Wyrok z dnia 10 lutego 2011 r., IV CSK 393/10

1. Renomowanym znakiem towarowym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej (jedn.
tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) jest znak towarowy znany
znacznej czesci odbiorcow towaréw i ustug oznaczonych tym znakiem,
majacy duzg site przyciggania i wartos¢ reklamowa wynikajaca z utrwalonego
w swiadomosci odbiorcéw przekonania o bardzo dobrych cechach towaru

nim opatrzonego.

2. Przestanka zastosowania ochrony przewidzianej w art. 296 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej (jedn.
tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) jest sama mozliwos¢ uzyskania
przez naruszajacego nienaleznej korzysci lub mozliwos¢ szkodliwego
oddziatywania dla odrézniajgcego charakteru badz renomy znaku

wczeshiejszego.

Sedzia SN Zbigniew Kwasniewski (przewodniczgcy)
Sedzia SN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)

Sedzia SN Grzegorz Misiurek

Sad Najwyzszy w sprawie z powodztwa "H." AG w H. (Republika Federalna
Niemiec), "H.R., S. & Co." KG w H. (Republika Federalna Niemiec) i "H.P.", spofki z
0.0. w K. przeciwko Okregowej Spétdzielni Mleczarskiej w P., z udziatem
interwenienta ubocznego po stronie pozwanej "G.P.", spétki z 0.0. w T., 0 ochrone
praw z rejestracji wzoru przemystowego i znaku towarowego oraz zaniechanie
czyndéw nieuczciwej konkurencji, po rozpoznaniu na rozprawie w lzbie Cywilnej w
dniu 10 lutego 2011 r. skargi kasacyjnej "H.R., S. & Co." KG w H. od wyroku Sadu
Apelacyjnego w Biatymstoku z dnia 26 lutego 2010 r.

uchylit zaskarzony wyrok w czesci oddalajgcej apelacje powoda "H.R., S. &
Co." KG w H. oraz orzekajgcej w stosunku do tego powoda o kosztach

postepowania apelacyjnego i w tym zakresie przekazat sprawe Sgdowi



Apelacyjnemu w Biatymstoku do ponownego rozpoznania i rozstrzygniecia o

kosztach postepowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Zaskarzonym wyrokiem z dnia 26 lutego 2010 r. Sad Apelacyjny w
Biatymstoku oddalit apelacje "H.R., S. & Co." w H. od wyroku Sgdu Okregowego z
dnia 13 pazdziernika 2009 r., oddalajgcego powoddztwo wytoczone na podstawie
art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wtasnosci
przemystowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm. — dalej:
"Pr.w.p.") o zakazanie pozwanej uzywania w obrocie gospodarczym na
opakowaniach serkéw twarogowych oznaczenia graficznego stanowigcego
zarejestrowany na rzecz powodki znak towarowy IR (...).

W zakresie tego roszczenia Sady obu instancji ustality m.in., ze znak
towarowy przestrzenny przedstawiajgcy ksztatt drewnianego skopka z pojedynczym
uchwytem odchodzgcym od goérnego obrzeza kubka uzyskat w dniu 17 sierpnia
1999 r. miedzynarodowg rejestracje pod numerem IR (...) na postawie
porozumienia madryckiego o miedzynarodowej rejestracji znakéw towarowych, a
ochrona miedzynarodowa znaku zostata uznana na terytorium Polski w 2001 r.

Na postawie opinii biegtego Sad pierwszej instanc;ji ustalit, ze czysty ksztatt
skopka jest scisle zwigzany z markg "A.", a jedynie sporadycznie z markg
konkurencyjng "P." strony pozwanej. Skopek budzi pozytywne skojarzenia, ktore
przenoszone sg na ocene produktu. Skopek z identyfikatorami, stanowigcy
opakowanie wyrobu "A.", dodatkowo wzmacnia wizerunek tej marki, opakowanie to,
dzieki identyfikatorom (nazwa), jednoznacznie kojarzy sie z markg "A.". Skopek bez
identyfikatoréw wyrdznia sie pozytywnie na tle innych opakowan, jest
charakterystycznym opakowaniem przez swoj ksztalt oraz wywotywane skojarzenia
i silnie wigze sie z markg "A.". ,Czysty” skopek nie wystepuje w obrocie rynkowym,
gdzie wystepuje opakowanie w ksztatcie skopka wraz z identyfikatorami. Sam
skopek bez identyfikatorow, podobnie jak z identyfikatorami, sprawia, ze potowa
respondentéw wiasnie z powodu tego opakowania jest sktonna czesciej kupowac
"A." niz inne serki w innych opakowaniach. Konotacje "skopek — dobry produkt"”
wypracowata sobie latami aktywnych dziatan marka "A.", ktdra na polskim rynku

zaistniata jako pierwsza z tym typem opakowania serkow twarogowych.



Zdaniem Sgdu Okregowego, opinia biegtego wskazuje, ze znak towarowy
powoda jest postrzegany przez konsumentéw odrebnie od opakowania z
identyfikatorami. Uznat jednak za uzasadniony zarzut pozwanej, ze znak towarowy
IR (...) w postaci, w jakiej zostat zarejestrowany, a wiec czystego skopka, nie jest
uzywany w obrocie rynkowym, co wyklucza mozliwos¢ objecia go ochrong
przewidziang w art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. Stwierdzit tez, Ze strona powodowa nie
wykazata, iz uzywanie przez pozwang kubka podobnego do skopka moze przynosic
pozwanej nienalezng korzysc¢ lub by¢ szkodliwe dla odrdzniajgcego charakteru albo
renomy tego znaku, co zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. stanowi warunek
niezbedny ochrony renomowanego znaku towarowego.

Uznat réwniez, ze przedmiotowy znak towarowy nie ma znamion
odrozniajgcych pierwotnych ani wtérnych, co potwierdza, jego zdaniem, decyzja z
dnia 4 grudnia 2006 r. wydana przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego
(dalej: "OHIM"), odmawiajgca uznania rejestracji miedzynarodowego znaku
towarowego IR (...) na obszarze catej Wspolnoty Europejskiej z powodu banalnej
formy, nie majgcej zdolnosci odrézniajgcej, natomiast opinia biegtego nie moze byc¢
dowodem na uzyskanie przez ten znak wtérnej zdolnosci odrozniajgcej, gdyz
respondentom okazano tylko opakowanie serka "A.".

Sad Apelacyjny podzielit ustalenia faktyczne Sgdu Okregowego i w
przewazajgcym zakresie takze jego ocene prawng, a odnoszgc sie do apelacji
"H.R., S. & Co." uznat za nieuzasadniony zarzut naruszenia art. 479'* § 2 k.p.c.
przez uwzglednienie zarzutu pozwanej nieuzywania w obrocie znaku towarowego
IR (...). Stwierdzit jednak, ze strona powodowa uzywata spornego znaku
towarowego z identyfikatorami, co w rozumieniu art. 157 w zwigzku z art. 169 ust. 1
Pr.w.p. takze stanowi rzeczywiste uzywanie przestrzennego znaku towarowego.

Oceniajac, czy jest to znak renomowany, uznat, ze strona powodowa nie
wykazata tej przestanki art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p., gdyz wskazujgca na taki
charakter znaku opinia biegtego nie spetnia wymaganych kryteriéw, biegty bowiem,
zgodnie z wnioskiem powoda, zastosowat metode badawczg, ktora uniemozliwia
uogolnienie wynikéw na catg populacje. W badaniach przeprowadzonych przez
biegtego nie okazywano respondentom skopka pozwanej, zatem — zdaniem Sgdu
Apelacyjnego — brak podstaw do przyjecia, ze zachodzi miedzy tymi znakami
podobienstwo szczegolnego rodzaju, polegajgce na niebezpieczenstwie samego

ich skojarzenia. Ocena wizualna obu znakdéw prowadzi zas do wniosku, ze ich



ksztatt zasadniczo sie rozni, a ksztatt skopka jest szeroko stosowany w
opakowaniach serkow twarogowych.

Sad drugiej instancji uznat takze, ze strona powodowa nie wykazata, iz
pozwana uzywajgc znaku graficznego skopka uzyskata nienalezng korzysc lub ze
uzywanie przez nig tego znaku miato szkodliwy wptyw dla odrézniajgcego
charakteru bgdz renomy znaku powoda. Podzielit rowniez ocene Sgdu pierwszej
instancji, ze znak towarowy IR (...) w postaci czystego skopka nie ma zdolnosci
odrdzniajgcej, co — jego zdaniem — potwierdza m.in. decyzja OHIM z dnia 4 grudnia
2006 r. Zarzut naruszenia art. 479 § 2 k.p.c. przez dopuszczenie dowodu z tej
decyzji Sad drugiej instancji uznat za nieuzasadniony. Stwierdzit, ze przedmiotowy
znak towarowy nie nabyt takze wtornej zdolnosci odrdzniajgcej, poniewaz
opakowanie w ksztatcie skopka jest oznaczeniem tradycyjnym, a opinia biegtego
nie moze potwierdza¢ nabycia przez znak wtérnej zdolnosci odrozniajgcej, gdyz
respondentom okazano tylko opakowanie serka "A.", co uniemozliwito im
wypowiedzenie sie o graficznym znaku pozwane;.

W skardze kasacyjnej opartej na obu podstawach "H.R., S. & Co." zarzucita
naruszenie przepisow postepowania majgce istotny wptyw na wynik sprawy, tj. art.
382 w zwigzku z art. 232 i art. 278 k.p.c. przez niedopuszczenie z urzedu dowodu z
opinii biegtego na okoliczno$¢ rozpoznawalnosci, skojarzen, sity rynkowej oraz
wartosci znaku towarowego przedstawiajgcego ksztatt skopka, popartej badaniami
konsumenckimi przeprowadzonymi na reprezentatywnej probie respondentow w
sytuacji, w ktérej Sad drugiej instancji uznat opinie biegtego za nieprzydatng ze
wzgledu na zbyt matg liczbe respondentow, o czym strona powodowa dowiedziata
sie dopiero z uzasadnienia jego wyroku, co pozbawito jg mozliwosci dowodzenia
okolicznosci istotnej dla rozstrzygniecia sprawy. Zarzucita rowniez naruszenie art.
385 k.p.c. w zwigzku z art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji oraz art. 479 § 2
K.p.c. przez nieuwzglednienie zarzutdow naruszenia tych przepiséw w wyniku
dopuszczenia spdznionego zarzutu nieuzywania przez powoda znaku towarowego
IR (...) oraz sp6znionego dowodu z decyzji OHIM z dnia 4 grudnia 2006 r.

Ponadto powoddka zarzucita naruszenie art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. przez
btedng wyktadnie oraz niewtasciwe zastosowanie w wyniku nieuznania znaku IR
(...) za znak renomowany i uznania, ze wykazanie takiego charakteru znaku
towarowego wymaga wykazania skojarzenia znaku powoda ze znakiem

pozwanego, oraz przez uznanie, ze przewidziane w art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p.



przestanki naruszenia prawa ochronnego na znak renomowany stanowig fakty
wymagajgce dowodu, mimo ze sg to przestanki normatywne, ktorych ustalenia Sad
powinien dokona¢ w drodze subsumcji pod norme prawng stanu faktycznego
obejmujgcego podobienstwo znakow i kontekst rynkowy ich uzywania. Wskazata na
naruszenie art. 169 ust. 1 i ust. 4 Pr.w.p. przez btedng wyktadnie,
nieuwzgledniajgcg uzywania znaku IR (...) wraz z innymi oznaczeniami w ramach
opakowania serka "A.", jako rzeczywistego uzywania tego znaku na terytorium
Polski, na naruszenie art. 129 w zwigzku z art. 130 Pr.w.p. przez btedng wyktadnie i
niewtasciwe zastosowanie w wyniku przyjecia, ze znak IR (...) nie ma zdolnosci
odrdzniajgcej oraz ze wykazanie jego zdolnosci odrozniajgcej wymaga porownania
go ze spornym znakiem pozwanej, a takze na naruszenie art. 4 ust. 1 protokotu do
porozumienia madryckiego o miedzynarodowej rejestracji znakéw przez btedng
wyktadnie polegajacg na utozsamieniu znaku towarowego IR (...), ktérego ochrona
zostata uznana na terytorium Polski, ze znakiem towarowym przedstawiajgcym
identyczny ksztatt, ktérego rejestracji odmowit OHIM i przyjecie stanowiska co do
braku zdolnosci odrézniajgcej do oceny znaku chronionego na terytorium Polski.

Whnosita o uchylenie zaskarzonego wyroku w zakresie, w jakim Sad
Apelacyjny oddalit apelacje i przekazanie sprawy w tej czesci do ponownego
rozpoznania.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje: (...)

Zakwestionowany przez Sad Apelacyjny dowdd z opinii biegtego zostat
dopuszczony przez Sad pierwszej instancji na wniosek strony powodowej celem
ustalenia rozpoznawalnosci, skojarzen, sity rynkowej oraz wartosci znaku
towarowego IR (...), ktérego ochrona jest przedmiotem powddztwa. Sg to
okolicznosci wymagajgce wiadomosci specjalnych w rozumieniu art. 278 k.p.c., aw
Swietle art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. sg to takze okolicznoéci istotne dla
rozstrzygniecia sprawy, majgce wykazac charakter odrdzniajgcy przedmiotowego
znaku towarowego oraz jego renome. Sgd Okregowy, po przeprowadzeniu
konsultacji z biegtym oraz ze stronami co do rodzaju i zakresu badan rynkowych,
ktore majg stanowi¢ podstawe opinii, zlecit biegtemu wydanie opinii na podstawie
badan jakosciowych (wywiadu grupowego), ktore biegty przedstawit jako
charakteryzujgce sie najmniej doktadnymi wynikami, a co za tym idzie nadajgce sie
jedynie w ograniczonym zakresie do uogolnienia na podstawie analizy

statystycznej, ale pozwalajgce na realizacje celow wskazanych w tezie dowodowej.



Sad Okregowy nie podzielit zarzutéw strony pozwanej kwestionujgcych
prawidtowos¢ i przydatnos¢ wydanej przez biegtego opinii i uznat jg za sporzgdzong
rzetelnie oraz zgodnie z tezg dowodowag. Poczynit takze na jej podstawie ustalenia
faktyczne wskazujgce m.in., ze ,czysty” znak skopka uzywany bez identyfikatorow
jest charakterystycznym opakowaniem przez swoj ksztatt i jest silnie zwigzany z
markg powoda, a uzywany z oznaczeniami stowno-graficznymi dodatkowo
wzmacnia wizerunek marki "A." i jednoznacznie sie z nig kojarzy.

Sad drugiej instancji, ktéry rozpoznawat apelacje powodow, niezawierajgcg
zarzutéw do opinii, uznat jg za pozbawiong mocy dowodowej ze wzgledu na
niereprezentatywny zakres badan stanowigcych jej podstawe i stwierdzit, Zze strona
powodowa nie udowodnita, iz przedmiotowy znak towarowy ma zdolnos¢
odrdzniajgcg oraz ze jest znakiem renomowanym. Swojej ocenie co do
nieprzydatnosci opinii biegtego Sad Apelacyjny dat wyraz dopiero w uzasadnieniu
zaskarzonego wyroku.

W tych okolicznosciach trzeba stwierdzi¢, ze Sgd Apelacyjny nie tylko
wykroczyt poza zarzuty procesowe apelacji, ktorymi byt zwigzany (por. uchwata
sktadu siedmiu sedziow Sgdu Najwyzszego z dnia 31 stycznia 2008 r., zasada
prawna, Il CZP 49/07, OSNC 2008, nr 6, poz. 55) i uczynit to na niekorzys¢ strony
apelujgcej, lecz faktycznie pozbawit jg takze mozliwosci wykazania swoich
twierdzen w dalszym postepowaniu. Trzeba podkresli¢, ze Sgd Apelacyjny nie
odrzucit korzystnej dla strony powodowej opinii biegtego z powodu jej sprzecznosci
z zasadami logiki lub do$wiadczenia zyciowego, tj. z przyczyn przewidzianych w art.
233 § 1 k.p.c., lecz ze wzgledu na nieprawidtowg, zdaniem tego Sgdu, metodologie
badan poprzedzajgcych opinig, ktorg biegty postuzyt sie zgodnie ze zleceniem Sadu
pierwszej instancji oraz zgodnie z tezg dowodowg sformutowang po konsultacjach i
rozwazeniu przez Sad innych mozliwych wariantow badan. W tej sytuacji strona
powodowa nie miata zadnych podstaw do przypuszczen, ze Sad drugiej instancji w
wyniku jej apelacji uzna opinie biegtego za pozbawiong mocy dowodowej, a tym
samym nie mogta zgtosi¢ wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegtego
wydanej na podstawie innych badan. Jej sytuacje dodatkowo utrudniata
okolicznos¢, ze sprawa ma niewatpliwie skomplikowany charakter, a kwestia
metodologii badan, ich charakteru i przydatnos$ci dla celéw opinii biegtego takze
wymagata wiadomosci specjalnych; byta przedmiotem pozytywnej oceny biegtego i
zostata uznana takze przez Sad pierwszej instancji za odpowiednig.



W tych warunkach powinnoscig Sadu Apelacyjnego byto poinformowanie
strony powodowej o0 swoich zastrzezeniach, by w ten sposéb umozliwic jej
ewentualne zgtoszenie odpowiedniego wniosku dowodowego albo dopuszczenie z
urzedu dowodu z opinii biegtego spetniajgcej wymagania Sgdu drugiej instancji co
do metodologii badan majgcych stanowic jej podstawe. Zaniechanie tego pozbawito
strone powodowg mozliwosci dowodzenia okolicznos$ci istotnych dla zgtoszonego
przez nig roszczenia i w konsekwencji stato sie przyczyng wydania przez Sad
Apelacyjny niekorzystnego dla niej wyroku. Przesgdza to skutecznos¢ omawianego
zarzutu procesowego.

Strona powodowa opierata dochodzone roszczenia na dwoch podstawach
przewidzianych w art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 Pr.w.p., jednakze w skardze kasacyjnej
zarzuty dotyczgce naruszenia prawa materialnego ograniczone zostaty do art. 296
ust. 2 pkt 3 Pr.w.p., a wiec naruszenia prawa ochronnego renomowanego znaku
towarowego oraz wigzgcej sie z tym kwestii zdolnosci odrézniajgcej znaku
towarowego (art. 129 w zwigzku z art. 130 Pr.w.p.), w tym znaku towarowego
zarejestrowanego na terytorium Polski zgodnie z art. 4 ust. 1 protokotu do
porozumienia madryckiego oraz uzywania znaku towarowego (art. 169 ust. 1i 4
Pr.w.p.).

Przepis art. 296 ust. 1 pkt 3 Pr.w.p. stanowi, ze naruszenie prawa ochronnego
do znaku towarowego polega na bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym
znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego,
zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towardw, jezeli takie uzywanie
moze przynies¢ uzywajgcemu nienalezng korzysc¢ lub by¢ szkodliwe dla
odrozniajgcego charakteru bgdz renomy znaku wczesniejszego. Rozstrzygniecie
powodztwa opartego na tym przepisie wymaga zatem zbadania, czy naruszony
znak towarowy jest zarejestrowany na terytorium Polski, czy jest znakiem
renomowanym, czy naruszyciel uzywa bezprawnie w obrocie gospodarczym znaku
podobnego lub identycznego, pozniejszego w stosunku do renomowanego, i czy
uzywanie to moze mu przynies¢ nienalezng korzys¢ lub moze by¢ szkodliwe dla
odrézniajgcego charakteru bgdz renomy znaku wczesniejszego.

Zgodnie z art. 120 ust. 1 Pr.w.p., znakiem towarowym moze by¢ kazde
oznaczenie, ktére mozna przedstawi¢ w sposob graficzny, jezeli nadaje sie do
odroznienia towarow jednego przedsigbiorcy od towarow innego przedsiebiorcy.
W Swietle tego przepisu oraz art. 129 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 Pr.w.p. zdolnos$¢



odrozniajgca jest wiec konieczng cechg znaku towarowego, bez ktorej znak nie jest
znakiem towarowym i nie moze zostac zarejestrowany. Zarejestrowany znak
towarowy korzysta zatem z domniemania posiadania zdolnosci odrozniajgce;j.
Zdolnosc¢ te moze z uptywem czasu utraci¢, co moze by¢ przedmiotem zarzutu w
sprawie o jego ochrone, jednak domniemanie posiadania takiej zdolnosci musi by¢
obalone przez strone pozwang, a ocena zdolnosci odrozniajgcej takiego znaku
powinna uwzgledniac art. 130 Pr.w.p., w Swietle ktdrego przy ocenie, czy
oznaczenie ma dostateczne znamiona odrozniajgce nalezy uwzgledni¢ wszystkie
okolicznosci zwigzane z oznaczaniem nim towaréw w obrocie, w tym takze to, ze w
nastepstwie uzywania znak ten nabrat charakteru odrézniajgcego w przecietnych
warunkach obrotu.

Ze wzgledu na to, ze zgodnie z art. 169 ust. 4 Pr.w.p. przez uzywanie znaku
towarowego rozumie sie rowniez uzywanie znaku réznigcego sie od znaku, na ktory
udzielono prawa ochronnego, w elementach niezmieniajgcych jego odrézniajgcego
charakteru, przy ocenie, czy znak towarowy nabyt wtdrng zdolnos¢ odrézniajgcg w
wyniku uzywania, konieczne jest badanie tej kwestii w odniesieniu zaréwno do
samego, ,czystego” znaku towarowego, jak i znaku z dodatkowymi oznaczeniami
graficznymi (identyfikatorami stownymi lub graficznymi), jezeli znak jest w taki
sposob uzywany (por. m.in. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 13 kwietnia 2007 r., |
CSK 16/07, OSNC-ZD 2008, nr B, poz. 31 oraz wyroki Europejskiego Trybunatu
Sprawiedliwosci z dnia 22 czerwca 2006 r., C-24/05, w sprawie Storck KG
przeciwko OHIM i z dnia 17 lipca 2008r. C-488/06, w sprawie OHIM przeciwko
Samann Ltd.).

W rozpoznawanej sprawie przedmiotem ochrony jest znak towarowy
zarejestrowany na terytorium Polski, a wiec korzystajgcy z domniemania posiadania
zdolnosci odrézniajgcej. Mimo to Sgd Apelacyjny, podobnie jak Sgd pierwszej
instanciji, stwierdzit, ze znak ten nie ma zdolno$ci odrozniajgcej. Konstatacja ta,
oparta na prawidtowych ustaleniach i ocenie, jest samoistng podstawg oddalenia
powodztwa, bez badania dalszych przestanek ochrony renomowanego znaku
towarowego przewidzianych w art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p., gdyz brak zdolnosci
odrdzniajgcej znaku lub utrata takiej zdolnosci powoduje, zgodnie z art. 169 ust. 1
pkt 2 Pr.w.p., wygasniecie prawa ochronnego na znak towarowy. Jednakze, jak
trafnie zarzucita skarzgca, taka ocena zostata dokonana na podstawie okolicznosci,

ktore nie mogag stanowic jej uzasadnienia. Ocene o braku pierwotnej zdolnosci



odrdzniajgcej znaku towarowego IR (...) Sad Apelacyjny wywiodt z decyzji Urzedu
Harmonizacji z dnia 4 grudnia 2006 r., odmawiajgcej czasowo rejestracji tego znaku
na obszarze catej Wspdlnoty Europejskiej z powodu braku charakteru
odrdzniajgcego zgtoszonego do rejestracji trojwymiarowego znaku graficznego w
postaci skopka. Tymczasem decyzja ta, a wiec i ocena o braku zdolnosci
odrozniajgcej ,czystego” znaku graficznego skopka, dotyczy catego obszaru
Wspolnoty Europejskiej i oznacza, ze Urzgd Harmonizacji uznat, iz nie mozna
przyjac jego zdolnosci odrézniajgcej we wszystkich panstwach na terytorium catej
Wspdinoty. Ta ocena nie dotyczy natomiast poszczegolnych panstw czitonkowskich,
na ktorych terytorium znak ten moze mie¢ zdolnos¢ odrdzniajgcg zarowno
pierwotng, jak i wtorng, w wyniku wieloletniego uzywania.

Jak przyjmuje Europejski Trybunat Sprawiedliwosci, wspdlnotowy system
znakow towarowych jest systemem autonomicznym, stosowanym niezaleznie od
systeméw krajowych. Kazdy z tych systemdw ma wiasne kryteria oceny; ze
wzgledu na roznice jezykowe, kulturowe, spoteczne i ekonomiczne miedzy
panstwami cztonkowskimi znak towarowy, ktory jest pozbawiony charakteru
odrozniajgcego w jednym panstwie cztonkowskim, moze miec¢ charakter
odrdzniajgcy w innym panstwie czitonkowskim, a znak towarowy pozbawiony
charakteru odrozniajgcego na poziomie Unii Europejskiej, moze miec taki charakter
w jednym z jej panstw czionkowskich (por. m.in. wyroki Europejskiego Trybunatu
Sprawiedliwosci z dnia 9 marca 2006 r., C-421/04, w sprawie Matratzen Concorde
AG przeciwko Hukla Germany SA i z dnia 25 pazdziernika 2007 r., C-238/06, w
sprawie Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG przeciwko OHIM).
Oceniajgc, czy krajowy znak towarowy ma zdolnos¢ odrézniajgcg nalezy zatem
bra¢ pod uwage jego postrzeganie przez relewantnych odbiorcow na obszarze, dla
ktérego wniesiono o rejestracje, a jezeli znak rejestracje juz uzyskat, na obszarze,
na ktérym jest zarejestrowany i uzywany, a nie na catym obszarze Wspdlnoty
Europejskiej. Z tych wzgledéw powotana przez Sgdy obu instancji decyzja OHIM z
dnia 4 grudnia 2006 r. nie moze stanowiC podstawy stwierdzenia braku zdolnosci
odrozniajgcej na terytorium Polski znaku towarowego IR (...).

Jak wskazano, nabycie przez znak towarowy wtdrnej zdolnosci odrézniajgcej
nastepuje w wyniku dtugotrwatego uzywania. Zdolnos¢ ta moze dotyczyé zaréwno
samego ,czystego” znaku, jak i znaku uzywanego z dodatkowymi oznaczeniami.

Whbrew zarzutom skargi kasacyjnej, Sad Apelacyjny — przeciwnie niz Sgd pierwszej



instancji — przyjat, ze strona powodowa uzywata, w rozumieniu art. 169 ust. 4 pkt 1
Pr.w.p., przedmiotowego znaku graficznego, a wiec uzywata go wraz z
dodatkowymi oznaczeniami stowno-graficznymi. Nie jest zatem uzasadniony zarzut
naruszenia tego przepisu.

Uzasadniony jest natomiast zarzut naruszenia art. 129 w zwigzku z art. 130
Pr.w.p. przez odméwienie wtérnej zdolnosci odrozniajgcej przedmiotowemu
znakowi towarowemu zaréwno ,czystemu”, jak i uzywanemu z dodatkowymi
oznaczeniami, na podstawie przestanki w postaci ,mozliwosci odréznienia znakéw
towarowych obu stron przez przecietnych konsumentéw”, a takze przyjecia przez
Sad Apelacyjny, ze wykazanie zdolnosci odrozniajgcej znaku towarowego IR (...)
wymaga porownania go z kwestionowanym znakiem strony pozwanej, a
wystepowanie miedzy tymi znakami istotnych réznic, ktére Sgd Apelacyjny wskazat
na podstawie wtasnej oceny wizualnej, ,uniemozliwia wprowadzenie przecietnego
konsumenta w bfgd”.

Wywdd ten nie jest jasny i nie wiadomo dlaczego Sad Apelacyjny odmowit
przedmiotowemu znakowi towarowemu wtornej zdolnosci odrézniajgcej oraz
dlaczego przy ocenie tej przestanki rozwazat roznice miedzy znakami i kwestie
mozliwosci wprowadzenia konsumentéw w btgd, mimo ze w Swietle art. 120 ust. 1
oraz art. 129 ust. 2 Pr.w.p. okolicznosci te nie majg decydujgcego znaczenia, gdyz
zdolnos¢ odrézniajgca znaku towarowego wystepuje wtedy, gdy dany znak nadaje
sie do odrdznienia towardw jednego przedsiebiorcy od towaréw innego
przedsiebiorcy. Ustalenie tej okolicznosci nie wymaga badania mozliwosci
wystgpienia potencjalnej kolizji lub mylgcego podobienstwa miedzy znakiem,
ktérego ochrony zgda powdd, a znakiem uzywanym przez pozwanego. Zdolnos¢
odrézniajgcg znaku towarowego nalezy bada¢ w odniesieniu do danych towarow i
ustug oraz oceniac, czy w odbiorze przecietnego nabywcy tych towardéw i ustug,
dobrze poinformowanego, przezornego i rozsgdnego oznaczenie to umozliwia
odroznienie towarow i ustug jednego przedsiebiorcy od takich samych lub
podobnych towaréw i ustug innego przedsiebiorcy (por. m.in. wyroki Europejskiego
Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 29 kwietnia 2004 r., C-456/01 i C-457/01, w
sprawach Henkel KGaA przeciwko OHIM i z dnia 12 stycznia 2006 r., C-173/04, w
sprawie Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co Betriebs KG przeciwko OHIM, Zb. Orz.
Str. 1-551, pkt 25). Sad Apelacyjny, odmawiajgc charakteru odrézniajgcego znakowi
towarowemu strony powodowej, nie badat tych okolicznosci (...).



Uzasadniony jest takze zarzut naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. przez
btedng wyktadnie i w konsekwencji niewtasciwe zastosowanie w zakresie oceny,
czy przedmiotowy znak jest znakiem renomowanym oraz czy nastgpito naruszenie
prawa ochronnego na znak renomowany.

Przepis art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p., okres$lajgcy przestanki naruszenia prawa
do renomowanego znaku towarowego, nie zawiera definicji takiego znaku ani nie
wskazuje przestanek, ktérych istnienie pozwala na przyjecie, ze znak towarowy jest
znakiem renomowanym. Przewiduje jedynie specyficzne przestanki ochrony
przyznanej znakom renomowanym i jak wskazat Sgd Najwyzszy w wyroku z dnia 4
marca 2009 r., IV CSK 335/08 (OSNC-ZD 2009, nr C, poz. 85), z tego wzgledu
konieczne jest w pierwszym rzedzie ustalenie, czy naruszony znak towarowy ma
charakter znaku renomowanego, takie zas ustalenie wymaga dokonania wykfadni
pojecia znaku renomowanego uzytego we wskazanym przepisie. Sad Apelacyjny
nie dokonat takiej wykfadni i nie wskazat, co — jego zdaniem — ustawodawca
rozumie pod pojeciem znaku renomowanego. Nie mozna w tej sytuacji ocenic
trafnosci jego stanowiska odmawiajgcego takiego charakteru przedmiotowemu
znakowi towarowemu, tym bardziej ze nie zostato ono jasno przedstawione. Jak sie
wydaje, Sad uznat, ze renomowany charakter znaku towarowego powinien byc¢
wykazany przy pomocy opinii biegtego, a opinia majgca to wykazaé zostata przez
Sad Apelacyjny odrzucona. Niezaleznie jednak od tego, Sgd Apelacyjny stwierdzit,
ze wynika z niej, iz sam znak towarowy w postaci ,czystego” skopka kojarzy sie
przede wszystkim z "A.". Oznacza to, zdaniem Sadu, ze przede wszystkim ta marka
(nazwa), a w mniejszym stopniu sama forma skopka, decyduje o pozycji produktow
powoda na rynku. Ponadto Sad uznat, ze udowodnienie renomy znaku wymaga
zbadania skojarzenia znaku pozwanego ze znakiem powoda, a poniewaz badania
takie nie zostaly przeprowadzone, a oba te znaki roznig sie, brak podstaw do
przyjecia, iz znak strony powodowej jest znakiem renomowanym.

Oceniajgc kolejno te argumenty trzeba przede wszystkim stwierdzic, ze
definicje pojecia renomowanego znaku towarowego przyjmowane w literaturze oraz
orzecznictwie Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci i orzecznictwie sgdow
polskich réznig sie, podobnie jak stanowiska co do przestanek pozwalajgcych na
przyjecie takiego charakteru znaku, co jest w znacznym stopniu wynikiem uzycia
réznych okreslen w przepisach poszczegolnych panstw. Europejski Trybunat
Sprawiedliwosci, dgzgc do ujednolicenia orzecznictwa wspolnotowego, przyjat



normatywng definicje znaku renomowanego jako znaku znanego znacznej czesci
relewantnych odbiorcow, a wiec odbiorcow towardw i ustug oznaczonych tym
znakiem. Nie okreslit przy tym, jak znaczny ma by¢ odsetek odbiorcéw, aby mozna
byto uzna¢ znak za renomowany. W literaturze polskiej przyjmuje sie, ze na gruncie
tej definicji dolng granice stanowi 25% relewantnych odbiorcéw, a ponad 50%
takich odbiorcéw zawsze przesgdza, ze znak jest renomowany. W swietle tej
definicji nie ma istotnego znaczenia, czy znak cieszy sie dobrg stawg, czy ma site
atrakcyjng przyciggania, cho¢ w $wietle wskazanych przez Europejski Trybunat
Sprawiedliwosci przestanek, ktore nalezy badaé ustalajgc renome znaku (udziat
znaku w rynku i jego intensywnosc, zasieg geograficzny, okres uzywania, wielkos¢
inwestycji poniesionych na jego promocje, charakter oznaczonego nim towaru,
postrzeganie jakosci i cech uzytkowych towaru przez konsumenta), nie sg to
okolicznosci bez znaczenia (por. m.in. wyroki Europejskiego Trybunatu
Sprawiedliwosci z dnia 14 wrzesnia 1999 r., C-375/97, w sprawie General Motors
Corporation przeciwko Yplon S.A., z dnia 6 lutego 2007 r., T-477/04, w sprawie
Aktieselskabet af 21. november 2001 przeciwko OHIM i z dnia 27 listopada 2008 r.,
C-252/07, w sprawie Intel Corporation Inc. przeciwko CPM United Kingom Ltd.).

W orzecznictwie sgdow polskich przewaza natomiast stanowisko, znajdujgce
podstawe w znaczeniu jezykowym uzytego w art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. pojecia
znak ,renomowany”, ze oznacza ono site atrakcyjng znaku towarowego, jego
wartos¢ reklamowg oraz zdolnos¢ do stymulowania zbytu oznaczonego nim towaru
i wigze sie z ustalong wsréd odbiorcow bardzo dobrg opinig o cechach towaru
opatrzonego tym znakiem (por. m.in. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 7 marca
2007 r., Il CSK 428/06, nie publ. oraz wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z
dnia 27 lutego 2008 r., Il GSK 359/07, nie publ.). £aczgc obie przedstawione
definicje mozna przyjac¢, ze renomowanym znakiem towarowym w rozumieniu art.
296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. jest znak towarowy znany znacznej czesci odbiorcéw
towarow i ustug oznaczonych tym znakiem, majgcy site atrakcyjng przyciggania i
wartos¢ reklamowg wynikajgcg z utrwalonego w swiadomosci odbiorcow
przekonania o bardzo dobrych cechach towaru nim opatrzonego.

Renoma znaku towarowego powstaje w wyniku jego dtugotrwatego uzywania,
intensywnej promociji i utrwalenia u odbiorcéw przekonania o dobrej jakosci
towaréw nim oznaczonych. Badanie tych okolicznosci pozwala na ocene, czy znak

jest znakiem renomowanym, przy czym, jak wskazano, przez uzywanie znaku



rozumie sie, zgodnie z art. 169 ust. 4 pkt 1 w zwigzku z art. 154 Pr.w.p., takze
uzywanie go tgcznie z innymi oznaczeniami, niezmieniajgcymi jego odrdzniajgcego
charakteru.

W Swietle tych przestanek nie jest uzasadnione stanowisko Sadu
Apelacyjnego odnoszgce ocene renomy znaku powoda jedynie do uzywania go w
~czystej” postaci, bez dodatkowych oznaczen stowno-graficznych. Niezaleznie od
tego, trudno tez podzieli¢ wniosek tego Sgdu, ze z faktu, iz ,czysty” skopek
uzywany przez strone powodowg jest charakterystycznym opakowaniem przez swoj
ksztatt i wywotane skojarzenia i jest silnie zwigzany z markg "A." oraz budzi
pozytywne skojarzenia przenoszone na ocene produktu, wynika, ze to przede
wszystkim ta marka (nazwa) "A.", a w mniejszym stopniu sama forma skopka
decyduje o pozyciji produktdéw powoda na rynku. Te ustalenia, podobnie jak fakt, ze
sam wizerunek skopka budzi pozytywne skojarzenia i ponad 69% odbiorcéw
wskazato go jako mogacy mie¢ wptyw na ich decyzje o wyborze produktu, mogag
prowadzi¢ do wniosku, ze odbiorcy samoistnie kojarzg czysty skopek, jako znak
towarowy, ze zrédtem pochodzenia towaru, ktorym jest producent serka. Moze to
swiadczy¢ o duzej rozpoznawalnosci znaku, a fakt, ze ksztatt ten budzi pozytywne
skojarzenia przenoszone na produkt, moze swiadczy¢ o jego renomie.

Ustalenie renomy znaku nie wymaga takze, wbrew stanowisku Sadu
Apelacyjnego, badania podobienstw ani niebezpieczenstwa ,skojarzenia” obu
znakow. Nie sg to przestanki uznania znaku za renomowany, a ochrona takich
znakow nie jest tez uzalezniona od ryzyka wprowadzenia odbiorcow w btad, lecz od
stwierdzenia, ze uzywanie zakwestionowanego znaku towarowego, kolizyjnego
wobec znaku renomowanego, moze prowadzi¢ do nienaleznej korzysci lub
uszczerbku dla zdolnosci odrozniajgcej lub renomy znaku uprawnionego.
Przestanka ,podobienstwa”, jako jeden z warunkdéw zastosowania art. 296 ust. 2 pkt
3 Pr.w.p., odnosi sie do znaku naruszajgcego, ktéry musi by¢ identyczny lub
,podobny” do naruszonego znaku renomowanego, przy czym, jak wskazat Sgd
Najwyzszy w wyroku z dnia 4 marca 2009 r., IV CSK 335/08, oraz w wyroku z dnia
23 pazdziernika 2008 r., V CSK 109/08 (nie publ.), chodzi o podobienstwo
szczegolnego rodzaju, gdyz do jego stwierdzenia wystarczy niebezpieczenstwo
tgczenia znaku naruszajgcego ze znakiem renomowanym przez relewantnych
odbiorcow. Stopien podobienstwa, o ktbrym mowa w omawianym przepisie, jest

wiec usytuowany na niskim poziomie, wystarczy bowiem by pozniejszy znak



towarowy przywodzit na mysl wczesniejszy renomowany znak towarowy, kojarzyt
sie z nim lub byt z nim tgczony w swiadomosci relewantnego odbiorcy. Tak
nieznaczny stopien podobienstwa jest wystarczajgcy tylko przy naruszeniu prawa
do znaku renomowanego. Dokonana przez Sgd Apelacyjny wizualna ocena braku
podobienstwa znakéw towarowych obu stron pomija te, charakterystyczne
przestanki ,podobienstwa” znaku naruszajgcego do chronionego znaku
renomowanego (...).

Uzasadnione sg takze zarzuty skargi kasacyjnej odnoszgce sie do wadliwej
wyktadni art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. dokonanej przez Sad Apelacyjny w zakresie
pozostatych przestanek naruszenia prawa do znaku renomowanego przewidzianych
w tym przepisie. Sad drugiej instancji stwierdzit, ze strona powodowa nie wykazata
takze, iz pozwana uzywajgc znaku graficznego skopka uzyskata nienalezng
korzysc¢, gdyz z opinii biegtego wynika, iz uzywanie tego znaku nie decydowato o
preferencjach konsumentéw i tym samym nie miato istotnego wptywu na dochody
uzyskane ze sprzedazy serka. Uznat tez, ze nie zostato wykazane, by miato
szkodliwy wptyw dla odrozniajgcego charakteru bgdz renomy znaku strony
powodowej, nie zostato bowiem wykazane, iz w warunkach konkurencji na rynku jej
wptywy uleglty zmniejszeniu lub jej znak nie jest juz rozpoznawalny, jak w
dotychczasowym zakresie.

Stanowisko Sgdu Apelacyjnego przyjmujgce, ze powdd powinien udowodnié
te okolicznosci jest nieuzasadnione. Skutecznos¢ ochrony renomowanego znaku
towarowego przewidzianej w art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. nie wymaga wykazania
przez uprawnionego, ze uzywanie podobnego znaku towarowego przyniosto
uzywajgcemu nieuzasadniong korzysc lub byto szkodliwe dla odrézniajgcego
charakteru lub renomy znaku wczesniejszego. W przepisie tym jednoznacznie
wskazano, ze wystarczajgcg przestankg jego zastosowania jest sama mozliwos¢
uzyskania przez naruszajgcego nienaleznej korzysci lub sama mozliwosé
szkodliwego oddziatywania dla odrézniajgcego charakteru bgdz renomy znaku
wczesniejszego. Przestanki te zatem majg charakter normatywny i hipotetyczny;
wystarczajgca jest sama mozliwo$¢ czerpania przez naruszajgcego nienaleznej
korzysci z charakteru odrézniajgcego lub renomy znaku towarowego, a wiec samo
prawdopodobienstwo, ze naruszajgcy mogtby wykorzystac srodki i naktady
finansowe poczynione wczesniej przez uprawnionego na zbudowanie renomy

znaku towarowego i przyciggniecie nabywcow. W orzecznictwie Europejskiego



Trybunatu Sprawiedliwosci przyjmuje sie, ze w celu ustalenia tych przestanek
nalezy dokonac catosciowej oceny uwzgledniajgcej wszystkie okolicznosci dane;j
sprawy, w tym intensywnosc¢ renomy i stopien charakteru odrozniajgcego znaku
towarowego, stopien podobienstwa miedzy kolidujgcymi ze sobg znakami oraz
charakter danych towardw i ustug, przy czym im bardziej odrozniajgcy jest znak
renomowany i im wiekszg ma renome, tym tatwiejsze jest przyjecie istnienia tych
przestanek, gdyz im szybciej i silniej oznaczenie przywotuje na mysl renomowany
znak towarowy, tym wieksze jest prawdopodobienstwo, ze uzywanie znaku
podobnego skutkuje i bedzie skutkowaé czerpaniem nienaleznych korzysci (por.
m.in. wyrok Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 18 czerwca 2009 r., C-
487/07, w sprawie L’Oréal SA przeciwko Bellure NV).

Sad Apelacyjny nie tylko dokonat wadliwej wyktadni art. 296 ust. 2 pkt 3
Pr.w.p. w zakresie omowionych przestanek, lecz takze wyprowadzit nieuzasadnione
wnioski z tym przedmiocie, pomijajgc ustalenia, z ktérych wynika, ze sam wizerunek
skopka uzyty na opakowaniu serkow moze w ocenie 69% konsumentow miec
wptyw na ich decyzje o wyborze towaru, a zatem moze wptyng¢ na zakup produktu
strony pozwanej postugujgcej sie takim opakowaniem. Okolicznos¢ ta ma istotne
znaczenie dla oceny, czy uzywanie przez strone pozwang zakwestionowanego
znaku moze przynies¢ jej nienalezng korzysc¢ kosztem strony powodowej, ktora jako
pierwsza uzywata takiego znaku towarowego i na jego promocje w ciggu kilku lat
poniosta znaczne wydatki.

Z tych wzgledéw Sad Najwyzszy na podstawie art. 398 k.p.c. uchylit wyrok
Sadu Apelacyjnego w zaskarzonej czesci i przekazat sprawe w tym zakresie do

ponownego rozpoznania (art. 108 § 2 w zwigzku z art. 391 § 1 i art. 398%! k.p.c.).






