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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 pazdziernika 2014 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczgcy)
SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

SSN Iwona Koper

Protokolant Bozena Kowalska

w sprawie z powodztwa W. T. sp. z 0.0. w K.
przeciwko S. sp. zo.0. w W.

o ustalenie,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej
w dniu 16 pazdziernika 2014 r.,

skargi kasacyjnej strony pozwanej

od wyroku Sgdu Apelacyjnego w [...]

z dnia 26 lutego 2013 r.,

uchyla zaskarzony wyrok i przekazuje sprawe Sadowi
Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania wraz

z rozstrzygnieciem o kosztach postepowania kasacyjnego.



UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 20 wrzesnia 2012 r. Sad Okregowy w K., uwzgledniajgc
powddztwo W. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig uznat, ze uzywanie przez
te Spoétke stowno-graficznego znaku towarowego ,\W." nie narusza, ze wzgledu na
podobienstwo, prawa ochronnego udzielonego stronie pozwanej — S. Sp. z

ograniczong odpowiedzialnoscig w W. na stowno-graficzny znak towarowy nr R [...].

Sad pierwszej instancji ustalit, ze powddka powstata w K. w pazdzierniku
2007 r. i od samego poczgtku prowadzita swojg dziatalnos¢ gospodarczg w branzy
turystycznej jako organizator, posrednik i agent w zakresie ustug turystycznych.
Przedmiot jej dziatalno$ci stanowita miedzy innymi organizacja wyjazdéw w sezonie
letnim i zimowym. W odniesieniu do imprez turystycznych w okresie zimowym od
poczatku swojej dziatalnosci wykorzystywata ona znak stowno-graficzny ,W. ", za
jego pomocg reklamowata i promowata ustugi, ponoszgc znaczne wydatki na ten

cel.

Dziatalnos¢ gospodarcza pozwanej prowadzona jest na rynku od 1992 r.
w réznych formach prawnych. Poczagtkowo odnosita sie ona do dziatalnosci osoby
fizycznej, od 1996 r. wykonywanej w ramach spétki cywilnej matzonkoéw, nastepnie
(po jej przeksztatceniu w 2001 r.) w ramach spoétki jawnej, ostatecznie zas
od 2002r. jako S. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig. Spétka prowadzi
obecnie dziatalnos¢ handlowg w ramach dziesieciu sklepéw w catej Polsce,
sprzedajgc wysokiej klasy sprzet sportowy, ponadto trudni sie ustugami

serwisowymi, gwarancyjnymi, ubezpieczeniami sportowymi i informacjg turystyczna.

W okresie prowadzenia dziatalnosci w formie spotki cywilnej jej wspdlnicy
uzyskali w 2000 r. prawa ochronne wynikajgce z zarejestrowania pod numerem R —
[...] znaku stowno-graficznego ,S.", z mocg obowigzywania ochrony od dnia 18
sierpnia 1996 r. Znak ten ma posta¢ napisanego kursywg w kolorze morskiej zieleni
zestawienia stéw ,s.” oraz ,t.”, przy czym stowo ,s.” napisane jest kapitalikami, a
stowo ,t.” - matymi literami. Prawa ochronne wynikajgce z decyzji o rejestracji staty
sie w wyniku przeksztatcenia prawami spotki jawnej - a nastepnie, spotki z
ograniczong odpowiedzialnoscia.



Dokonujgc oceny prawnej tych okolicznosci Sad pierwszej instancji wskazat
kryteria podobienstwa znakéw towarowych w zaleznosci od ich rodzajow
(w szczegolnosci w odniesieniu do podobienstwa znakdéw stowno-graficznych)
na ptaszczyznie fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej. Podkreslit takze,
ze 0 podobienstwie znakow decyduje ogolne wrazenie oceniajgcego co do mozliwej
pomyiki potencjalnych klientow odnosnie do pochodzenia oznaczonych rzeczy lub
ustug. W sprawie zostaly takze wskazane takie kryteria ocenne, jak sita
oddziatywania znaku, jego zdolno$¢ odrézniajgca, znajomos¢ znaku na rynku oraz
mozliwos¢ przyjecia w okolicznosciach sprawy, ze podmiot naruszajgcy celowo

upodabnia swoj znak do tego, ktéry juz korzysta z praw ochronnych.

W wyniku tych rozumowan Sad pierwszej instancji doszedt do wniosku, ze
znaki uzywane przez strony sg rdézne, wykluczajgc wprowadzenie w bigd.
W warstwie graficznej ich podobienstwo sprowadza sie do uzycia zestawien tych
samych stéw: ,s.” oraz ,t.", co jest rownoczesnie logotypem firmy strony pozwane;.
Nie stanowi to jednak o podobienstwie obu oznaczen, skoro powodka uzywa w
ramach swojego znaku petnej nazwy firmy ,W." i uzupetnia go o rysunek ptatka
Sniegu. Inna jest takze kolorystyka obu znakow, ich liternictwo oraz kompozycja w
ramach oznaczen. Widoczne sg tez roznice wykluczajgce podobienstwo w sferze
fonetycznej i znaczeniowej. Wynika to z niktej zdolnosci odrdzniajgcej oznaczenia
,S.", majgcego charakter ogoélnoinformacyjny, jako Ze jest tozsame z nazwg — logo —
firmy strony pozwanej itylko dzieki temu oznaczenie anglojezyczne nabyto
zdolnos¢ odrdzniajgca, oceniong jako staba. Z kolei w znaku strony powodowej W.
jest czescig znaku zawierajgcego nie tylko nazwe firmy, ale takze (poprzez swoj
uktad), nadajgcg tej czesci oznaczenia rownorzedne znaczenie ze stowami ,s. t".
Uznano réwniez, ze obie firmy nie sg konkurentami na rynku tych samych ustug,
pozwana bowiem zajmuje sie przede wszystkim dziatalnoscig handlowg i nie
prowadzi jej w szeroko rozumianej branzy turystycznej, jak to czyni powddka.
Ze wzgledu wiec na to, ze znaki uzywane przez strony nie sg zdaniem Sadu
podobne, uznat on za zbedne dokonywanie analizy ich podobienstwa z punktu
widzenia art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci
przemystowej (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r., poz. 1410, dalej jako: p.w.p.).

W koncowej czesci motywow orzeczenia Sad przypisat stronie pozwanej,



niezastugujgcy na ochrone, w swietle art. 296 p.w.p. zamiar zmonopolizowania
oznaczen z uzyciem stow ,s. t.", nie tylko w handlu sprzetem sportowym, ale takze
w innych segmentach rynku ustug turystycznych, zwigzanych z dziatalnoscig
klubéw sportowych lub szkét narciarskich. W rezultacie Sgd uznat, ze znak stowno-
graficzny uzywany przez powodke nie narusza, ze wzgledu na podobienstwo,
prawa ochronnego przystugujgcego pozwanej w nastepstwie rejestracji znaku

stowno-graficznego ,S." nr [...].

Rozpoznajgc apelacje pozwanej spoétki, Sgd drugiej instancji uzupetnit
ustalenia faktyczne o wskazanie kolejnych rejestracji znakéow towarowych na rzecz
pozwanej oraz ubieganie sie przez nig o dalsze =zarejestrowanie znakow
towarowych z uzyciem stow ,s. t.", stwierdzenie ponoszenia przez nig znacznych
naktadéw na reklame i promocje firmy, jak réwniez wykorzystywanie przez nig
witryn internetowych o réznych adresach z uzyciem stow ,s. t.". Ustalit tez, ze
pozwana osiggneta w 2007 r. 7% sumy przychodow na rynku sprzedazy sprzetu
sportowego w Polsce, w 2010 r. zas byta szostg firmg na polskim rynku sprzedazy
tego sprzetu. Wskazat, ze poza sprzedazg sprzetu sportowego pozwana organizuje
réwniez wydarzenia natury rekreacyjnej, jak wyjazdy na narty i kursy narciarskie,
wspotpracujgc w tym zakresie takze z podmiotami zagranicznymi. Dokonujgc oceny
prawnej stanu faktycznego Sad Apelacyjny podzielit stanowisko Sgdu pierwszej
instancji, oddalajgc apelacje. Stwierdzit zwtaszcza, ze w zaskarzonym orzeczeniu
zasadnie przyjeto, iz znak towarowy zarejestrowany przez pozwang nie jest
znakiem renomowanym — a tym samym powodce nie mozna przypisa¢ naruszenia
art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

W skardze kasacyjnej strona pozwana zarzucita wyrokowi Sadu
Apelacyjnego naruszenie przepiséw prawa materialnego. Po pierwsze, wskazata na
btedng wyktadnie art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. i jego niezastosowanie, polegajgce na
przyjeciu, ze znak towarowy pozwanej spotki nie cieszy sie renomg, pomiedzy
renomg znaku ,S." a renomg firmy ,S." wystepuje rozdziat, wykorzystywanie zas w
obrocie oznaczenia powddki nie pocigga za sobg szkody dla renomy znaku
pozwanej ani nie przynosi powodce nienaleznej korzysci. Po drugie, wskazata na
naruszenie tego przepisu w zwigzku z art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez btedng

wyktadnie, polegajacg na przyjeciu, ze znak towarowy pozwanej spoétki ma



charakter ogolnoinformacyjny (opisowy), a przez to jest znakiem stabym. Po trzecie,
zarzucita naruszenie art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. przez niewtasciwe zastosowanie,
polegajgce na niedokonaniu oceny porownywanych znakéw towarowych z punktu
widzenia przecietnego konsumenta — a w rezultacie, przez brak oceny
podobienstwa obu znakow i przypisanie takiej samej wagi podobienstwom i
réznicom pomiedzy nimi. Wskazata rowniez na pominiecie inkorporowania w
catosci znaku strony pozwanej przez powddke, bez dostrzezenia rozpoznawalnosci
znaku pozwanej i odmowe uznania, ze znak towarowy pozwanej nalezy do serii
znakow towarowych, a takze na brak dowiedzenia przestanki ryzyka wprowadzenia
w btad. Po czwarte, w skardze kasacyjnej zarzucono naruszenie art. 296 ust. 2 pkt
2 p.w.p. poprzez btedng wyktadnie, polegajgcg na ocenie przestanki wprowadzenia
w btad wytacznie w zakresie tzw. bezposredniego — nie za$ takze posredniego —
niebezpieczenstwa wprowadzenia w btgd. Na tej podstawie skarzgca wniosta o
uchylenie zaskarzonego wyroku w catosci i przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania Sagdowi Apelacyjnemu, ewentualnie o zmiane tego wyroku i
uwzglednienie apelacji, w kazdym przypadku o rozstrzygniecie o kosztach

postepowania.

W odpowiedzi na skarge strona powodowa wniosta o oddalenie skargi

kasacyjnej i zasgdzenie kosztow postepowania.

W odniesieniu do skargi kasacyjnej stanowisko zajgt Prokurator Generalny,

opowiadajgc sie za uwzglednieniem skargi.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Istote sporu stron stanowi odpowiedz na pytanie, czy znak towarowy
uzywany przez pozwang harusza prawa powodki do znaku towarowego, ktory
zostat zarejestrowany na jej rzecz. Podstawowy punkt odniesienia dla
rozstrzygniecia sprawy stanowi regulacja art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p. Zgodnie
z pierwszym z tych przepiséw, naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy
polega na bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub
podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego, o ile odnoszg sie one do
towarow identycznych lub podobnych, przy réwnoczesnym ryzyku wprowadzenia

odbiorcow w btgd (obejmujgcym zwtaszcza ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem



towarowym zarejestrowanym). W my$| drugiego przepisu, o naruszeniu prawa
ochronnego mowi¢ mozna takze wowczas, gdy znak identyczny lub podobny do
znaku zarejestrowanego - niezaleznie od oznaczanych nim towardéw - jest uzywany
w sposob, ktory uzywajgcemu przynies¢ moze nienalezng korzy$¢ lub byc¢

szkodliwe dla charakteru odrozniajgcego, albo renomy znaku wczesniejszego.

Na tym tle, kierujgc sie kolejnoscig zarzutow skargi kasacyjnej nalezy
najpierw rozwazy¢ kwestie renomy znaku towarowego. Podstawe wprowadzenia
tego pojecia do polskiego systemu prawa stanowita dyrektywa Rady Nr
89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r., majgca na celu zblizenie ustawodawstw
Panstw Czionkowskich odnoszgcych sie do znakéw towarowych (Dz.U. UE L
z 1989r., s. 1) oraz, zastepujaca jg, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr
2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. o tym samym tytule (Dz.U. UE L
z 2008 r., s. 299). Rozwigzania te stanowity podstawe polskiej regulacji ochrony
witasnosci przemystowej - w ktorej interpretacji mozna, w konsekwencji,
w bezposredni sposob positkowaé sie wzorcami prawa unijnego oraz powstajgcym
w ich kontek$cie orzecznictwem. Omawiane punkty odniesienia majg szczegodlne
znaczenie dla wyjasnienia kluczowego dla rozpoznawanej sprawy pojecia renomy
znaku towarowego — decydujgcego dla mozliwosci zastosowania w sprawie art. 296

ust. 2 pkt 3 p.w.p.

w dotychczasowym orzecznictwie sgdéw polskich oraz
Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej (wczesniej Europejskiego Trybunatu
Sprawiedliwosci) renoma znaku towarowego jest rozumiana na dwa sposoby
(por. wyroki Sgdu Najwyzszego: z dnia 4 marca 2009 r., IV CSK 335/08, OSNC-zZD
2009, nr 3, poz. 85 i z dnia 10 lutego 2011 r., IV CSK 393/10, OSNC 2011, nr 11,
poz. 127). Zgodnie z pierwszym, opartym na tzw. bezwzglednej metodzie oceny,
dla przyjecia renomy miarodajne jest uwzglednienie znajomosci znaku na rynku
poprzez wielkosci procentowe odbiorcow towardw i ustug, wedtug kryteriéw zasiegu
geograficznego, okresu uzywania znaku, wielkosci naktadéw poniesionych na jego
promocje, charakteru oznaczonych nim rzeczy, a takze postrzegania jakosci i cech
towaru przez konsumentow (wyroki Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci:
z dnia 6 lutego 2007, T-477/04, Aktieselskabet af 21. November 2001 przeciwko
OHIM, Zb.Orz. Il — 399 i z dnia 27 listopada 2008 r., C-252/07, Intel Corporation Inc.



przeciwko CPM United Kingdom Ltd., Zb.Orz. | — 8823). Drugie podejscie przyjmuje
metode wzgledng, wysuwajgc na plan pierwszy site atrakcyjnosci znaku, jego
wartos¢ reklamowg i zdolnos¢ do zwiekszania zbytu oznaczonej rzeczy oraz
ustalong wsréd odbiorcéw bardzo dobrg opinie o cechach towaréw opatrzonych
tym znakiem (ogd6t pozytywnych wyobrazen odbiorcow o oznaczonych znakiem
wyrobach). Taki punkt widzenia przyjgt Europejski Trybunat Sprawiedliwosci
w wyroku z dnia 14 wrzesnia 1999 r., C- 375/97, General Motors Corporation
przeciwko Yplon SA, a takze Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 7 marca 2007 r.,
Il CSK 428/06, (nie publ.) i Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z dnia
27 lutego 2008 r., Il GSK 359/07 (nie publ.).

W pogladach doktryny jako kryteria dla oceny istnienia renomy przyjmuje sie
zwykle rozpoznawalnos¢ znaku przez potencjalnych odbiorcéw, uwazajgcych
oznaczone nimi towary za pochodzgce z tego samego, konkretnego Ilub
abstrakcyjnie okreslonego zrédta (wtdérna zdolnos$¢ odrézniajgca) oraz wywotywanie
pozytywnych skojarzen wsrod potencjalnych klientéw, zachecajgc ich do nabywania
oznaczonych nim towaréw lub korzystania z ustug (sita atrakcyjna znaku).
Akcentuje sie, ze znak renomowany to znak posiadajgcy reputacje, a wiec cieszacy
sie dobrg stawg, co sprawia, ze obok jego znajomosci, wyrdznia sie on udziatem
w rynku pod wzgledem wielkosci i warto$ci zbywanych produktow, zasiegiem,
diugotrwatoscig i wielkoscig naktadéw na reklame, terytorialnym i czasowym
zasiegiem uzywania, opinig o wysokiej jakosci sygnowanych nim towardw, a takze
wartoscig w ocenie instytucji badajgcych rynek oraz instytucji finansowych.
Ochrona renomowanych znakow towarowych moze wystgpi¢ zatem poza granicami
podobienstwa produktéw nimi oznaczonych, stanowi bowiem warto$¢ samg w sobie,
bedac zroédtem prestizu i zaufania odbiorcow do opatrzonych nim rzeczy lub ustug
(por. wyroki Sgdu Apelacyjnego w todzi z dnia 20 sierpnia 2010 r., | ACa 486/10,
OSAL 2010, nr 3, poz. 25, Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego w Warszawie:
z dnia 20 maja 2005 r., VI SA/Wa 1511/04, niepubl., z dnia 13 marca 2006 r.,
VI SA/Wa 1626/05, niepubl. oraz z dnia 30 pazdziernika 2006 r., SA/Wa 768/06,
niepubl.).

Na aprobate zastuguje jednak przede wszystkim potgczenie obu koncepciji

ustalenia renomy znaku przez stwierdzenie, ze na gruncie art. 296 ust. 2 pkt 3



p.w.p. renomowanym znakiem towarowym jest znak majgcy atrakcyjng site
przyciggania i wartos¢ reklamowg, wynikajgcg z jego dtugotrwatego uzywania,
intensywnej promocji i przekonania utrwalonego w swiadomosci potencjalnych
odbiorcow o bardzo dobrych cechach produktu nim opatrzonego - a wiec
stanowigcego potwierdzenie jakosci tego produktu w ogolnym pozytywnym
wyobrazeniu odbiorcéw (tak Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 10 lutego 2011 r.,
IV CSK 393/10, OSNC 2011, nr 11, poz. 127). Sprecyzowanie pojecia
renomowanego znaku towarowego w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.
wymaga przy tym zawsze skonfrontowania z tym pojeciem konkretnych
okolicznosci faktycznych ustalonych w sprawie. Jak zauwazono bowiem
w orzecznictwie, nadanie znakowi towarowemu kwalifikowanej postaci znaku
renomowanego nie jest stwierdzeniem dotyczgcym ustalen faktycznych, lecz oceng
prawng tych ustalen (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 24 listopada 2009 r.,
V CSK 71/09, niepubl.).

Majgc na uwadze te zatozenia, nie mozna podzieli¢ wniosku Sgdu
Apelacyjnego, by znak towarowy uzywany przez pozwang nie mogt zostac
zaliczony do znakéw renomowanych. Whnioski sformutowane w tym zakresie
W zaskarzonym orzeczeniu pomijajg rzeczywiste znaczenie znaku towarowego
wykorzystywanego przez pozwang w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci
gospodarczej. W Swietle koncepcji taczgcej podejscie bezposrednie i posrednie
mozna przyjgc¢, ze znak ten posiada zaréwno istotng, obiektywng wage w obrocie,
jak réwniez stanowi¢ moze obiekt silnych, pozytywnych przekonan odbiorcow.
Za wnioskami tymi przemawia przede wszystkim pozycja rynkowa pozwanej,
bedacej jednym z czotowych przedsiebiorcéw dziatajgcych w branzy narciarskiej
i konsekwentnie postugujgcej sie w swojej dziatalnosci analizowanym znakiem oraz
znakami pokrewnymi. Istnienia renomy znaku dowodzg takze intensywne dziatania
promocyjne podejmowane przez pozwang oraz jej dtugotrwaty udziat w obrocie

gospodarczym w tym samym sektorze rynku.

Na przeszkodzie takiej kwalifikacji nie stoi zarazem stowna tozsamosc¢ znaku
powodki z oznaczeniem firmy pozwanej. Kategorie renomy znaku i renomy
przedsiebiorcy, w ktérego firmie miesci sie to oznaczenie, nie powinny by¢

rozgraniczane i stawiane we wzajemnym przeciwienstwie. Promocja i znajomosc¢



znaku towarowego oraz firmy przedsiebiorcy wystepujg w takiej sytuacji wzajemnie
i jednoczesnie - co dodatkowo potwierdza aktualna regulacja kodeksu cywilnego,
w my$| ktérej firma nie nalezy do sktadnikéw przedsiebiorstwa (art. 55 k.c.) i jest
niezbywalna (art. 43° § 1 k.c.). Rozpoznawalno$é znaku towarowego pozwane;
i pozytywne o0 nim wyobrazenia zwigzane z jakoscig oferowanych produktéw
powstawaty zatem roéwnolegle do rozszerzania przez nig dziatalnosci -
zarowno handlowej, jak réwniez prowadzonej w sektorze ustug turystycznych
(sport narciarski), tozsamym ze sferg dziatalnosci powodki. Trudno takze w tak
kategoryczny sposob, jak czyni to Sgd Apelacyjny, ocenia¢ rozpoznawalnos¢ znaku
towarowego. Pojecie to ma ze swojej istoty charakter stopniowalny i nie moze byc¢
konstruowane przez proste przeciwstawienie istnienia rozpoznawalnosci oraz
jej braku. Zaleznie od okolicznosci rozpoznawalnos¢ moze mieC wieksze lub
mniejsze nasilenie - w kazdej z tych sytuacji moggc, w powigzaniu z innymi

przestankami, stanowi¢ argument za wystepowaniem renomy znaku.

W konsekwencji, dalszego zbadania wymaga spetnienie pozostatych
przestanek naruszenia prawa ochronnego na zarejestrowany znak towarowy,
wskazanych w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. — a wiec identycznosci lub podobienstwa
znaku wykorzystywanego przez powodke do renomowanego znaku towarowego,
do ktorego prawo przystugiwato pozwanej. Cho¢ miedzy oboma znakami nie
zachodzi identycznos¢, ich cechy pozwalajg jednak uznaé - odmiennie, niz uczynit

to Sad Apelacyjny - ze sg one znakami podobnymi.

Podobienstwo do dotyczy zaréwno warstwy fonetycznej, jak i graficznej obu
znakow, a takze istoty wyrazanego przez nie przekazu. Biorgc pod uwage
modelowg zdolnosé percepcji przecietnego odbiorcy, stykajgcego sie z oboma
znakami w konkretnych kontekstach dziatalnosci rynkowej, mozna stwierdzi¢, ze
znaki te mogg by¢é mylone lub utozsamiane z tym samym przedsiebiorcg lub
wywotywac przekonanie o powigzaniu gospodarczym stron. W konsekwenciji, rodzi
to ryzyko ,zapozyczania” przez znak nierenomowany renomy innego znaku
towarowego, czemu przeciwdziataC ma regulacja art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.
Okolicznosci te zostaly pominiete przez Sad Apelacyjny, ktéry w uzasadnieniu

zaskarzonego orzeczenia nadmiernie skupit sie na roznicach miedzy znakami
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towarowymi powddki i pozwanej, nie zas na wystepujgcych pomiedzy nimi

podobienstwach.

Oba znaki wykazujg przede wszystkim znaczne podobienstwo w warstwie
stownej — postugujgc sie tym samym okresleniem (,s.”). Oceny tej nie podwaza
postugiwanie sie przez powodke - obok stéw ,s.” takze okresleniem ,W.” Wbrew
twierdzeniom powddki, eksponujgcej ten element jako czynnik odrozniajgcy oba
znaki, odgrywa on role uboczng, z perspektywy przeciethego odbiorcy mogac
stanowi¢ jedynie sktadnik dookreslajgcy (,w. p.”). Oczywiscie — co zostato
podniesione w postepowaniu kasacyjnym - stowo ,W.” stanowi w istocie nazwisko
pierwszego wtasciciela pozwanego biura podrozy. Jego podwodjne znaczenie (nie
tylko jako nazwisko, lecz takze rzeczownik pospolity, mogacy kojarzy¢ sie z branzg
turystyczng) w zasadniczy sposob zmienia jednak jego role w ramach omawianego
znaku. Nie sprawia ono zwtaszcza, by okreslenie ,W.” w istotny sposéb ostabiato
dominujgca role, jakg w ramach znaku powddki odgrywajg stowa ,s.” Ze wzgledu
na sposob wyeksponowania ostatniego z tych okreslen w strukturze znaku oraz
uboczny charakter pozostatych okreslen, z perspektywy przecietnego odbiorcy

bedzie on znacznie tatwiejszy do zapamietania niz petna nazwa ,W. T. —s. t".

Biorgc pod uwage strukture graficzng znakéw i kontekst komunikacyjny,
w jakich sg one wykorzystywane, za element odrdzniajgcy trudno uznac takze,
wskazywane przez Sad Apelacyjny, uzycie w znaku powodki odwzorowania ptatka
sniegu. W ramach koncepcji znaku stanowi on element o charakterze
ornamentacyjnym, nie wpltywajgc w zasadniczy sposob na odrebnosé
formutowanego w nim przekazu. Z perspektywy przecietnego odbiorcy, postuzenie
sie wizerunkiem ptatka Sniegu - a wiec elementem w jednoznaczny sposéb
kojarzagcym sie z zimg, a posrednio ze sportami zimowymi - moze by¢ odczytywane
wytgcznie jako zabieg dekoracyjny, nie niosgc ze sobg zadnej istotnej tresci

merytorycznej.

W konsekwencji mozna uznaé, ze w okolicznosciach sprawy doszio do
spetnienia przestanek ochrony przewidzianych w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.
Juz tylko to stwierdzenie jest wystarczajgce do wykazania wadliwosci
zaskarzonego orzeczenia. Niezaleznie od tego, dla petnego obrazu sprawy nalezy
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odnie$¢ sie takze do alternatywnej podstawy ochrony znaku towarowego
wskazanej w art. 292 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Zgodnie z przytoczonym na wstepie
brzmieniem tego przepisu, kluczowe znaczenie z jego perspektywy majg
podobienstwo lub identycznos¢ znakdw, stosowanie ich w odniesieniu do towaréw
identycznych lub podobnych oraz ryzyko wprowadzenia tg drogg w btgd odbiorcéw.
Biorgc pod uwage wczesniejsze uwagi, nie ulega watpliwosci, ze w sprawie doszto
do spetnienia dwoch pierwszych przestanek: pomiedzy znakami towarowymi
powddki i pozwanej wystepuje podobienstwo, za ich pomocg za$ oznaczane

sg towary w tym samym sektorze rynku.

Wiekszej uwagi wymaga natomiast pytanie, czy postugiwanie sie
omawianymi oznaczeniami mogto rodzi¢ ryzyko wprowadzenia w btad. Wskazanie
w tresci tego przepisu na ,ryzyko” nie pozostawia watpliwosci, ze jego stosowanie
uzaleznione zostato od wprowadzenia w btagd rozumianego jako stan potencjalny,
bez koniecznosci szczegdotowego stwierdzania wypadkoéw  rzeczywistego
spowodowania btedu. W ramach ustalonego stanu faktycznego mozliwosc
tak rozumianego wprowadzenia w btgd nie budzi watpliwosci. Bliskie podobienstwo
obu znakow oraz postugiwanie sie nimi w specyficznej sferze, jakg jest narciarstwo
(wtym zwilaszcza ustugi turystyczne w tym zakresie) $Swiadczg wyraznie
o0 mozliwosci wywotywania pomytek u rzeczywistych lub potencjalnych klientéw obu
przedsiebiorcéw. Ryzyko to odnosi sie przy tym do réznorodnych wyobrazen na
temat cech prowadzonej przez nich dziatalnosci gospodarczej lub wiasciwosci
oferowanych ustug i towarow. Wystarczajgca do jego stwierdzenia bytaby przy tym
juz sama mozliwo$¢ wywotania przekonania o istnieniu powigzania gospodarczego
lub prawnego pomiedzy powddkg i pozwang — do czego bez watpienia prowadzic¢

moze podobienstwo obu znakdw i sposobu postugiwania sie nimi w obrocie.

Niezaleznie od tego, Sady powszechne nietrafnie przyjety na gruncie
rozpoznawanej sprawy, ze znak towarowy pozwanej ma charakter opisowy, jako
argumentem postugujgc sie znaczeniem okreslenia ,s.” w jezyku angielskim. Nie
mozna podzieli¢ twierdzenia, ze ich mozliwe polskie znaczenia (,druzyna
narciarska”, itp.) nie zawierajg zadnego przekazu dla potencjalnych klientéw —
poza wskazaniem, Zze dotyczg one narciarstwa. Trudno uzna¢ zwilaszcza,

by przecietny konsument, niezaleznie od stopnia znajomosci jezyka angielskiego,
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poszukiwat dostownego znaczenia tych stow. Ze wzgledu na kontekst, w jakim

uzywane sg oba znaki, uzna on raczej okreslenie ,s.” za nazwe wilasng,

0 znaczeniu indywidualnym, nie zas ogdlnym.

Whniosku tego nie zmienia takze fakt postugiwania sie analogicznym
sformutowaniem przez innych przedsiebiorcow (np. szkotki narciarskie).
W okolicznosciach rozpoznawanej sprawy jego rola i zakres ochrony ulegajg
bowiem zmianie w zwigzku z umieszczeniem go w ramach znaku towarowego
(co nie oznacza, by zabronione byto jakiekolwiek wykorzystywanie zestawienia
stow ,s.” i ,t.”). Przeciwko opisowosci znaku przemawia takze brak mozliwosci
wyraznego ustalenia na jego podstawie jakichkolwiek konkretnych informacji co do
dziatalnosci pozwanej oraz witasciwosci oferowanych przez niego towardw i ustug.
Odczytanie takie nie jest mozliwe zaréwno wprost, jak i przez skojarzenia.
Znak towarowy pozwanej miesci sie wiec w kategorii znakéw fantazyjnych i nie da
sie intepretowa¢ w sposob dostowny (wskazujgc na przykfad, by pozwana

prowadzita zespot narciarski).

Z tych powoddéw konieczne stato sie uchylenie zaskarzonego orzeczenia
i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sagdowi Apelacyjnemu.
Przy ponownym orzekaniu powinien on wzig¢ pod uwage sformutowane wyzej
wnioski co do wtasciwosci obu znakéw towarowych oraz ich wzajemnej relacji,

z perspektywy przestanek ochrony sformutowanych w art. 296 ust. 2 p.w.p.

Majac powyzsze na uwadze, na podstawie art. 398'° § 1 k.p.c. orzeczono jak
na wstepie, o kosztach postepowania rozstrzygajgc na podstawie art. 108 § 2
w zwigzku z art. 391 § 1 i art. 398% k.p.c.



