wyrokéw dotyczacych naruszenia prawa do znaku
towarowego oraz wyrokéw sadoéw administracyjnych w przedmiocie udzielenia lub unie-
waznienia prawa ochronnego na znak towarowy zob. B. Piwowarska, Ochrona praw do zna-
kow towarowych przed naruszeniami [w:] Wynalazczosé i Ochrona Wlasnosci Intelektualnej,
z.37, Ochrona, wyczerpanie i korzystanie z praw wlasnosci intelektualnej, z uwzglednieniem
prawa i orzecznictwa unijnego oraz praktyki EUIPO, red. A. Adamczak, Kielce 2013, s. 141.

! Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Sprawiedliwosci z 29.06.2020 r. w sprawie
wyznaczenia sagdow okregowych wilasciwych do rozpoznawania spraw z zakresu ochro-
ny unijnych znakéw towarowych i wzoréw wspdlnotowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1395)
(sady unijnych znakéw towarowych i wzoréw wspoélnotowych) wlasciwe sa sady okregowe
w Gdansku, Katowicach, Lublinie, Poznaniu oraz Warszawie. Tym samym sadom rozpo-
rzadzeniem Ministra Sprawiedliwosci z 29.06.2020 r. w sprawie przekazania niektorym
sagdom okregowym rozpoznawania spraw wiasnosci intelektualnej z wlasciwosci innych
sagdow okregowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1398) przekazano rozpoznawanie pozostatych
spraw wlasnoéci intelektualnej, w tym spraw o naruszenie praw ochronnych na krajowe
znaki towarowe. W drugiej instancji natomiast w sprawach tych wlasciwe sg sady apelacyjne
w Warszawie oraz w Poznaniu - stosownie do rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci
229.06.2020 r. w sprawie przekazania niektorym sagdom apelacyjnym rozpoznawania spraw
wlasnoéci intelektualnej z wasciwosci lub czgéci obszaréw wlasciwosci innych sadéw ape-
lacyjnych (Dz.U. poz. 1151) oraz rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z 29.06.2020 r.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszaréw wlasciwosci sadow
apelacyjnych, sadow okregowych i sadéw rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez
nie spraw (Dz.U. poz. 1153). Szerzej na temat wlasciwosci sadéw w sprawach wlasnosci
intelektualnej zob. J. Sienczyto-Chlabicz, Kilka uwag o powédztwie wzajemnym w postepo-
waniu w sprawach wlasnosci intelektualnej [w:] In varietate concordia. Ksiega jubileuszowa
Profesora Ryszarda Skubisza, red. E. Calka, A. Jakubecki, M. Nazar, A. Nieweglowski,
Warszawa 2022, s. 235 i n.
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Polskie sady, jesli chodzi o sprawy dotyczace naruszenia praw do unijnych
znakow towarowych, powinny zatem uwzglednia¢ nie tylko orzeczenia
Trybunatu Sprawiedliwos$ci wydane w trybie prejudycjalnym, dotyczace
interpretacji art. 9 ust. 2 lit. b rozporzadzenia 2017/1001, ale takze orze-
czenia dotyczace identycznego w swej tresci art. 10 ust. 2 lit. b dyrek-
tywy 2015/2436 harmonizujacego ustawodawstwa krajowe w zakresie
naruszenia krajowych znakdéw towarowych. Uwzgledniane powinno by¢
réwniez orzecznictwo Trybunalu Sprawiedliwosci wydane w trybie pre-
judycjalnym, dotyczgce niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad jako
przeszkody rejestracji krajowego znaku towarowego, okres$lonego wart. 5
ust. 1lit. b dyrektywy 2015/2436, a takze orzecznictwo Trybunatu Sprawie-
dliwosci i Sadu UE, dotyczace niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad
jako przeszkody rejestracji unijnego znaku towarowego, okreslonej wart. 8
ust. 1 lit. b rozporzadzenia 2017/1001, wydane w trybie odwotawczym
od decyzji izb odwotawczych EUIPO. Pomocniczo mozna wykorzystaé
réwniez same decyzje EUIPO™. Poza koniecznoscig uwzgledniania orzecz-
nictwa Trybunatu Sprawiedliwosci wydanego w trybie prejudycjalnym®,
uwzglednianie orzecznictwa Trybunalu Sprawiedliwosci i Sagdu UE wy-
dawanego w trybie odwolawczym od decyzji EUIPO zwigksza spojnosé
orzeczniczg krajowych organéw z judykatura sadéw unijnych oraz EU-
IPO oraz przyczynia si¢ pozytywnie do wypracowania przewidywalnej
i stabilnej linii orzeczniczej'. W tym wzgledzie, w jednej ze swych opinii,
rzecznik generalny Trybunatu Sprawiedliwosci Yves Bot zasadnie wska-
zal, ze ,,systemy krajowych znakéw towarowych i wspdlnotowego znaku

12 Istotne jest réwniez orzecznictwo sagdéw administracyjnych odnoszace sie do pojecia
niebezpieczenstwa wprowadzenia w btad jako wzglednej przeszkody rejestracji.

13 'W kwestii charakteru precedensowego wyroku prejudycjalnego i skutku erga omnes
zob. P. Dabrowska-Klosiniska, Skutki wyrokow prejudycjalnych TS w postgpowaniu przed
sgdami krajowymi w swietle orzecznictwa i Traktatu z Lizbony, EPS 2010/12, s. 8 i powolane
tam orzecznictwo i literatura. Zob. takze R. Skubisz, Znaczenie wyrokéw prejudycjalnych
Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej (na przykladzie prawa znakéw towarowych)
[w:] Ksigga jubileuszowa z okazji 100-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, red. K. Czub,
Warszawa 2018, s. 153.

'* ‘W kwestii zasadnosci wykorzystania orzecznictwa Trybunatu Sprawiedliwosci oraz
Sadu UE w praktyce polskiej zob. rowniez R. Skubisz, Metodyka ustalania niebezpieczen-
stwa wprowadzenia w blgd co do pochodzenia towaréw (w swietle orzecznictwa Trybunatu
Sprawiedliwosci, Sgdu Pierwszej Instancji i Sgdu) [w:] Wynalazczos¢ i Ochrona Wlasnosci
Intelektualnej, z. 36, Aktualne problemy wlasnosci intelektualnej, konkurencji i transferu
technologii, red. A. Adamczak, Kielce 2012, s. 196-197.
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towarowego opieraja si¢ na podstawowych wspdlnych zasadach, co po-
twierdza tozsamo$¢ celéw i podstawowych norm. Zasady odnoszace si¢
do okreslenia i uzyskania znaku towarowego oraz zasady okreslajace jego

skutki sg zasadniczo identyczne niezaleznie od tego czy dotycza krajowego,

czy wspolnotowego znaku towarowego™?.

Przedmiotem niniejszej monografii jest analiza jednej z gtéwnych i w prak-
tyce najistotniejszej postaci naruszenia prawa do unijnego znaku towa-
rowego, tj. niebezpieczenistwa wprowadzenia w blad co do handlowego
pochodzenia towardw lub ustug. O wadze tego pojecia, poza przytoczony-
mi wyzej okoliczno$ciami, $wiadczy fakt powolywania niebezpieczenstwa
wprowadzenia w blad jako wzglednej przeszkody rejestracji w ok. 95%
wszystkich spraw'. Mozna zatozy¢, ze w przypadku procesu o naruszenie
statystyki te przedstawiaja si¢ podobnie'’. Nie dziwi zatem okreslanie nie-
bezpieczenstwa wprowadzenia w blad centralnym pojeciem prawa znakéw
towarowych'®. Jest ono omawiane w kazdej publikacji dotyczacej prawa
wlasnosci przemystowej oraz prawa znakéw towarowych, zaréwno jako
wzgledna przeszkoda rejestracji, jak i posta¢ naruszenia prawa do znaku
towarowego'’. Pojecie to, jesli chodzi o aktualng literature przedmiotu,

'* Opinia rzecznika generalnego Yvesa Bota z 29.11.2011 r., C-307/10, Chartered
Institute of Patent Attorneys, EU:C:2011:784, pkt 38.

!¢ M. Edenborough, T. Elias, V. von Bomhard [w:] Concise. European Trade Mark and
Design Law, eds. C. Gielen, V. von Bomhard, Alphen aan den Rijn 2011, s. 55. Okoto 90%
spraw wskazuje A. Jaeger-Lenz [w:] Community Trade Mark Regulation. A Commentary,
ed. G. Hasselblatt, Munich 2015, s. 211.

17 R. Skubisz, Znaczenie nienormatywnych kryteriow przy ustalaniu niebezpieczeti-
stwa wprowadzenia w blgd w prawie znakéw towarowych [w:] 100 lat ochrony wlasnosci
przemystowej w Polsce. Ksigga jubileuszowa Urzgdu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej,
red. A. Adamczak, Warszawa 2018, s. 831, wskazuje, ze niebezpieczenstwo wprowadzenia
w blad jest najczesciej wystepujaca w praktyce postacig naruszenia prawa do znaku towa-
rowego. Podobnie R. Skubisz, Metodyka ustalania niebezpieczeristwa..., s. 197, wskazuje,
Ze w postepowaniu o naruszenie praw ochronnych na znak towarowy ,,zdecydowanie
dominuja sprawy, ktorych elementem jest niebezpieczenistwo wprowadzenia w btad”.

'8 Tak R. Skubisz [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14B, s. 749; A. Jaeger-Lenz
[w:] Community Trade Mark..., s. 211. Podobnie U. Hildebrandt [w:] EU Trade Mark
Regulation (EUTMR). Brussels Commentary, eds. U. Hildebrandt, O. Sosnitza, Munich
2023,s. 138.

¥ Tytutem przyktadu mozna wymieni¢: E. Nowiniska, U. Prominska, K. Szczepanowska-
-Koztowska, Prawo wlasnosci przemystowej. Przedmiot, tres¢ i naruszenie, Warszawa 2021;
Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, red. J. Sieniczyto-Chlabicz, Warszawa 2020; Prawo
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najszerzej zostalo opracowane w Systemie Prawa Prywatnego, t. 14B, Pra-
wo wlasnosci przemystowej*® oraz w Komentarzach Prawa Prywatnego,
t. 8B, Prawo Wlasnosci Przemystowej. Komentarz*'. Szczegétowe problemy
zwigzane z tym zagadnieniem sg réwniez omawiane w licznych opraco-
waniach artykutowych oraz rozdziatach w monografiach. Problemowi
temu poswiecano duzo uwagi takze przed okresem obowiazywania Prawa
wlasno$ci przemystowej*. Opracowania te odnoszg si¢ w zdecydowanej
wiekszosci do naruszenia prawa ochronnego na krajowy znak towarowy.
Mimo tak doniostego znaczenia praktycznego problematyki niebezpie-
czenstwa wprowadzenia w blad dotychczas w literaturze polskiej nie
zostato opublikowane opracowanie monograficzne poswigcone wylacznie
temu zagadnieniu. Dla poréwnania, druga z gléwnych postaci naruszenia
prawa do unijnego znaku towarowego, czyli problematyka znaku reno-
mowanego, doczekata si¢ w literaturze polskiej juz dwdch opracowan
monograficznych®. Zasadne jest zatem przeprowadzenie analizy pojecia
niebezpieczenistwa wprowadzenia w biad jako przestanki naruszenia prawa
do unijnego znaku towarowego w postaci niniejszej publikacji.

Uklad monografii wynika przede wszystkim z przedmiotu i zakresu pro-
wadzonych badan. Jest takze naturalng konsekwencja logicznego ujecia
poszczegdlnych kwestii objetych tytufem monografii. W gruncie rzeczy
wynika on z przyjetej metodyki oceny naruszenia prawa do unijnego

wlasnosci przemystowej. Komentarz, red. M. Kondrat, Warszawa 2021; Prawo wlasnosci
przemystowej. Komentarz, red. A. Michalak, Warszawa 2016; T. Demendecki i in., Prawo
wlasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa 2015; System Prawa Handlowego, t. 3, Pra-
wo wlasnosci przemystowej, red. E. Nowinska, K. Szczepanowska-Koztowska, Warszawa
2015; Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, red. P. Kostanski, Warszawa 2014.

2 System Prawa Prywatnego, t. 14B, Prawo wlasnosci przemystowej, red. R. Skubisz,
Warszawa 2017.

2! Komentarze Prawa Prywatnego, t. 8B, Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz,
red. L. Zelechowski, Warszawa 2021.

2 Zob. w szczegdlnosci M. Kepinski, Niebezpieczeristwo wprowadzenia w blgd...;
R. Skubisz, Prawo znakéw towarowych. Komentarz, Warszawa 1990; R. Skubisz, Prawo
z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle
prawnoporéwnawczym, Lublin 2018 (przedruk 1988). Znaczna cz¢$¢ pogladéw wymie-
nionych autoréw jest aktualna do dzis.

» M. Bohaczewski, Naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy,
Warszawa 2019; J. Sitko, Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego. Studium
prawnoporéwnawcze, Warszawa 2019.
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znaku towarowego w zakresie odnoszacym sie do niebezpieczenstwa
wprowadzenia w blad. Praca sktada sie ze wstepu, sze$ciu rozdziatow,
podsumowania oraz bibliografii.

W rozdziale pierwszym wyjasniono pojecie naruszenia prawa do unijnego
znaku towarowego. Scharakteryzowano przestanki ogélne naruszenia
tego prawa, ktorych wystapienie jest konieczne do przyjecia naruszenia
niezaleznie od postaci naruszenia. Oméwiono przy tym wszystkie gtéwne
oraz szczegdlne postacie naruszenia. W ramach tego rozdziatu scharak-
teryzowano réwniez poszczegolne okolicznosci wylgczajgce naruszenie
prawa do unijnego znaku towarowego.

Rozdzial drugi wprowadza w problematyke niebezpieczenstwa wprowa-
dzenia w blad jako jednej z gléwnych postaci naruszenia. W pierwszej
kolejnosci odniesiono sie w tym wzgledzie do pojecia niebezpieczenstwa
wprowadzenia w btad. Nastepnie objasniono relacje miedzy niebezpie-
czenstwem wprowadzenia w blad a niebezpieczenstwem skojarzenia
znaku wezedniejszego. W dalszej czeéci oméwiono metodyke oceny nie-
bezpieczenstwa wprowadzenia w blad, wyznaczajaca réwniez konstrukcje
dalszej czesci monografii.

Rozdzialy trzecii czwarty poswigcono dwom przestankom, wynikajacym
wprost zart. 9 ust. 2 lit. b rozporzadzenia 2017/1001, niezbednym do wysta-
pienia niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad, tj. kolejno identycznosci
oraz podobienstwu towardw lub ustug oraz identycznosci i podobienstwu
oznaczen. W rozdziale trzecim, po uwagach wstepnych, szczegétowo scha-
rakteryzowano kwestie dotyczace przedmiotu badania oraz identycznosci
towar6w lub ustug. Zasadnicza czes¢ rozdziatu skupia sie na pojeciu po-
dobienstwa towaréw lub ustug oraz istotnych kryteriach jego oceny wraz
z ustalaniem ostatecznego stopnia tego podobienstwa. Nie pominigto przy
tym zagadnien zwigzanych z poréwnaniem towaréw z ustugami.

W rozdziale czwartym, po uwagach wstepnych, w pierwszej kolejnosci
odniesiono si¢ do przedmiotu oceny identycznosci lub podobienstwa
oznaczen, czyli postaci zarejestrowanego znaku towarowego oraz uzy-
wanej na rynku postaci oznaczenia osoby trzeciej. Nastepnie oméwiono
problematyke identyczno$ci oznaczen. Kolejno, po scharakteryzowaniu



24 Wstep

kluczowej zasady oceny podobienstwa oznaczen w ujeciu calo$ciowym,
omowiono zagadnienia zwigzane z poszczegdlnymi elementami oznaczen,
ktore wplywaja w najwiekszym stopniu na calo$ciowe wrazenie wywierane
przez dane oznaczenie. W tym wzgledzie odniesiono si¢ réwniez do moz-
liwosci zajmowania przez wczesniejszy znak towarowy niezaleznej pozycji
odrdzniajacej w ramach oznaczenia pozniejszego. Nastepnie scharaktery-
zowano poréwnanie oznaczen na trzech istotnych plaszczyznach oceny,
tj. plaszczyznie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej (koncepcyjnej),
z uwzglednieniem kolizji miedzy poszczegdlnymi rodzajami oznaczen.

Rozdzial pigty zostal po$wiecony pozostalym istotnym kryteriom mo-
gacym mie¢ wplyw na oceng niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad.
Odniesiono si¢ w tym zakresie do dyskusji na temat tego, czy ocena nie-
bezpieczenstwa wprowadzenia w btad powinna by¢ abstrakcyjna, i co za
tym idzie uwzglednia¢ jedynie czynniki normatywne, czy tez konkretna
i uwzglednia¢ szerszy kontekst oceny. W ramach rozdziatu odniesio-
no si¢ do szczegélnie waznego kryterium, a mianowicie wspomnianej
w preambule rozporzadzenia 2017/1001 zdolnosci odrdzniajacej znaku
wcze$niejszego, wynikajacej zaréwno z jego cech strukturalnych (per se),
jak i z rozpoznawalno$ci (renomy) znaku towarowego na rynku (wsrdéd
odbiorcéw). W tym zakresie zwrécono m.in. uwage na istotny problem,
czy podwyzszona zdolno$¢ odrdzniajgca znaku wezesniejszego powinna
przemawia¢ na rzecz przyjecia niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad,
czy raczej powinna sklania¢ do wniosku przeciwnego. W ramach tego
rozdziatu uwzgledniono réwniez wpltyw rodziny lub serii znakéw weze-
$niejszych, wspolistnienia znakow towarowych na rynku oraz utrwalone
zwyczaje rynkowe (warunki, w jakich towary sg sprzedawane) i wynikajace
z tego przyzwyczajenia konsument6éw na niebezpieczenstwo wprowadze-
nia odbiorcow w blad.

Rozdziat szésty koncentruje sie na ocenie niebezpieczenstwa wprowa-
dzenia w blad, w ramach ktdrej nalezy uwzgledni¢ czynniki oméwione
w rozdzialach poprzednich oraz inne okolicznosci istotne dla tej oceny.
Ostatni rozdzial ma na celu m.in. przedstawienie wptywu poszczegdlnych
kryteriéw oceny na ostateczny wynik sprawy. Na poczatku odniesiono si¢
jednak do kwestii wlasciwego momentu oceny niebezpieczenstwa wpro-
wadzenia w blad. W dalszej kolejno$ci zwrdcono uwage na calosciowy
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charakter oceny oraz na zasade wzajemnej zaleznosci, ktora zaktada wspot-
zalezno$¢ miedzy poszczegolnymi kryteriami oceny niebezpieczenstwa
wprowadzenia w blad, w tym szczegdlnie miedzy identycznoscia lub
podobienstwem towardw lub ustug a identycznoscig lub podobienstwem
oznaczen. Odrebne rozwazania poswigcono wptywowi elementéw ozna-
czen pozbawionych zdolnosci odrézniajacej na niebezpieczenstwo wpro-
wadzenia w blad, a w zasadzie brakowi tego wpltywu.

W ramach rozdziatu szostego odniesiono sie rowniez do zasady neutraliza-
¢ji podobienstwa oznaczen w jednej plaszczyznie oceny roznicami w innej
plaszczyznie. O ile bowiem oznaczenia poréwnuje si¢ na plaszczyznie wizu-
alnej, fonetycznej i znaczeniowej na etapie oceny podobienstwa oznaczen,
niezaleznie od innych kryteridw oceny niebezpieczenstwa wprowadzenia
w blad, o tyle rola poszczegoélnych aspektow (wizualnego, fonetycznego
i znaczeniowego), w zaleznosci od warunkéw sprzedazowych danych to-
wardw lub ustug, powinna by¢ uwzgledniana na etapie calosciowej oceny
niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad. Na tym etapie nalezy co do zasa-
dy uwzglednia¢ réwniez ewentualne znoszenie podobienstwa wizualnego
lub fonetycznego oznaczen réznicami znaczeniowymi.

Oceng niebezpieczenstwa wprowadzenia w btad, w tym analize poszcze-
g6lnych czynnikow tej oceny, przeprowadza sie z perspektywy normatyw-
nego modelu przecigtnego konsumenta, z uwzglednieniem wlasciwego
kregu odbiorcéw danych towardw lub ustug. Zasadnicza czes¢ rozdziatu
szo6stego odnosi sie do tej problematyki, uwzgledniajac przy tym okresle-
nie wlasciwego kregu odbiorcow z perspektywy terytorialnej, zwigzanej
z wielojezykowym i wielokulturowym charakterem UE. Odniesiono si¢
przy tym do konstrukeji modelu przecigtnego konsumenta oraz okreslania
jego poziomu uwagi. W ramach rozdziatu szostego odwolano si¢ réwniez
do standardu niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad wystarczajace-
go do przyjecia naruszenia. Istotng cz¢$¢ rozwazan stanowi mozliwos¢
uwzgledniania dowodéw empirycznych w toku oceny niebezpieczenistwa
wprowadzenia w blad, mimo jej normatywnego charakteru.

Na koniec wskazano na swoisty problem, ktérym obarczone s3 nie tylko
sprawy o naruszenie prawa do znaku towarowego, ale czgsto szerzej —
sprawy z dziedziny szeroko rozumianej wlasnosci intelektualnej, czyli
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problem subiektywizmu oceny, ktérego nie sposéb unikngé, ale z ktorego
trzeba sobie zdawa¢ sprawe w toku przeprowadzania oceny. Moze to
bowiem przyczyni¢ sie pozytywnie do zwigkszenia przewidywalnosci
orzeczen w tym obszarze.

W pracy przyjeto, ze ocena niebezpieczenistwa wprowadzenia w blad na
gruncie art. 9 ust. 2 lit. b rozporzadzenia 2017/1001 jest oceng normatywna
o charakterze abstrakcyjnym. W toku tej oceny bierze si¢ pod uwage przede
wszystkim czynniki normatywne, tj. podobienstwo towaréw lub ustug,
podobienstwo oznaczen oraz zdolno$¢ odrdzniajacg znaku wezedniejszego.
Nie wyklucza to jednak mozliwoséci uwzgledniania innych czynnikéw
istotnych w sprawie, takich jak istnienie serii lub rodziny znakéw wcze-
$niejszych, wspdlistnienia znakéw towarowych na rynku oraz warunkéw
sprzedazowych danych towaréw lub ustug, a w szczegdlnosci wynikajacych
z tego utrwalonych przyzwyczajen konsumentéw. Podobnie normatywny
i abstrakcyjny charakter oceny niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad
nie wyklucza mozliwosci uwzgledniania w jej toku dowodéw rzeczywi-
stych pomylek wéréd odbiorcéw. Dowody empiryczne nie mogg jednak
co do zasady stanowi¢ wylacznej podstawy rozstrzygniecia sprawy o naru-
szenie prawa do unijnego znaku towarowego, rozpatrywanej na podstawie
art. 9 ust. 2 lit. b rozporzadzenia 2017/1001. Ocena niebezpieczenstwa
wprowadzenia w blad jest bowiem osadzona w okreslonych ramach nor-
matywnych, przez co wnioski ptynace z dowodéw empirycznych nie
zawsze moga odpowiada¢ wnioskom ptynacym z oceny normatywne;.
Przykladowo wigzacym standardem normatywnym wypracowanym
w orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwo$ci jest przyznanie szerszego
zakresu ochrony znakom towarowym o wysokiej zdolnosci odrézniajacej,
przez co w toku oceny niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad stosuje
si¢ zasade, zgodnie z ktérg im wyzsza jest zdolno$¢ odrdzniajaca znaku
wcze$niejszego, tym wieksze jest niebezpieczenstwo wprowadzenia w blad.
Ta normatywna regula zasadniczo nie odpowiada jednak sposobowi
postrzegania oznaczen przez konsumentéw w rzeczywistosci rynkowe;.
W praktyce bowiem odbiorca latwiej zauwaza i zapamietuje szczegdly
znaku towarowego o wyzszej zdolnosci odrdzniajacej, co zmniejsza ryzy-
ko wprowadzenia w blad z uwagi na oznaczenie osoby trzeciej. Dowody
empiryczne m.in. z tego wzgledu moga mie¢ w toku oceny niebezpieczen-
stwa wprowadzenia w bfad walor pomocniczy. Ostateczna decyzja co do
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przyjecia albo wykluczenia naruszenia nalezy do sadu, ktéry musi ja podjaé
na podstawie normatywnej analizy, wcielajac si¢ w model przecietnego
(hipotetycznego) konsumenta, uwzgledniajac czynniki istotne w danej
sprawie, w tym przede wszystkim stopien podobienstwa towaréw lub
ustug, stopien podobienstwa oznaczen oraz zdolno$¢ odrézniajaca znaku
wezedniejszego. Na etapie calo$ciowej oceny niebezpieczenstwa wpro-
wadzenia w blad nalezy réwniez co do zasady uwzglednia¢ ewentualne
znoszenie podobienstw wizualnych i fonetycznych oznaczen réznicami
koncepcyjnymi. Etap oceny podobienistwa oznaczen jest w tym wzgledzie
co do zasady niewtasciwy.

Majac na uwadze powyzsze, przed omdéwieniem problematyki niebez-
pieczenistwa wprowadzenia w biad konieczne jest przedstawienie ogdlnej
charakterystyki zagadnien zwigzanych z naruszeniem prawa do unijnego
znaku towarowego. Zasadniczym celem pracy jest bowiem kompleksowa
analiza kolejnych czynnosci, ktore musi przeprowadzi¢ sad ds. unijnych
znakow towarowych, aby potwierdzi¢ lub wykluczy¢ istnienie niebez-
pieczenstwa wprowadzenia w btad na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b rozpo-
rzadzenia 2017/1001.

Prowadzone badania zostaly oparte na metodach charakterystycznych dla
badan z dziedziny prawa, polegajacych na analizie i syntezie aktow praw-
nych oraz orzecznictwa, tj. metodzie historyczno-prawnej oraz metodzie
formalno-dogmatycznej. Przeanalizowano przede wszystkim przepisy
rozporzadzenia 2017/1001, a takze rozporzadzen je poprzedzajacych,
tj. rozporzadzenia 207/2009 oraz rozporzadzenia 40/94, wraz z aktami wy-
konawczymi, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw odnoszacych sie
do problematyki naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego (wcze-
$niej wspolnotowego). W tym samym zakresie analizie poddano przepisy
dyrektywy 2015/2436, a takze dyrektywy ja poprzedzajace, tj. dyrektywe
2008/95/WE oraz dyrektywe 89/104/EWG. W rozwazaniach uwzglednio-
no takze przepisy Prawa wlasnosci przemyslowej oraz pomocniczo akty
prawa miedzynarodowego oraz inne akty prawa unijnego i krajowego.
W pracy wykorzystano orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwo$ci UE
(Trybunatu Sprawiedliwosci i Sadu UE), Sadu Najwyzszego, sadéw po-
wszechnych i administracyjnych wydane na podstawie wskazanych aktow
prawnych. W pewnym zakresie wykorzystano réowniez decyzje EUIPO
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oraz orzeczenia zagranicznych sadéw rozpatrujacych sprawy zwigzane
z naruszeniem prawa do unijnego znaku towarowego lub znakéw kra-
jowych w analogicznym zakresie. Analizie poddano réwniez wlasciwa
literature przedmiotu, zaréwno polskg, jak i zagraniczna.

Niniejsza ksigzka jest zaktualizowang i skrocona wersjg rozprawy dok-
torskiej obronionej 11.07.2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Marii Curie-Sktodowskiej w Lublinie. Wyrazy podziekowania
za inspiracje do podjecia badan nad przedmiotowym zagadnieniem,
a takze pomoc merytoryczng sktadam prof. dr. hab. Ryszardowi Skubiszowi
oraz dr hab. Edycie Calce, prof. UMCS. Za rzeczowe uwagi i interesujaca
dyskusje dziekuje recenzentom w przewodzie doktorskim, tj. dr hab.
Elzbiecie Wojcieszko-Gluszko oraz dr. hab. Jakubowi Kepinskiemu, prof.
UAM. Tak samo, za uzyteczne i rzeczowe uwagi oraz wskazéwki dziekuje
recenzentce wydawniczej dr hab. Justynie Ozegalskiej-Trybalskiej, prof.
U]J. Szczegolne podziekowania, za wsparcie, cierpliwos¢ i wyrozumiatos¢,
skltadam malzonce Agnieszce.

Lublin, wrzesien 2025 r.
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NARUSZENIE PRAWA DO UNIJNEGO
ZNAKU TOWAROWEGO.
CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1. Uwagi wstepne

Ztresciart. 9 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001 wprost wynika, ze rejestra-
cja unijnego znaku towarowego skutkuje przyznaniem wiascicielowi praw
wylacznych do tego znaku. W ust. 2 wskazanego artykulu naruszenie pra-
wa do unijnego znaku towarowego okreslono w sposob posredni, tj. przez
wskazanie dzialan os6b trzecich, ktérych zakazania moze domagac sie
wlasciciel unijnego znaku towarowego'. W §wietle tego przepisu, ogélnie
biorac, naruszeniem prawa do unijnego znaku towarowego jest uzywanie
przez osoby trzecie, bez zgody wtasciciela znaku, w obrocie handlowym,
w odniesieniu do towardw lub ustug, oznaczenia identycznego dla iden-
tycznych towardw lub ustug (art. 9 ust. 2 lit. a rozporzadzenia 2017/1001),
oznaczenia identycznego lub podobnego dla identycznych lub podobnych
towarow lub ustug, jezeli skutkiem tego uzywania jest niebezpieczefistwo
wprowadzenia odbiorcéw w btad co do handlowego pochodzenia towa-
réw lub ustug (art. 9 ust. 2 lit. b rozporzadzenia 2017/1001), oznaczenia
identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, dla

! W kwestii dyskusji na temat pozytywnej i negatywnej strony prawa do znaku towaro-
wego, ktéra moze mie¢ praktyczne znaczenie w odniesieniu do reklamy oraz restrykeji co
do opakowan produktéw (np. w przemysle tytoniowym), zob. M. Senftleben [w:] A. Kur,
M. Senftleben, European Trade Mark Law. A Commentary, Oxford 2017,s. 271 in.
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jakichkolwiek towarow, jezeli uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej
przyczyny przynosi nienalezng korzys¢ z racji odrézniajacego charakteru
lub renomy unijnego znaku towarowego lub jest szkodliwe dla tego cha-
rakteru lub renomy. Artykul 9 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001 okresla
zatem tzw. ogdlne przestanki naruszenia prawa do unijnego znaku to-
warowego oraz trzy gléwne postacie naruszenia tego prawa. Przestanki
ogdlne naruszenia unijnego znaku towarowego, wynikajace wprost z art. 9
ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001, s3 nastepujace:
1) uzywanie oznaczenia osoby trzeciej w obrocie handlowym;
2) uzywanie oznaczenia osoby trzeciej w odniesieniu do towardw lub
ustug;
3) uzywanie oznaczenia osoby trzeciej bez zgody wladciciela unijnego
znaku towarowego.

Uzywanie oznaczenia osoby trzeciej, aby moglo prowadzi¢ do naruszenia
prawa do unijnego znaku towarowego, musi odbywac sie na terytorium,
na ktérym rozciaga si¢ ochrona tego znaku. Uzywanie oznaczenia poza
terytorium ochrony (np. w Norwegii czy Szwajcarii) nie jest wystarczajace
do przyjecia naruszenia. Z tego powodu, jako ogélng przestanke narusze-
nia prawa do znaku towarowego UE, poza wskazanymi powyzej, nalezy
réwniez uznaé uzywanie oznaczenia osoby trzeciej na terytorium UE.

W orzecznictwie Trybunalu Sprawiedliwo$ci wyrézniono jeszcze dodat-
kowa og6lng przestanke naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego.
Zgodnie z teorig funkcji wypracowang przez Trybunat do przyjecia na-
ruszenia konieczne jest bowiem takze wykazanie negatywnego wplywu
lub mozliwosci negatywnego wptywu na jedna z chronionych funkcji
znaku towarowego®.

Naruszenie prawa do unijnego znaku towarowego zaklada istnienie ta-
kiego prawa. Jego brak oznacza, z zastrzezeniem przepiséw szczegoélnych,

2 Zob. wyroki TS: z 18.06.2009 r., C-487/07, LOréal i in., EU:C:2009:378, pkt 58-60
(dalej wyrok C-487/07, LOréal) (odnoénie do przypadku podwdjnej identycznosci);
212.06.2008 r., C-533/06, O2 Holdings i O2 (UK), EU:C:2008:339, pkt 57-59 (dalej wyrok
C-533/06, 02 Holdings i 02 (UK)); z 22.09.2011 r., C-323/09, Interflora i Interflora British
Unit, EU:C:2011:604, pkt 91 (dalej wyrok C-323/09, Interflora i Interflora British Unit).
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ze uzywanie oznaczenia przez osobe trzecia jest legalne’. Wykazanie faktu
przystugiwania prawa do unijnego znaku towarowego jest oczywistym
i wstepnym, ale koniecznym warunkiem dochodzenia przed sagdem
ds. unijnych znakéw towarowych roszczen z tytutu naruszenia tego pra-
wa. Dla celéw porzadkowych nalezy wymieni¢ réwniez t¢ przestanke.
Jej istnienie, w odrdznieniu od pozostatych przestanek, jest zalezne od
powoda, a nie pozwanego (osoby trzeciej).

Uwzgledniajac powyzsze, mozna przyjaé, ze katalog przestanek ogélnych
naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego jest nastepujacy:
1) istnienie prawa do unijnego znaku towarowego;
2) uzywanie oznaczenia osoby trzeciej w obrocie handlowym;
3) uzywanie oznaczenia osoby trzeciej na terytorium UE;
4) uzywanie oznaczenia osoby trzeciej w odniesieniu do towaréw lub
ustug;
5) uzywanie oznaczenia osoby trzeciej bez zgody wladciciela unijnego
znaku towarowego;
6) istnienie negatywnego wplywu oznaczenia osoby trzeciej na chro-
nione funkcje unijnego znaku towarowego.

W pierwszej kolejnosci w ramach niniejszego rozdziatu omdéwiono zatem
wskazane powyzej przestanki ogolne naruszenia prawa do unijnego znaku
towarowego. Poza przestankami ogdlnymi art. 9 ust. 2 rozporzadzenia
2017/1001 okresla réwniez trzy gtéwne postacie naruszenia prawa do unij-
nego znaku towarowego. W ramach kazdej z tych trzech gléwnych postaci
przewidziano dodatkowe przestanki szczegdlne warunkujace przyjecie naru-
szenia. Jak juz wspomniano, trzy gtéwne postacie naruszenia sg nastepujace:
1) tzw. podwdjna identycznos¢ (art. 9 ust. 2 lit. a rozporzadzenia
2017/1001);
2) ochrona przed niebezpieczenistwem wprowadzenia w btad co do
pochodzenia towardw (art. 9 ust. 2 lit. b rozporzadzenia 2017/1001);
3) tzw.rozszerzona ochrona znaku renomowanego (art. 9 ust. 2 lit. c roz-
porzadzenia 2017/1001).

* Z zastrzezeniem przepiséw szczegolnych, jak np. prawo zwalczania nieuczciwej
konkurencji.

¢ Zob. w odniesieniu do naruszenia krajowego znaku towarowego R. Skubisz [w:] Sys-
tem Prawa Prywatnego, t. 14A, s. 1183.
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Aby mozna bylo przyja¢ naruszenie prawa do unijnego znaku towarowego
w stanie faktycznym sprawy, musza wystapi¢ wszystkie ogolne przestanki
naruszenia. Potwierdzenie tych przestanek uprawnia do badania, czy
zachodzi jedna z gléwnych postaci naruszenia prawa do unijnego znaku
towarowego, przy czym potwierdzenie negatywnego wptywu na chronione
funkcje unijnego znaku towarowego jest mozliwe w zasadzie dopiero po
zbadaniu przestanek wynikajacych z poszczegdlnych postaci naruszenia.
Nie jest przykladowo mozliwe potwierdzenie negatywnego wplywu na
funkcje oznaczenia pochodzenia na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b rozpo-
rzadzenia 2017/1001 bez przeprowadzenia badania m.in. podobienstwa
przeciwstawionych towaréw i oznaczen.

W ramach niniejszego rozdziatu dla celéw porzadkowych zostaty wska-
zane najwazniejsze informacje dotyczace gtéwnych postaci naruszenia
okreslonych w art. 9 ust. 2 lit. a i ¢ rozporzadzenia 2017/1001. Przed-
miotem monografii jest bowiem szczegétowa analiza postaci narusze-
nia okreslonej w art. 9 ust. 2 lit. b rozporzadzenia 2017/1001 (ochrona
przed niebezpieczenstwem wprowadzenia w blad). Niemniej jednak wiele
uwag odnoszacych si¢ do naruszenia zwigzanego z niebezpieczenstwem
wprowadzenia w blad mozna przenosi¢ na grunt pozostatych postaci
naruszenia. Przykltadowo ocena identycznosci towardw oraz oznaczen jest
przeprowadzana wedlug takiego samego schematu i wedtug tych samych
kryteriéw na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b i ¢ rozporzadzenia 2017/1001%,
a wykluczenie jakiegokolwiek podobienistwa oznaczen na gruncie art. 9
ust. 2 lit. b rozporzadzenia 2017/1001 jest wystarczajace do wykluczenia
podobienstwa wymaganego do zastosowania art. 9 ust. 2 lit. c rozporza-
dzenia 2017/1001°. Podobienstwo oznaczen niewystarczajace do przy-
jecia niebezpieczenstwa wprowadzenia w bfagd moze sie jednak okazad
wystarczajace do przyjecia niebezpieczenstwa skojarzenia oznaczenia
osoby trzeciej ze znakiem renomowanym, co jest jednym z warunkéw
naruszenia prawa do tego znaku.

* Wyrok TS z 23.10.2003 r., C-408/01, Adidas-Salomon i Adidas Benelux,
EU:C:2003:582, pkt 28-31 (dalej wyrok C-408/01, Adidas-Salomon i Adidas Benelux).

¢ Wyrok TS 220.11.2014 r., C-581/13 P i C-582/13 P, Intra-Presse przeciwko Golden
Balls, EU:C:2014:2387, pkt 73.
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Trzy gléwne postacie naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego
zostaly uzupelnione przez postacie szczegolne, uregulowane w dalszych
przepisach rozporzadzenia 2017/1001, przewidujac odrebng ochrone
przed konkretnymi formami zachowan. Z tego wzgledu w dalszej cze$ci
rozdzialu oméwiono szczegdlne postacie naruszenia prawa do unijnego
znaku towarowego. Nalezg do nich”:

1) tranzyt towaréw bezprawnie opatrzonych znakiem towarowym bez
wprowadzenia ich do obrotu na terytorium UE (art. 9 ust. 4 rozpo-
rzadzenia 2017/1001);

2) czynnosci przygotowawcze w zwiazku z uzyciem opakowania lub
innych $rodkéw, na ktérych umieszczony jest unijny znak towarowy,
jezeli takie uzycie stanowiloby naruszenie praw wiasciciela unijnego
znaku towarowego (art. 10 rozporzadzenia 2017/1001);

3) reprodukcja unijnego znaku towarowego w stowniku, encyklopedii
lub w podobnym zbiorze informacji, jezeli stwarza wrazenie, ze znak
towarowy stanowi nazwe rodzajowa towaréw lub ustug, dla ktérych
zostal zarejestrowany (art. 12 rozporzadzenia 2017/1001);

4) uzywanie unijnego znaku towarowego przez nielojalnego agenta lub
przedstawiciela (art. 13 rozporzadzenia 2017/1001).

W tym miejscu nalezy zaznaczy¢, ze prawa przyznane na mocy art. 9
ust. 2 i ust. 4 rozporzadzenia 2017/1001 pozostaja ,,bez uszczerbku dla
praw wiasciciela nabytych przed datg zgloszenia lub datg pierwszenstwa
unijnego znaku towarowego’. Przepisy te wskazuja zatem wprost, ze reje-
stracja unijnego znaku towarowego nie narusza praw, ktére nabyly osoby
trzecie w przeszloéci. Pozostaje to w zgodzie z art. 16 ust. 1 zdanie trzecie
porozumienia TRIPS, stosownie do ktorego prawa przyznane wlascicielo-
wi zarejestrowanego znaku towarowego ,,nie bedg naruszaly praw istnie-
jacych wezedniej, ani nie beda mialy wplywu na mozliwo$¢ przyznawania
przez cztonkéw porozumienia praw na podstawie uzywania znaku™.

7 Rozréznienie na gléwne i szczegdlne postacie naruszenia przyjmuje m.in. M. Sen-
ftleben [w:] A. Kur, M. Senftleben, European Trade Mark..., s. 271, a takze na gruncie
naruszenia prawa ochronnego na krajowy znak towarowy L. Zelechowski [w:] Komentarze
Prawa Prywatnego, t. 8B, Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa 2021, s. 1241.

& Co do praw 0sob trzecich nabytych przed data rejestracji praw wyltacznych w prawie
wlasnosci przemystowej, na gruncie krajowych znakéw towarowych i w kontekscie art. 16
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Tak wyrazne wskazanie w przepisie prawa UE zasady pierwszenstwa
praw nabytych przed rejestracjg unijnego znaku towarowego pozwala
przezwyciezy¢ ograniczenia, ktére moga wynika¢ z powotania si¢ na
wczedniejsze prawa na podstawie art. 16 ust. 1 porozumienia TRIPS
(ktory pozostaje ograniczony do materialnego i czasowego zakresu po-
rozumienia TRIPS)®.

W ostatniej czesci rozdziatu wskazano okolicznosci, ktorych wystapienie
wylacza mozliwo$¢ przyjecia naruszenia prawa do unijnego znaku towaro-
wego mimo potwierdzenia przestanek ogélnych i szczegdlnych naruszenia.
W razie wystapienia takich okolicznosci powdd nie bedzie w stanie zakazaé
uzywania oznaczenia pozniejszego. W przypadku wytoczenia powddztwa
przez wladciciela unijnego znaku towarowego przeciwko osobie trzeciej
osoba ta moze powola¢ sie w szczegdlnosci na:

1) brak rzeczywistego uzywania unijnego znaku towarowego dla towa-
réw objetych rejestracjg i stanowigcych podstawe powddztwa;

2) ograniczenie skutkéw unijnego znaku towarowego wskazanych
w art. 14 rozporzadzenia 2017/1001;

3) wyczerpanie prawa do unijnego znaku towarowego;

4) szczegolne zarzuty, jakie moze podnies¢ wlasciciel pdzniejszego
znaku towarowego na podstawie art. 16 rozporzadzenia 2017/1001,
do ktérych naleza:

a) niewystarczajacy stopien zdolnoéci odrézniajacej znaku weze-
$niejszego w dacie rejestracji znaku pdzniejszego,

b) tolerowanie rejestracji i uzywania znaku pézniejszego,

¢) nieuzywanie znaku wcze$niejszego,

d) zgoda na rejestracje znaku pdzniejszego,

e) powstrzymanie sie od powolania prawa we wcze$niejszym wnio-
sku o uniewaznienie lub powédztwie wzajemnym.

ust. 1 zdanie trzecie porozumienia TRIPS, zob. wyrok TS z 16.11.2004 r., C-245/02, An-
heuser-Busch, EU:C:2004:717 (dalej wyrok C-245/02, Anheuser-Busch).

° M. Senftleben [w:] A. Kur, M. Senftleben, European Trade Mark..., s. 273-274 1 po-
wolany tam wyrok C-245/02, Anheuser-Busch, pkt 88 i n.
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2. Przestanki ogdlne naruszenia prawa
do unijnego znaku towarowego

Naruszenie prawa do unijnego znaku towarowego wiaze sie z koniecz-
noécig wykazania w procesie szeregu przestanek ogélnych, ktére musza
wystapi¢ niezaleznie od przestanek odnoszacych si¢ do poszczegdlnych
postaci naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego. Bez zajscia prze-
stanek ogolnych przyjecie naruszenia prawa do unijnego znaku towarowe-
go nie jest mozliwe. Przestanki te zostaly wskazane w uwagach wstepnych
powyzej. W ponizszych punktach zostaly kolejno scharakteryzowane.

2.1. Istnienie prawa do unijnego znaku
towarowego

Naruszenie prawa do unijnego znaku towarowego nastepuje przez wkro-
czenie w zakres tego prawa przez osobe trzecia. Podstawowym warun-
kiem naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego jest zatem jego
istnienie. Jak juz wskazano, prawo do unijnego znaku towarowego po-
wstaje wylacznie przez jego rejestracje w EUTPO. W procesie o naruszenie
powod powinien zatem wykazad, ze jest wlascicielem unijnego znaku
towarowego. Moze si¢ rowniez powolaé na rejestracje miedzynarodo-
wa wskazujacg UE, w odniesieniu do ktdrej nie notyfikowano odmowy
w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 protokotu madryckiego lub jezeli wszelkie
odmowy zostaly wycofane. Taka rejestracja migdzynarodowa ma bowiem
taki sam skutek jak rejestracja unijnego znaku towarowego dokonana
bezposrednio w EUIPO. Nie jest dopuszczalne powolywanie si¢ na sama
rejestracje miedzynarodowg wskazujacg UE. Ma ona bowiem skutek
tozsamy ze zgloszeniem unijnego znaku towarowego'’.

Do powolania si¢ na prawa wynikajace z rejestracji unijnego znaku to-
warowego konieczna jest zatem jego rejestracja lub uznanie skutkéw
miedzynarodowej rejestracji w UE (brak odmowy lub wycofanie no-
tyfikowanych odmoéw). Dowodem niebudzgcym watpliwosci w tym

10 Zob. art. 189 rozporzadzenia 2017/1001 i n. oraz (w szczegdlnosci) art. 3, 3ter, 415
ust. 1 i 2 protokotu do porozumienia madryckiego.
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przedmiocie jest $wiadectwo rejestracji wydane stosownie do art. 51
rozporzadzenia 2017/1001'". W przypadku rejestracji migdzynarodowej
wskazujacej Unie¢ Europejskag EUIPO nie wydaje $wiadectwa rejestracji.
Najwlasciwszym dowodem w tym przypadku bedzie $wiadectwo reje-
stracji migdzynarodowej wraz z dolaczonym wyciagiem z Biuletynu
Znakéw Towarowych UE. Inne dowody moga budzi¢ watpliwosci co
do nalezytego wykazania faktu przystugiwania prawa do znaku towa-
rowego UE, cho¢ niewykluczone, ze np. wyciag z bazy danych EUIPO
e-search plus, przy braku kwestionowania go przez pozwanego, mogiby
zosta¢ uznany za wystarczajgcy'

2.2. Uzywanie oznaczenia w obrocie handlowym

Prawa wylgczne przyznane wiascicielowi unijnego znaku towarowego na
mocy art. 9 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001 umozliwiaja, pod pewnymi
warunkami, zakazanie osobie trzeciej uzywania jej oznaczenia. Jednym
z tych warunkoéw jest uzywanie tego oznaczenia w obrocie handlowym.
Uzywanie oznaczenia poza obrotem handlowym jest, z zastrzezeniem
przepisow szczegolnych, dozwolone.

Jesli chodzi o pojecie uzywania, to zgodnie ze zwyklym rozumieniem
wymaga ono czynnego zachowania i bezpo$redniego lub posredniego
kierowania czynno$cig stanowigcg uzywanie®. W tym wzgledzie warto

11" P. Podrecki [w:] Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, red. J. Sieficzyto-Chlabicz,
Warszawa 2020, s. 1417, wskazuje, ze do pozwu nalezy dolaczy¢ §wiadectwo ochronne oraz
wnie$¢ o przeprowadzenie dowodu z tego dokumentu.

12 R. Skubisz [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14B, s. 1187 wskazuje jednak, w odniesie-
niu do naruszenia prawa ochronnego na krajowy znak towarowy, Ze wyciag z internetowej
bazy danych nie moze by¢ uznany za dokument, ktéry w sposéb wiarygodny okresla stan
rejestru. Nalezy zgodzi¢ sie z pogladem autora, ze nie jest dopuszczalne wykazanie istnie-
nia prawa do znaku towarowego na podstawie samej dostepnosci informacji o udzieleniu
tego prawa w elektronicznej bazie danych.

13 Wyrok TS z 2.04.2020 r.,, C-567/18, Coty Germany, EU:C:2020:267, pkt 37 (dalej
wyrok C-567/18, Coty Germany). Taka sytuacja nie ma natomiast miejsca, gdy czynnos¢
ta jest dokonywana przez podmiot nieposiadajacy zgody pozwanego czy tez wbrew jego
wyraznej woli — wyrok TS z 3.03.2016 r., C-179/15, Daimler, EU:C:2016:134, pkt 39 (dalej
wyrok C-179/15, Daimler).
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zwroci¢ uwage, ze w art. 9 ust. 3 rozporzadzenia 2017/1001, gdzie wska-
zano przyktadowe wyliczenie rodzajow uzywania, ktérych wilasciciel zna-
ku towarowego moze zakaza¢ osobie trzeciej w przypadku naruszenia
prawa do znaku towarowego, wskazano wylgcznie czynne zachowania
osoby trzeciej, takie jak ,,umieszczanie” oznaczenia na towarach i ich
opakowaniach, ,,oferowanie” towardw, ,wprowadzanie” ich do obrotu
lub ich ,, magazynowanie” w tym celu pod takim oznaczeniem lub ,,ofe-
rowanie” i ,$wiadczenie” ustug pod tym oznaczeniem, ,,przywoz” lub
Wywoz” towardw pod takim oznaczeniem, ,uzywanie” oznaczenia ja-
ko nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako czeéci tych
nazw, ,uzywanie” oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie
oraz ,uzywanie” oznaczenia w reklamie poréwnawczej w sposob sprzeczny
z dyrektywa 2006/114/WE'. Jasne jest zatem, Ze tylko osoba trzecia, ktora
bezposrednio lub posrednio kieruje czynnoscia stanowigcg uzywanie,
moze faktycznie zakonczy¢ to uzywanie i dostosowac sie w ten sposob do
zakazu, jaki moze orzec sad ds. unijnych znakow towarowych na podstawie
wczesniejszego prawa'®. Zalozenie uzywania przy braku kontroli nad tym
uzywaniem przez dang osobe byloby sprzeczne z podstawows zasada,
ze nikt nie moze by¢ prawnie zobowiazany do czynienia niemozliwego'.
Zakazu uzywania nie mozna zatem naklada¢ na osobe, ktdra nie kieruje,
choc¢by posrednio, czynno$ciami uzywania oznaczenia'.

Stosownie do orzecznictwa Trybunalu Sprawiedliwosci uzywanie ozna-
czenia w obrocie handlowym wymaga réwniez, aby uzywanie to miato
miejsce w kontekscie dziatalno$ci handlowej majacej na celu przysporzenie
korzysci gospodarczej, a nie w sferze prywatnej'®. Orzecznictwo Trybunatu
ogranicza zatem prawa do unijnego znaku towarowego wynikajace z art. 9

* Wyrok C-179/15, Daimler, pkt 39.

'* Wyrok C-567/18, Coty Germany, pkt 38.

' Wyrok C-179/15, Daimler, pkt 41-42.

7 R. Skubisz [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14B, s. 1192.

' Wyrok TS z 23.03.2010 r., C-236/08 do C-238/08, Google France i Google,
EU:C:2010:159, pkt 50 (dalej wyrok C-236/08 do C-238/08, Google France i Google),
a takze wyrok z 12.11.2002 r., C-206/01, Arsenal Football Club, EU:C:2002:651, pkt 40
(dalej wyrok C-206/01, Arsenal Football Club); wyrok TS z 11.09.2007 r., C-17/06, Céline,
EU:C:2007:497, pkt 17 (dalej wyrok C-17/06, Céline) oraz postanowienie TS 2 19.02.2009 .,
C-62/08, UDV North America, EU:C:2009:111, pkt 44. Standardowym przyktadem uzy-
cia prywatnego jest prywatne uzywanie znaku, czyli np. napelnienie butelki oznaczonej
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ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001 do uzywania, ktére ma miejsce w obro-
cie handlowym. Uzywanie znaku na potrzeby nauki, debaty politycznej,
nauczania czy badan akademickich zasadniczo nie powinno stanowi¢
uzywania w obrocie handlowym tak dtugo, jak nie ma ono charakteru
komercyjnego®. Warunek uzywania znaku towarowego w obrocie han-
dlowym wyznacza zatem istotng granice migdzy prawem wylacznym
wlasciciela znaku towarowego z jednej strony oraz uprawnieniem ogdtu
spoleczenstwa do swobodnego uzywania chronionych znakéw towaro-
wych z drugiej strony®. Precyzyjna delimitacja uzycia prywatnego i uzycia
w obrocie handlowym nie zawsze jest mozliwa, a problemy interpretacyjne
moga pojawiaé sie w sytuacjach, w ktérych uzycie znaku w kontekscie
politycznym czy kulturowym jest przemieszane z aktywnoscia handlowa?.
Zgodnie z przytaczanymi powyzej stanowiskami poza zakresem naru-
szenia nalezy pozostawia¢ przypadki uzywania oznaczenia przez osobe
trzecig wylacznie w sferze prywatnej?>. W przypadku spraw ,,granicznych’,
majac na wzgledzie gwarancje zwigzane ze swobodg wypowiedzi, nalezy
sklania¢ si¢ do nieprzyjmowania uzycia w dziatalno$ci handlowej.

Niezaleznie do tego uzywanie w kontekscie politycznym czy kulturo-
wym moze by¢ uzasadnione brakiem wypelnienia innych przestanek
naruszenia, jak np. brak uzywania w odniesieniu do towaréw lub ustug,
brak podobienstwa towardéw lub ustug, brak negatywnego wptywu na
funkcje znaku towarowego, brak ryzyka konfuzji czy tez brak wypelnienia

znakiem towarowym na uzytek gospodarstwa domowego — R. Skubisz [w:] System Prawa
Prywatnego, t. 14B, s. 1195.

9 M. Senftleben [w:] A. Kur, M. Senftleben, European Trade Mark..., s. 279, z po-
wotaniem na T.C. Jehoram, C. Van Nispen, T. Huydecoper, European Trademark Law:
Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law, Alphen aan den
Rijn 2010, s. 267-268; L. Zelechowski [w:] Komentarze Prawa Prywatnego, t. 8B, s. 1266.
Podobnie S. Osterrieth [w:] EU Trade Mark Regulation (EUTMR). Brussels Commentary,
eds. U. Hildebrandt, O. Sosnitza, Munich 2023, s. 279, wskazuje, ze uzycia znaku w celach
naukowych czy dziennikarskich co do zasady nie nalezy traktowa¢ jako uzycia w obrocie
gospodarczym.

2 M. Senftleben [w:] A. Kur, M. Senftleben, European Trade Mark..., s. 279.

2! Przykladowo sprzedaz koszulek z krytycznymi hastami odnoszacymi sie do znaku
towarowego lub dziatalno$ci wiasciciela znaku towarowego. W tym kontekscie zob. W. Sa-
kulin, Trademark Protection and Freedom of Expression, Hague-London-New York 2010.

2 . Zelechowski [w:] Komentarze Prawa Prywatnego, t. 8B, s. 1266.
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szczegolowych kryteriéw zwiazanych z ochrong znaku renomowanego,
a takze przez odwolanie si¢ do ograniczen skutkéw unijnego znaku to-
warowego®.

Uzywanie, dla zakwalifikowania go jako uzywania w obrocie handlowym,
nie musi koniecznie oznacza¢, ze czynnosci dokonywane w ramach tego
uzywania realizowane sg w bezposrednim kontakcie z konsumentem.
Przyjecie takiego zalozenia oznaczaloby, ze nie mozna zakwalifikowaé
jako uzywania w obrocie handlowym, a przez to zakaza¢, czynnosci przy-
wozu towaréw oznaczonych znakiem towarowym lub przekazania takich
towarow przedsigbiorcy sktadowemu w celu wprowadzenia do obrotu,
mimo ze prawodawca Unii wyraznie zidentyfikowal je jako takie, ktérych
mozna zakazac¢*.

Interesujacym zagadnieniem w kontekscie uzycia handlowego danego
oznaczenia jest sprzedaz wyrobow zawierajacych takie oznaczenie przez
podmioty prywatne. Dawniej tego typu sprawy nie koncentrowaty wigkszej
uwagi, poniewaz ich skala byla niewielka. Przed erg internetu tego rodzaju
sprzedaz odbywala sie raczej wérdd znajomych, podczas sprzedazy gara-
zowych czy na jarmarkach. Obecnie natomiast, z uwagi na mozliwosci
sprzedazy internetowej, z praktycznie nieograniczong iloscig oferowanych
towardw, a takze nieograniczonym zasiegiem dostawy towaru, kwestia ta
nabrata nowego znaczenia. Odniost sie do niej Trybunal Sprawiedliwosci
w sprawie LOréal i in.” Trybunal w tym wzgledzie wskazal w pierwszej
kolejnosci, ze na prawa wylaczne, jakie przystuguja na mocy zarejestro-
wanego znaku towarowego, mozna powoltywac si¢ jedynie wzgledem
podmiotéw gospodarczych?®. Jezeli zatem osoba fizyczna sprzedaje towar
online, z wykorzystaniem platformy posredniczacej, ale transakcja ta nie
jest zawierana w kontekscie prowadzonej przez nig dziatalnosci handlowej,

# Zob. np. w odniesieniu do parodii i ekspresji artystycznej A. Kur, M. Senftleben
[w:] A. Kur, M. Senftleben, European Trade Mark..., s. 427. Zob. takze K. Szczepanow-
ska-Koztowska, Swoboda wypowiedzi a prawo ochronne na znak towarowy, ZNUJ] PPWI
2013/119,s.5in.

# Wyrok TS 2 15.07.2015 r., C-379/15, TOP Logistics i in., EU:C:2015:497, pkt 40-42.

» Wyrok TS z 12.07.2011 r., C-324/09, LOréal i in., EU:C:2011:474 (dalej wyrok
C-324/09, LOréal i in.).

% Wyrok C-324/09, LOréal i in., pkt 54.
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to wlasciciel znaku towarowego nie moze jej zakaza¢ takiej sprzedazy.
Aktywnos¢ tej osoby fizycznej moze jednak wykracza¢ poza sfere prywat-
nej dzialalno$ci. Wowczas taki zakaz bedzie mozliwy. Moze sie tak staé
przede wszystkim z uwagi na rozmiar tej dzialalnoéci, czestotliwos¢ czy
tez inne cechy, przez ktére dziatanie to bedzie mozna zakwalifikowac jako
poruszanie si¢ w obrocie handlowym. Przykladowo, kiedy osoba fizyczna
sprzedaje wieksze wolumeny towaréw opatrzonych znakiem towarowym
za poérednictwem platformy internetowej, wowczas dzialanie takiej osoby
moze zosta¢ zakwalifikowane jako dzialalnos¢ handlowa (dziatalnos¢ pro-
wadzona de facto przez podmiot gospodarczy)”. Bedzie tak tym bardziej,
jezeli sprzedawca wielokrotnie handluje podobnymi, a zwlaszcza identycz-
nymi przedmiotami. Podobnie, jedli sprzedawca dopiero niedawno nabyt
przedmioty, ktére oferuje na sprzedaz, wskazuje to na zamiar osiggniecia
zysku, a tym samym na dzialanie w ramach handlu®. Wskazuje si¢ przy
tym, ze dziatalnos$¢ niebedaca dziatalnoscia handlowa odnosi sie raczej do
Sladowych ilo$ci sprzedawanych towaréw. Sprzedaz przewyzszajaca jedna
czy dwie sztuki towaru juz moze zosta¢ zakwalifikowana jako dziatalno$¢
handlowa?, cho¢ wszystko zalezy, jak zwykle, od kontekstu konkretnej
sprawy. Oczywiscie widocznos¢ oferty dla bardzo licznych odbiorcéw,
np. za posrednictwem platform takich jak Allegro czy eBay, nie oznacza,
ze uzycie miato miejsce poza sferg prywatna.

2.3. Uzywanie oznaczenia na terytorium UE

Jak juz wspomniano, uzywanie oznaczenia osoby trzeciej w dzialalnosci
handlowej, aby mogto by¢ zakazane, musi odbywac sie¢ na terytorium
ochrony zarejestrowanego znaku towarowego. W przypadku unijnego

¥ Wyrok C-324/09, LOréal i in., pkt 55-57.

# Zob. S. Osterrieth [w:] EU Trade Mark Regulation..., s. 279 i powolany tam wyrok
BGH z 19.04.2007 r., I ZR 35/04, Internet Versteigerung II, pkt 23.

¥ Zob. R. Skubisz [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14B, s. 1192 i opinia rzecznika
generalnego Nila Jadskinena z 9.12.2010 ., C-324/09, LOréal i in., EU:C:2011:474, pkt 82,
ktory wskazal nastepujaco: ,,Trudno mi sobie wyobrazi, aby sprzedaz produktéw kosme-
tycznych na rynku elektronicznym, w liczbie wigkszej niz jeden lub dwa produkty, nie
odbywata si¢ w celu uzyskania korzysci gospodarczej w kontekscie dzialalnosci handlowej,
cho¢by na malg skale”.
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znaku towarowego jest to terytorium UE. Prawo do tego znaku nie moze
zatem zastaé naruszone, jesli oznaczenie osoby trzeciej jest uzywane poza
terytorium UE. W wiekszo$ci przypadkéw uzywanie oznaczenia osoby
trzeciej nie przysparza problemoéw zwigzanych z ustaleniem, czy uzywanie
to odbywalo si¢ na terytorium UE, czy poza nim. Praktyczne problemy
dotycza zwlaszcza uzywania w internecie. Zagadnienie to z czasem na-
biera coraz wigkszej doniostosci prawnej z uwagi na dynamiczny rozwdj
tej galezi handlu, zwlaszcza w ostatnim czasie®.

Internet jest okredlany przestrzenia bez granic. Zasadniczo informacja
handlowa (np. oferta lub reklama) zamieszczona na stronie internetowe;j
moze by¢ dostepna z dowolnego miejsca na $wiecie. W tym kontekscie
rodzi sie pytanie, czy dostepno$¢ takiej strony internetowej konstytuuje
uzywanie w obrocie handlowym we wszystkich panstwach, w ktérych
taka informacja jest dostepna, a konkretnie czy dostepno$¢ takiej strony
internetowej z terytorium Unii Europejskiej konstytuuje uzywanie w ob-
rocie handlowym w rozumieniu art. 9 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001.

Nie sposdb uzna¢, aby samo zamieszczenie danej informacji handlowej
(np. oferty lub reklamy) na jakiejkolwiek stronie internetowej dostepnej
z terytorium Unii Europejskiej stanowito uzywanie w obrocie handlowym
na terytorium UE. Taki poglad mogltby doprowadzi¢ do wniosku, ze w za-
sadzie kazde oznaczenie dostgpne w domenie lub na stronie internetowej
mogtoby by¢ kwalifikowane jako uzywanie w UE. To mogloby oznacza¢,
ze zamieszczenie gdziekolwiek w internecie oznaczenia identycznego

% Problematyczne moze by¢ réwniez zakwalifikowanie jako uzywania na teryto-
rium UE towaréw bedacych w tranzycie. Obecnie do problemu tego odnosi si¢ cze$ciowo
art. 9 ust. 4 rozporzadzenia 2017/1001 - zob. w tej kwestii ppkt 5.1 ponizej. Zob. takze
M. Senftleben [w:] A. Kur, M. Senftleben, European Trade Mark..., s. 284 i n; E. Skrzy-
dlo-Tefelska, M. Zuk [w:] Community Trade Mark Regulation (EC) No 207/2009. A Com-
mentary, ed. G.N. Hasselblatt, Oxford 2015, s. 308-309; H. Z.akowska-Henzler, Swoboda
tranzytu a ochrona prawa wlasnosci intelektualnej [w:] Aktualne wyzwania prawa wlasnosci
intelektualnej i prawa konkurencji. Ksiega pamigtkowa dedykowana Profesorowi Micha-
towi du Vallowi, red. D. Kasprzycki, J. Ozegalska-Trybalska, Warszawa 2015, s. 925 i n.;
E. Skrzydto-Tefelska, Tranzyt towarow w Unii Europejskiej w swietle orzecznictwa Trybunatu
Sprawiedliwosci UE i nowej legislacji dotyczgcej znakow towarowych [w:] Prawo cywilne -
stanowienie, wyktadnia i stosowanie. Ksiega pamigtkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin
Profesora Jerzego Ignatowicza, red. M. Nazar, Lublin 2015, s. 307 i n.
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lub podobnego do unijnego znaku towarowego pociaga za sobg moz-
liwo$¢ wytoczenia powoddztwa o naruszenie w UE. Osoba, ktdra uzywa
takiego oznaczenia w sposob w ogéle niezwigzany z rynkiem unijnym,
bylaby narazona na proces o naruszenie nie tylko w UE, ale w zasadzie
w kazdej jurysdykeji, w ktdrej identyczny lub podobny znak towarowy
jest chroniony. Takie podejscie jest nie do przyjecia. Konieczne jest zatem
ustalenie kryteriéw, ktére bytyby pomocne w rozstrzygnieciu kwestii, czy
dane uzycie oznaczenia osoby trzeciej w internecie umozliwia przyjecie,
ze uzywanie to odbywa si¢ na terytorium UE. Pomocna w tym wzgle-
dzie jest Wspolna rekomendacja w sprawie zasad ochrony w internecie
znakow towarowych i innych oznaczen chronionych prawami wlasnosci
przemystowej, przyjeta przez Zgromadzenie Sygnatariuszy Zwiazku Pary-
skiego oraz Gtéwne Zgromadzenie Cztonkéw WIPO w2001 r. (Wspélna
rekomendacja WIPO) oraz orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwosci.

Zgodnie z art. 2 Wspdlnej rekomendacji WIPO uzywanie oznaczenia
w internecie stanowi uzywanie w panstwie cztonkowskim tylko wtedy, gdy
wywoluje skutek handlowy w tym panstwie czlonkowskim. Przenoszac te
zasade na grunt systemu unijnego znaku towarowego, nalezaloby przyjac,
Ze uzywanie oznaczenia w internecie stanowi uzywanie tego znaku w Unii
Europejskiej, jezeli uzywanie to ma skutek handlowy w UE. Wskazéwek
pozwalajacych okresli¢ skutek handlowy uzywania oznaczenia w interne-
cie na terytorium danego panstwa dostarcza art. 3 Wspodlnej rekomendacji
WIPO. Przenoszac tres¢ tego przepisu odpowiednio na grunt systemu
unijnego znaku towarowego, nalezaloby przyja¢, ze czynnikami, ktore
mogg by¢ pomocne w ocenie efektu handlowego na terytorium UE, sa:
faktyczna obstuga klientéw znajdujacych sie w UE; deklaracja uzytkownika
co do dostarczania oferowanych towaréw lub ustug klientom znajdujacym
si¢ w UE; oferowanie w UE dzialanl posprzedazowych takich jak gwarancja
lub serwis; podejmowanie dalszych dziatan komercyjnych w panstwie
cztonkowskim, ktdre sg zwigzane z uzywaniem oznaczenia w internecie,
ale ktore nie sg prowadzone przez internet; mozliwos¢ legalnego do-
starczenia oferowanych towaréw lub ustug do UE; podanie ceny w ofi-
cjalnej walucie obowigzujgcej na terytorium UE; mozliwo$¢ uzywania
oznaczenia w polaczeniu z interaktywnymi srodkami kontaktu, ktére sa
dostepne dla uzytkownikéw internetu w UE; wskazanie danych kontak-
towych w UE; uzywanie oznaczenia w polaczeniu z nazwa domeny, ktéra
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jest zarejestrowana pod kodem panstwa czlonkowskiego UE zgodnym
ze standardem ISO 3166 w odniesieniu do panstwa cztonkowskiego UE
(krajowa domena najwyzszego poziomu np. ,,.pl” czy ,,.de”) albo domeny
»ew” wodniesieniu do calej UE; uzywanie tekstu zwigzanego z uzywanym
oznaczeniem w jezykach uzywanych gtéwnie w UE; uzywanie oznaczenia
w polaczeniu z lokalizacja internetowa, ktora rzeczywiscie odwiedzili
uzytkownicy internetu znajdujacy sie w UE.

Powyzsze kryteria moga stanowi¢ jedynie wskazdwki, czy uzywanie ozna-
czenia osoby trzeciej w internecie wywoluje skutek handlowy w UE, przez
co mozna uznaé, ze wypelniona jest przestanka uzywania w obrocie han-
dlowym. Jak juz wspomniano, wskazéwki te zostaly przyjete w odniesieniu
do terytorium panstw czlonkowskich Zwiazku Paryskiego. Na potrzeby
naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego odniesiono je powyzej
jedynie odpowiednio do terytorium UE. Niezaleznie od tego wskazowki
te nie sg prawnie wigzacym Zrédtem prawa. Stanowig one jedynie tzw. soft
law, przez co ich praktyczne stosowanie moze wynikac raczej z autory-
tetu Zgromadzenia Sygnatariuszy Zwigzku Paryskiego oraz Gléwnego
Zgromadzenia Czlonkéw WIPO i konsensusu towarzyszacego przyjeciu
tej deklaracji niz z obowigzku prawnego®. Tym bardziej wskazowki te
w odniesieniu do terytorium UE mozna stosowac¢ jedynie pomocniczo.
To pomocnicze stosowanie musi uwzglednia¢ ponizsze wnioski ptynace
z orzecznictwa Trybunatu Sprawiedliwosci.

Uzywanie oznaczenia identycznego lub podobnego do unijnego znaku
towarowego w internecie bylo przedmiotem wyroku Trybunatu Spra-
wiedliwosci w sprawie LOréal i in.** Wyrok ten dostarcza wielu waznych
wytycznych w omawianej kwestii. Wynika z niego zasadniczo, ze wia-
$ciciel unijnego znaku towarowego moze sprzeciwic sie, na podstawie
art. 9 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001, sprzedazy, ofercie lub reklamie
towardéw opatrzonych unijnym znakiem towarowym, znajdujacych sie
w panstwie trzecim i niebedacych wczesniej przedmiotem sprzedazy

31 Zob. w tej kwestii C.J. Wichard, Joint Recommendation Concerning Provisions on
the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet [w:] IIC
Studies, Vol. 24, Intellectual Property and Private International Law, Oxford-Portland
2005, s. 257.

2 Wyrok C-324/09, LOréal i in.
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w Unii, sprzedawanych za posrednictwem rynku elektronicznego onli-
ne* bez zgody wlasciciela unijnego znaku towarowego konsumentowi
przebywajacemu na terytorium Unii lub stanowiacych przedmiot oferty
lub reklamy zamieszczonej na rynku unijnym i skierowanej do konsu-
mentow przebywajacych na terytorium Unii. Sady ds. unijnych znakéw
towarowych sg zobowigzane do dokonania, indywidualnie dla kazdego
przypadku, oceny, czy istniejg przestanki pozwalajace na stwierdzenie,
ze oferta sprzedazy lub reklama wyswietlona na rynku elektronicznym
online dostepnym na terytorium UE jest skierowana do konsumentow
przebywajacych na tym terytorium*. Z wyroku tego wynika zatem, ze uzy-
wanie oznaczenia w internecie moze by¢ kwalifikowane jako uzywanie
oznaczenia w obrocie handlowym na terytorium UE w rozumieniu art. 9
ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001 w przypadku, gdy uzywanie tego ozna-
czenia stanowi sprzedaz, oferte lub reklame produktu skierowang do
konsumentéw przebywajacych na terytorium UE.

Zdaniem Trybunatu to sady ds. unijnych znakéw towarowych powin-
ny, indywidualnie dla kazdego przypadku, dokonaé oceny, czy istnieja
przestanki pozwalajace na stwierdzenie, Ze oferta sprzedazy wyswietlo-
na na rynku elektronicznym online dostepnym na terytorium UE jest
skierowana do konsumentéw tam przebywajacych®. W wyroku tym
Trybunatl dostarczyt pewnych wskazowek, jakie okoliczno$ci nalezy
uwzgledni¢ przy ocenie, czy oferta jest kierowana do konsumentéw
znajdujacych sie na terytorium ochrony znaku towarowego. Czynni-
kiem, jaki zdaniem Trybunalu moze mie¢ znaczenie, jest wskazanie
w ofercie sprzedazy szczegdtowych stref geograficznych, do ktérych
sprzedawca jest gotow wysta¢ towar. Rowniez adres internetowy strony
(domena strony), na ktorej dostepna jest oferta lub reklama produktow
oznaczanych danym oznaczeniem, moze stanowi¢ cenng wskazowke
co do kierowania oferty do konsumentéw znajdujacych si¢ na danym
terytorium. Podobnie domena strony internetowej moze wskazywac,
ze towary lub ustugi sa skierowane do konsumentéw przebywajacych na
danym terytorium. Przyktadowo zdaniem Trybunatu Sprawiedliwosci

3 Np. za posrednictwem platformy eBay.
* Wyrok C-324/09, LOréal i in., teza I.
* Wyrok C-324/09, LOréal i in., pkt 65.
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adres strony internetowej ,www.ebay.co.uk” moze wskazywa¢, w bra-
ku dowoddéw przeciwnych, ze oferta lub reklama zamieszczona na tej
stronie internetowej jest skierowana do odbiorcéw znajdujacych si¢ na
terytorium Zjednoczonego Krdlestwa*.

Trybunat w wyroku wskazal przy tym, ze sama dostepnos¢ serwisu in-
ternetowego na terytorium UE nie wystarcza do wywiedzenia wniosku,
ze wyswietlone w nim oferty sprzedazy sa skierowane do konsumentow
przebywajacych na tym terytorium UE. Gdyby bowiem dostepnos¢
rynku elektronicznego online na terytorium UE wystarczala do objecia
wys$wietlanych tam ogloszen zakresem rozporzadzenia 2017/1001, to
serwisy i ogloszenia, ktére, mimo ze sg ewidentnie skierowane wylacznie
do konsumentéw przebywajacych w panstwach trzecich, ale z tech-
nicznego punktu widzenia sg dostepne na obszarze Unii, s3 rowniez
bezpodstawnie poddane prawu Unii*. Przyjecia skutku handlowego
na terytorium UE nie moze natomiast wykluczaé okoliczno$¢, ze osoba
trzecia, od ktorej pochodzi oferta lub reklama, ma siedzib¢ w panstwie
trzecim. Podobnie nie wyklucza tego fakt znajdowania sie serwisu in-
ternetowego, z ktorego korzysta ta osoba, w panstwie trzecim, a takze
fakt znajdowania sie towaréw bedacych przedmiotem oferty lub reklamy
w panstwie trzecim®.

W omawianym wyroku w sprawie LOréal i in. Trybunat Sprawiedliwosci
odnoénie do tezy, zgodnie z ktdrg sama dostepnos¢ serwisu interneto-
wego na terytorium, dla ktérego zastrzezono dany znak towarowy, nie
wystarcza do wyprowadzenia wniosku, ze wyswietlone w nim oferty
sprzedazy sa skierowane do konsumentéw przebywajacych na tym tery-
torium, odwotat si¢ do orzeczenia w sprawie Pammer i Hotel Alpenhof®.
Wyrok ten, mimo ze wydany na gruncie rozporzadzenia Rady nr 44/2001
2 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczen sagdowych

* Por. wyrok C-324/09, LOréal i in., pkt 66. Jest to kryterium, ktére wymienia si¢
wprost we Wspdlnej rekomendacji WIPO jako kryterium istotne przy ustalaniu ,efektu
handlowego” danego oznaczenia na terytorium UE.

¥ Wyrok C-324/09, LOréal i in., pkt 64.

¥ Wyrok C-324/09, LOréal i in., pkt 63.

¥ Wyrok TS z 7.12.2010 r., C-585/08 i C-144/09, Pammer i Hotel Alpenhof,
EU:C:2010:740 (dalej wyrok C-585/08 i C-144/09, Pammer i Hotel Alpenhof).
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oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych®, dostarcza
przez analogie cennych wskazéwek co do okreslenia, czy oferta zamiesz-
czona w internecie jest kierowana do odbiorcéw na danym terytorium*.
Sad odsylajacy w tej sprawie zwrocil sie bowiem o wyjasnienie z jednej
strony, wedlug jakich kryteriéw mozna uznac, ze przedsigbiorca, ktérego
dzialalnos¢ prezentowana jest na jego stronie internetowej lub na stronie
posrednika, ,,kieruje” swojg dziatalno$¢ do panstwa cztonkowskiego, na
terytorium ktérego konsument ma miejsce zamieszkania, w rozumieniu
art. 15 ust. 1 lit. c rozporzadzenia nr 44/2001, a z drugiej strony, czy dla
uznania za takg dziatalno$¢ wystarczy, ze strony te mogg by¢ przegladane
w internecie.

Istnieje wiec wyrazna analogia (podobienstwo) miedzy ,,kierowaniem
oferty lub reklamy do konsumenta w UE”, o ktérej mowa w wyroku
w sprawie L'Oréal i in., a ,,kierowaniem dzialalnosci do panstwa czlon-
kowskiego’, o ktérej mowa w wyroku w sprawie Pammer i Hotel Alpenhof.
Stosownie do tego orzeczenia czynniki, ktére moga pozwalaé na uznanie,
ze dzialalnos¢ przedsigbiorcy jest kierowana do panstwa cztonkowskiego,
w ktorym konsument ma miejsce zamieszkania, sg nastepujace: miedzy-
narodowy charakter dziatalnos$ci; uzycie jezyka lub waluty innych niz
uzywane zwyczajowo w panstwie cztonkowskim, w ktérym przedsi¢biorca
ma siedzibe¢; mozliwo$¢ rezerwacji i potwierdzenia rezerwacji w innym
jezyku; podanie numerdw telefonicznych z miedzynarodowym numerem
kierunkowym; zaangazowanie srodkéw w ustuge odsylania w internecie
u operatora wyszukiwarki w celu utatwienia konsumentom zamieszka-
tym w réznych panstwach czlonkowskich dostepu do strony przedsie-
biorcy lub posrednika; uzywanie domeny pierwszego poziomu innej niz

% Rozporzadzenie Rady (WE) nr 44/2001 z22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uzna-
wania orzeczen sagdowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych
(Dz.Urz. WE 22001 r. L 12, 5. 1); obecnie rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1215/2012 z 12.12.2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczen sagdowych
oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. UEL 351, s. 1, ze zm.).

41 Tak réwniez M. Senftleben [w:] A. Kur, M. Senftleben, European Trade Mark...,s. 283,
ktory wskazuje, ze TS zastosowal juz kryteria wynikajace z wyroku w sprawie C-585/08
i C-144/09, Pammer i Hotel Alpenhof, pomocniczo w kontekscie praw autorskich oraz
ochrony baz danych sui generis, powolujac orzeczenia TS w sprawach z 21.06.2021 r., C-5/11,
Donner, EU:C:2012:370, pkt 29-30 oraz z 18.10.2012 r., C-173/11, Football Dataco i in.,
EU:C:2012:642, pkt 40-42.
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