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TRZY ZAKRESY OCHRONY
ZAREJESTROWANYCH ZNAKOW TOWAROWYCH

Zgodnie z trescig art. 296 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo wiasnosci
przemystowej; Dz. U. Nr 119, poz. 1117 z p6zn. zm. — dalej oznaczana jako
»pWp”) zarejestrowany znak towarowy podlega ochronie w dwadch
podstawowych zakresach: po pierwsze, w zakresie podwadjnej identycznosci;
po drugie, w zakresie ryzyka konfuzji. Ponadto, mozliwa jest jeszcze ochrona
specjalnie przewidziana dla znakéw towarowych renomowanych. Ostatni
z wymienionych sposoboéw ochrony tym rozni sie od dwaoch pozostatych, ze
aktualizuje sie on niezaleznie od tego, czy towary, dla ktorych przeznaczone
zostaty przeciwstawione znaki sa identyczne albo podobne. Z tych wzgledow
czesto system ochrony renomowanych znakéw towarowych okresla sie jako
,»ochrone poza podobienistwem towarow”.

Podwdjna identycznosé

Przypadek podwajnej identycznosci pwp definiuje w jej art. 296 ust. 2 pkt 1.
Przepis ten stanowi, ze naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy
polega na bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym znaku
identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do
identycznych towaréw. A zatem chodzi o sytuacje, gdy zar6éwno
przeciwstawione oznaczenia, jak tez towary, dla ktérych przeznaczone sa te
znaki charakteryzuja sie identycznoscia. Stad nazwa ,,podwaojna identycznosé”.

Omawiany przypadek kolizji znakéw towarowych nie wymaga, aby zachodzito
jakiekolwiek ryzyko konfuzji. Nawet wiec w takich przypadkach, gdy takie
ryzyko nie wystepuje ww. przepis znajduje zastosowanie.

Kluczowa kwestia w praktyce stosowania powotane] regulacji jest, jak
pojmowac¢ na jej gruncie identycznosé. Odnosnie do identycznosci oznaczen,
mozliwosci teoretyczne rozwigzania tej kwestii sa dwie. Po pierwsze, za
identyczne oznaczenia wolno uwaza¢ tylko takie z nich, ktére nie sg w zadnej,
chocby najmniej istotnej, cesze rézne; jakakolwiek rozbieznos¢ pomiedzy
oznaczeniami dyskwalifikuje subsumcje sprawy pod przypadek art. 296 ust. 2
pkt 1 pwp. Po drugie, za identyczne mozna uzna¢ nie tylko dostownie zbiezne
oznaczenia, ale réwniez oznaczenia rozbiezne, o ile tylko rozbieznosci sa
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nieistotne, a zatem trudne do zauwazenia w zwyktych warunkach obrotu.
Trafna jest ostatnia koncepcja. Zupetnie niezrozumiate byloby przyjecie
pierwszego stanowiska, ktére jawi sie z punktu widzenia obrotu jako skrajnie
formalistyczne. Gdy chodzi o kwestie identycznosci towarow, to rozwiazac ja
nalezy analogicznie. A zatem wykluczy¢ trzeba wszelkie formalistyczne
podejscia.

Ryzyko konfuzji

Ochrone zarejestrowanego znaku towarowego w zakresie ryzyka konfuzji
statuuje przepis art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp. W Swietle tego postanowienia
naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy zachodzi woéweczas, gdy
wskutek podobienstwa lub identycznosci oznaczen oraz podobienstwa lub
identycznosci towarOw moze wystapi¢ niebezpieczenstwo wprowadzenia
w btad odbiorcéw co do komercyjnego pochodzenia towaréw. Chodzi tu wiec
o0 trzy sytuacje. Po pierwsze, oznaczenia sg identyczne, a towary — podobne. Po
drugie, oznaczenia sa podobne, a towary — identyczne. Po trzecie, oznaczenia
I towary sa podobne. Prawidlowe stosowanie omawianej regulacji zalezy
przede wszystkim od tego, wedlug jakich zasad dokonujemy oceny
identycznosci lub podobienistwa oznaczen oraz towarow, a takze od tego jak
rozumiemy pojecie wspomnianego ryzyka konfuzji.

Do najbardziej podstawowych zasad oceny identycznosci i podobienstwa
oznaczen oraz towaréw nalezy reguta wzglednej oceny. Wyrazi¢ ja mozna
w nastepujacych stwierdzeniach: im wieksza zbieznos¢ oznaczen, tym mniejszy
zakres zbieznosci pomiedzy towarami wystarczy dla uznania towarow za
podobne; im wieksza zbieznosé pomiedzy towarami, tym mniejsza zbieznosé¢
oznaczen uzasadni ocene, ze sa one podobne. Kolejna wytyczna odgrywajaca
istotng role w toku oceny podobieristwa oznaczen jest regufa oceny
subiektywnej. Oznacza ona, ze dokonujac oceny, nalezy bra¢ pod uwage
wszelkie okolicznosci faktyczne zwigzane z uzywaniem porownywanych
znakow towarowych. Na przykiad, bezwzglednie trzeba bra¢ pod uwage
stopien znajomosci i renomy znaku towarowego, dla ktérego zadana jest
ochrona. | trzeba przy tym pamietaé, ze im wiekszy zakres znajomosci takiego
znaku i pozytywnych skojarzern z nim zwigzanych, tym mniejsze znaczenie
beda miaty rdéznice pomiedzy poréwnywanymi znakami. Opisane zasady
oceny podobienstwa oznaczen i towarow uzupetni¢ trzeba trzecia podstawowa
reguta, a mianowicie reguta oceny znakow towarowych w catosci. Z zasady tej
wynika, ze dokonujac porownania przeciwstawionych oznaczen nie mozna
pomija¢ zadnego z relewantnych elementéw. Zauwazy¢ jednak nalezy, ze nie
chodzi tu o to, azeby bra¢ pod uwage wszystkie bez wyjatku elementy. | tak,
bez znaczenia sa te sposrod elementéw oznaczen, ktore pozbawione sa
jakiejkolwiek mocy wyrézniajacej. Nie bierzemy réwniez pod uwage trudnych
do zauwazenia lub zapamietania detali — a to dlatego, ze klienci napotykajacy
znak towarowy, zauwazaja i zachowuja w pamieci jedynie ogélny obraz znaku.

Pojmowanie ryzyka konfuzji jest nie mniej ztozone anizeli rozumienie
identycznosci i podobieristwa towardéw. Koniecznie trzeba pamietaé, ze chodzi
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tu o ryzyko, a wiec mozliwosé, niebezpieczenstwo konfuzji. Konfuzje nie
musza wystepowad, wystarczy, ze sa prawdopodobne. Podkresli¢ nalezy takze,
ze chodzi o niebezpieczenstwo pomytek co do komercyjnego zrédta towarow,
ktore sa tymi znakami opatrzone. Majac to na uwadze, wyroznia sie dwie
postacie omawianego ryzyka — ryzyko bezposrednie oraz ryzyko posrednie.
Ryzyko bezposrednie to sytuacja, kiedy identycznosé lub podobienstwo
oznaczen oraz towardéw skutkuje powstawaniem u odbiorcéw mniemania, ze
towary naruszyciela pochodza od uprawnionego do znaku, dla ktérego zadana
jest ochrona. Ryzyko posrednie wystepuje natomiast wowczas, gdy na
podstawie identycznosci i podobienstwa oznaczern oraz towardw odbiorcy
- dobrze wiedzac, ze towary pochodza z innych zrédet - sadza, iz towary
naruszyciela sa towarami pochodzacymi od podmiotu prawnie, organizacyjne
lub gospodarczo powigzanego z uprawnionym do znaku, dla ktorego
poszukiwana jest ochrona.

Renomowane znaki towarowe

Znaki towarowe renomowane nie moga by¢ utozsamiane ze znakami
towarowymi powszechnie znanymi. Prawda jest, ze co do zasady, te ostatnie ze
znakow zwykle posiadaja renome. Fakt jednak, ze znak charakteryzuje sie
renoma lub nie, jest bez znaczenia dla kwalifikacji znaku jako powszechnie
znanego. Tu liczy sie wyltacznie to czy znak jest znany i w jakim stopniu — czy
powszechnym? Znaki towarowe renomowane ze swej natury musza réwniez
posiada¢ pewien stopienn znajomosci. Bez watpienia jednak nie musi ona by¢
powszechna. Podkresli¢ ponadto trzeba, ze sama ta okolicznosé¢, iz znak jest
znany nie decyduje o jego kwalifikacji jako znaku renomowanego. Znak
renomowany to taki, ktory nie tylko jest znany, ale rowniez wzbudza
u odbiorcow rozmaite pozytywne skojarzenia. Specjalng ochrone dla witasnie
tak rozumianych renomowanych znakéw towarowych przewiduje art. 296
ust. 2 pkt 3 pwp. W swietle tresci tego przepisu za kolizyjne musi by¢ uznane
uzywanie znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku, jezeli
takie uzywanie moze przynies¢ uzywajacemu nienalezna korzysé lub szkodzi¢
renomie albo mocy odro6zniajacej ostatniego ze znakdéw. Nie ma znaczenia, dla
jakich towardéw uzywany jest kolizyjny znak.

Najbardziej typowym przypadkiem wykorzystania renomy znaku towarowego
W sposOb przynoszacy naruszycielowi nienalezng korzysé jest przypadek
nieuczciwego przyciagania uwagi klienteli do wiasnej oferty. Na przyktad, tak
nalezatoby ocenic¢ przypadek zastosowania renomowanego znaku towarowego
VIAGRA (nazwa handlowa leku na impotencje) do oznaczania wyrobow
alkoholowych. Producenci alkoholi dopuszczajacy sie takich czynéw, bez
watpienia nie ponoszac zadnych finansowych naktadow, kierowaliby uwage
klientow na wiasne produkty, ktorych nazwa jednych rozémieszataby,
a drugich zaskakiwataby. Normalnie gdyby nie zastosowano znaku VIAGRA,
wspomniani producenci musieliby ponies¢ znaczace nakfady finansowe na
reklame, azeby ich alkohole zostaty przez kogokolwiek dostrzezone w cate]
masie wyrobow alkoholowych innych producentéw. Sytuacje wykorzystania
renomy znaku towarowego zachodza roéwniez woéweczas, gdy ma miejsce tzw.
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transfer renomy. Chodzi tu o przypadki, gdy naruszyciel stosuje dla wiasnych
wyrobéw renomowane oznaczenie lub oznaczenie podobne, azeby przeniesé
pozytywne skojarzenia zwigzane z renomowanym oznaczeniem na wiasne
produkty (np. zastosowanie znaku towarowego MERCEDES w odniesieniu do
kosmetykow lub ubran dla mezczyzn).

Renomie znaku towarowego moga szkodzi¢ rozmaite zachowania. Klasycznym
jednak przypadkiem, ktéry ma taki skutek, jest przypadek deprecjacji renomy.
Zachodzi on wtedy, gdy oznaczenie renomowane lub podobne jest uzywane
w odniesieniu do takich towaréw, ze uwlacza to w jakis sposéb
renomowanemu znakowi towarowemu. Przyktadem deprecjacji renomy bytoby
zastosowanie znaku znanej marki kawy do oznaczania trutki na szczury.
Negatywne skojarzenia jakie wywotuje ten towar, mogtyby oddziatywacé
(nawet podswiadomie) na klienta kawy. Gdy chodzi o wyrzadzenie szkody
mocy odrOzniajacej, to najbardziej odpowiednia do takiej kwalifikacji jest
sytuacja, w ktorej dochodzi do ,rozwodnienia” renomowanego znaku
towarowego. Bedzie tak wodweczas, jezeli renomowany znak towarowy jest
unikalny, a zatem kojarzony on jest przez klientele z jednym szczeg6lnym
produktem (np. ROLEX dla zegarkéw, CHANEL No 5 dla perfum, itd.),
a naruszyciel stosuje renomowany znak lub podobny do zupetnie innego
rodzaju towarow. W literaturze przedmiotu wskazuje sie, ze taki przypadek
wystapit, kiedy to jeden z producentow parkietbw rozpoczat opatrywanie
swoich wyrobow znakiem JAGUAR, co skutecznie przed sadami, powotujac sie
na doktryne ,rozwodnienia”, zakwestionowat producent stawnych
samochodéw JAGUAR.

Inne przepisy raczej rzadko

Wyliczone i zdefiniowane powyzej zakresy ochrony zarejestrowanych znakéw
towarowych wyznaczaja merytoryczne granice ochrony takich znakoéw, ktore
Sa przewidziane w ramach pwp. Teoretycznie mozliwe jest, ze odmienny,
szerszy zakres ochrony moga te znaki uzyskaé na gruncie innych przepiséw,
w szczegOlnosci przepisow Kodeksu cywilnego o ochronie débr osobistych
i przepisOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W praktyce jednak,
wobec faktu zamieszczenia regulacji o ochronie renomowanych znakow
towarowych w pwp, sieganie do prawa dobr osobistych i nieuczciwej
konkurencji, w omawianym tutaj zakresie, bedzie niezwykle rzadkie.
Dotychczas bowiem, jezeli tak czyniono, to dla uzasadnienia ochrony wiasnie
renomowanych znakéw towarowych.
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