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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 lutego 2017 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Dariusz Donczyk (przewodniczgcy, sprawozdawca)
SSN Wojciech Katner
SSN Anna Koztowska

Protokolant Ewa Krentzel

w sprawie z powodztwa R. GmbH z siedzibg w F. (Austria)

i R. spofkiz 0.0. wW.

przeciwko B. spoice z 0.0. w K.

o ochrone praw do znakdéw towarowych i zakazanie czynow nieuczciwej
konkurenciji,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 2 lutego 2017 r.,
skargi kasacyjnej powodéw od wyroku Sgdu Apelacyjnego w (...)

z dnia 30 kwietnia 2015 r., sygn. akt | ACa (...),

uchyla zaskarzony wyrok i przekazuje sprawe Sadowi
Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania i

rozstrzygniecia o kosztach postepowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2014 r. Sgd Okregowy w W. w sprawie z

powddztwa R. GmbH z siedzibg w F. w Austrii i R. spétki z 0.0. z siedzibg w W.



przeciwko B. spofce z 0.0. z siedzibg w K. o ochrone praw do znakéw towarowych i
zakazanie czynow nieuczciwej konkurencji, oddalit powoddztwo oraz orzekt o

kosztach postepowania.

Ustalit, ze R. GmbH jest producentem znanego napoju energetyzujgcego R.,
oferowanego na polskim rynku w opakowaniach (puszkach i butelkach) o
charakterystycznej  niebiesko-srebrnej  kompozycji, opatrzonych  znakami
towarowymi - stownymi i graficznymi, zarejestrowanymi na rzecz R. GmbH.
Jedynym autoryzowanym dystrybutorem napojow R. sprzedawanych w Polsce od
1995 r. jest R. spotka z 0.0. z siedzibg w W. R. GmbH jest uprawniona, m.in., do

graficznych znakéw towarowych:

- krajowego, zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP pod nr (...) z
pierwszenstwem od 10 marca 2006 r. dla towarow w klasie 32 - napojéw

energetyzujgcych,

- chronionego w Unii Europejskiej od 22 pazdziernika 2012 r. znaku
miedzynarodowego (...), zarejestrowanego, m.in., dla towarow w klasie 32 -
napojow energetyzujgcych. Znaki te sg od wielu lat uzywane dla oznaczania napoju
energetyzujgcego, w wizualizacjach punktéw sprzedazy oraz w innych dziataniach
promocyjnych i reklamowych. R. GmbH uzywa swych znakéw takze w licznych
dziataniach sponsoringowych. Uprawniona i dystrybutor ponoszg w zwigzku z tym
wysokie naktady. Znaki graficzne R. sg w Polsce dobrze znane i rozpoznawalne, co

potwierdzajg wyniki badan z 2012 r.

B. spdtka z 0.0. z siedzibg w K. wprowadza do obrotu napdj energetyzujgcy
B. w opakowaniu przedstawionym graficznie w uzasadnieniu. B. spétce z
ograniczong odpowiedzialnoscig spétce komandytowej z siedzibg w K., powigzanej
gospodarczo z pozwanym, stuzy prawo do graficznego wspoélnotowego znaku
towarowego zarejestrowanego przez OHIM pod nr (...) dla towaréw w klasie 32
klasyfikacji nicejskiej, m.in. napojow izotonicznych i energetyzujgcych,
z pierwszenstwem od 3 lipca 2013 r. Uzywane przez pozwanego dla napojéw
energetyzujgcych B. E., a wiec towardw identycznych z objetymi ochrong znaku (...)
R. GmbH, opakowania w zblizonej kolorystyce mogg sie kojarzy¢ czesci odbiorcom



z opakowaniami napoju energetyzujgcego R. oferowanego wczesniej na polskim

rynku przez spotke R.. Nie sg jednak ani identyczne, ani do nich podobne.

Znakom towarowym: krajowemu nr (...) i wspolnotowemu nr (...) - kazdemu z
osobna - nalezy przeciwstawi¢ oznaczenie w postaci opakowania napoju
energetyzujgcego B. E. Nie sg to znaki barwne, lecz graficzne, co oznacza, ze
procz kolorystyki istotne jest réwniez zestawienie kolorow. W przypadku znaku
krajowego bedzie to uktad dwoch barw pokrywajgcych ptaszczyzny rownej
wielkosci, przedzielone prostg pionowg linig. Takiego uktadu nie powtarza w swym
oznaczeniu pozwany, ale co istotniejsze - tak jak zostato ono sformutowane -
zgdaniem zakazowym powodd zmierza do zakazania pozwanej Spoétce oznaczania
opakowan napojow energetyzujgcych, ktore cechuje dwubarwny uktad, jednak
przedzielony linig ukosng lub podobng do ukos$nej. Aby uwzgledni¢ takie zgdanie
nalezatoby uznaé, ze o naruszeniu wytgcznosci R. GmbH decyduje samo tylko
uzycie kolorystyki srebrno-niebieskiej w kazdym uktadzie graficznym, co nie

znajduje uzasadnienia w tresci prawa do znaku towarowego, nawet renomowanego.

Opakowanie napoju energetyzujgcego pozwanego ma niebiesko-srebrng
kolorystyke, jednak kolory nie sg jednolite, widoczne sg réwniez rézne odcienie
bfekitu i szarosci oraz barwa biata. Uktad graficzny takze rézni sie od znaku R.
GmbH, linia podziatu nie jest prosta i pionowa, lecz jest tukiem zwezajgcym sie ku
gorze, oddzielajgc tto niebieskie od szarosci, a jg od niebieskiego. Na srebrnym tle
wyréznia sie napis ,B.” - pisany oryginalng czcionka, w charakterystycznym
uktadzie - opisowy E. - pisany bialymi literami na czerwonym pasku. Nie ma
podstaw do uznania, ze oznaczenie uzywane przez pozwanego narusza prawo do
znaku towarowego nr (...), zgodnie z przepisem art. 296 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze
zm. - dalej: ,p.w.p.”) regulujgcego ochrone praw krajowych. Naruszenie prawa
ochronnego na znak towarowy polega, m.in. 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 badz renomy znaku wczesniejszego. Ocena

identycznoéci lub podobiehAstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu



znaku (oznaczenia) powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i
koncepcyjnej. Znaki nalezy porownywac catosciowo, a decydujgce znaczenie mie¢
bedg elementy odrdzniajgce (dominujgce), a nie opisowe. Oznaczenie moze byc¢
uznane za identyczne ze znakiem tylko wtedy, gdy powtarza - bez dokonywania
zmian lub uzupetnien - wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako catosc,
wykazuje nieznaczne réznice, ktére nie zostang dostrzezone przez przecietnego
konsumenta. Dwa znaki towarowe sg do siebie podobne, jezeli z punktu widzenia
okreslonego kregu odbiorcéw sg one przynajmniej czesciowo identyczne w jednym
lub kilku istotnych aspektach. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki
sg identyczne, czy tez mozna moéwic zaledwie o podobienstwie, konieczne jest
dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakdéw i ich
catosciowego  oddziatywania  na percepcje  nalezycie  poinformowanego,

dostatecznie uwaznego i rozsgdnego przecietnego konsumenta.

R. GmbH zarzuca naruszenie jego prawa do znaku nr (...), do ktérego
kwestionowane oznaczenie pozwanego nie jest podobne wizualnie ani
koncepcyjnie, a tym bardziej nie mozna ich uzna¢ za identyczne. Nawet uznanie
tego znaku za renomowany nie uzasadnia zarzutu wkroczenia przez pozwanego
w sfere  wylgcznosci R. GmbH. Uznanie podobienstwa znaku powoda
i przeciwstawionego mu oznaczenia pozwanego wyklucza uktad graficzny,

kolorystyka oraz element stowny wystepujgcy wytgcznie u pozwanego.

Nie ma tez podstaw do uznania, ze oznaczenie uzywane przez pozwanego
narusza prawo do wspolnotowego znaku towarowego nr (...), ktéry nie jest podobny
Z oznaczeniem uzywanym przez pozwanego. Poniewaz jednak w tym przypadku
podobienstwo jest wieksze niz w znaku krajowym, Sad rozwazyt dodatkowo
zasadnos¢ zgdania zakazowego pod kgtem wymagan stawianych dla udzielenia
ochrony znakowi renomowanemu w art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia Rady (WE) nr
207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspoélnotowego znaku towarowego
(Dz. Urz. L 78, s. 1, dalej: ,rozporzgdzenie nr 207/2009”). Istnienie zwigzku miedzy
wczesniejszym renomowanym znakiem towarowym a znakiem pozniejszym, a
takze uzywanie pozniejszego znaku powodujgce lub moggce powodowacd
czerpanie nienaleznych korzysci z charakteru odrozniajgcego lub renomy

wczesniejszego znaku bagdz tez dziatajgce lub moggce dziata¢ na ich szkode,



winno by¢ oceniane catosciowo, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych
okolicznosci sprawy. Dla stwierdzenia naruszenia stypizowanego w art. 9 ust. 1
lit. c) rozporzadzenia nr 207/2009 nie jest wystarczajgce wykazanie renomy
i skojarzenia oznaczenia uzywanego przez pozwanego ze znakiem towarowym R.
GmbH. Konieczne jest udowodnienie rzeczywistego wptywu dziatania pozwanego
na zachowanie konsumentow. Kwestia ta nie wymaga jednak wiadomosci
specjalnych, stad zawnioskowany przez strone powodowg dowod z opinii biegtego
z zakresu psychologii marketingu i reklamy zostat oddalony, jako nieprzydatny do
wykazania okolicznosci istotnej dla rozstrzygniecia sprawy. Powodd poprzestat
jednak na postawieniu zarzutu, nie przedstawiajgc nawet twierdzen dotyczgcych
konkretnych, zaistniatych zachowan konsumenckich uzasadniajgcych dochodzone
roszczenie zakazowe i zgdanie usuniecia skutkow naruszenia przez publikacje

informacji o wyroku.

Uwzglednieniu Zzgdania zakazowego sprzeciwiat sie takze zbyt ogolny
sposob jego sformutowania. Poza tym Zgdanie to jest nieadekwatne do wyglgdu
opakowania uzywanego przez pozwanego, w ktorym obok koloru srebrnego
wystepuje kolor niebieski w kilku odcieniach, a ich proporcje nie sg zblizone (,,0koto”)
do 50:50. Niejasne jest tez sformutowanie ,niezaleznie od jej formy”. W zadnym
ze znakéw R. GmbH - rozpatrywanych z osobna - nie wystepuje taki uktad,
w ktérym kolory niebieski i srebrny uzyte w proporcji okoto 50:50 sg potozone obok
siebie, a ich styczna przebiega po przekatnej lub linii zblizonej do przekatnej
niezaleznie od jej formy. Opisany uktad graficzny nie wystepuje takze

w opakowaniu napoju B.

Nie byto takze podstaw do uwzglednienia powddztwa na podstawie
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm. - dalej: ,u.z.n.k.”), gdyz nie
zostato ono udowodnione. Strona powodowa zarzuca pozwanemu dopuszczenie
sie czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w art. 3 ust. 1 tej ustawy
polegajgcego na bezprawnym wprowadzaniu do obrotu gospodarczego
identycznych z chronionymi znakami barwnymi, towarow w opakowaniach
o identycznej srebrno-niebieskiej kolorystyce. Zadania oparte na podstawie

przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji sg oderwane



od okolicznosci faktycznych i pozbawione dowoddéw na ich poparcie. Sad
dodatkowo wskazat na nadmierng ogdlnikowos¢ sformutowan zawartych w tresci
zgdanego przez powodow oswiadczenia, w ktérym pozwany miatby oswiadczyc
0 naruszeniu nieokreslonych regut uczciwej konkurencji. Co wiecej, oswiadczenie
zawiera takze przyznanie faktu naruszenia praw R. GmbH do znakéw towarowych,
cho¢ w tym zakresie - stosownie do ustawy Prawo wiasnosci przemystowej -
przewidziang prawem sankcje stanowi wytgcznie publikacja orzeczenia lub

informacji o orzeczeniu.

Apelacja powodow wniesiona od wyroku Sgdu pierwszej instancji zostata
oddalona wyrokiem z dnia 30 kwietnia 2015 r. Sgdu Apelacyjnego w (...), ktory
podzielit ustalenia faktyczne Sgdu Okregowego, jak rowniez jego ocene prawna.
Uzywane przez pozwanego oznaczenie nie jest podobne do znakow
zarejestrowanych na rzecz strony powodowej. Nie zachodzi réwniez ryzyko
wprowadzenia w bfgd odbiorcéw. Roszczenia zakazowe i publikacyjne nie
podlegaty uwzglednieniu takze z uwagi na sposéb ich sformutowania. Ani strona
powodowa, ani strona pozwana nie uzywajg opakowan, w ktorych ,kolory niebieski
i srebrny uzyte w proporcji okoto 50:50 sg potozone obok siebie, a ich styczna
przebiega po przekatnej lub linii zblizonej do przekatnej niezaleznie od jej formy”.
Tres¢ zadania zakazowego pozwu powinna dotyczyé konkretnego wizerunku

oznaczenia, ktérego uzywa pozwany.

Sad drugiej instancji za nieuzasadniony uznat zarzut naruszenia art. 233 § 1
k.p.c. Uznat, ze powodowie nie wskazali uchybien w istotnych ustaleniach
faktycznych Sadu. Podwazajg jedynie dokonana na ich podstawie ocene prawng, w
szczegolnosci  odnosnie  do uznania  krajowego znaku  towarowego
zarejestrowanego na rzecz powoda R. GmbH pod nr (...) za znak graficzny, a nie
barwny. Odnos$nie do tego zarzutu wskazat, ze wyzej wymieniony znak towarowy
podlega percepcji jedynie za pomocg wzroku i z tej przyczyny jest to znak graficzny.
Z uwagi na uzyte kolory i ich rejestracje, jest to jednocze$nie znak barwny. W mysl|
art. 138 p.w.p., za jeden znak towarowy uwaza sie oznaczenie obejmujgce jedno
zestawienie kolorow. Stosownie do § 6 ust. 3 rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrow z 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgtoszen

znakéw towarowych, znaki towarowe barwne przedstawia sie w kolorach, z



podaniem wykazu uzytych kolorow, zgodnie 2z klasyfikacjg wprowadzong
Porozumieniem Wiedenskim, okreslajgc, w razie potrzeby, ich szczegdtowe
parametry (odcienie) oraz wskazujgc, ktérych elementow znaku towarowego
dotyczg te kolory. W przypadku zgtoszenia sktadajgcego sie z kolorow lub uktadéw
koloréw nalezy okresli¢ sposob ich potgczenia. Ochronie podlega zarejestrowana
posta¢ znaku, tj. prezentacja znaku towarowego ujawnionego w rejestrze.
Podstawg prawa ochronnego jest bowiem wizerunek znaku towarowego, jaki zostat
wpisany do rejestru, o czym decyduje tres¢ $wiadectwa ochronnego.
Z przedstawionego przez powoda Swiadectwa ochronnego  wynika,
ze zarejestrowane kolory znaku towarowego (...) to niebieski i srebrny.
Jednoczesnie przedstawienie znaku towarowego w sSwiadectwie, zgodne
ze zgtoszeniem  uprawnionego, wskazuje na kompozycje kolorystyczng
w okreslonym uktadzie, nie zas na abstrakcyjne, czy dowolne potgczenie

dwéch barw.

Sad uznat za nieuzasadniony zarzut pominiecia badania rynku
przeprowadzonego w lutym 2014 r. przez G., dotyczagcego skojarzen
wywotywanych przez napdj energetyczny ,B.” z napojem ,R.”. Dokument ten stat
sie podstawg ustaleh stanu faktycznego sprawy, w szczegoélnosci odnosnie do
rozpoznawalnosci znakow R. oraz  mozliwosci  kojarzenia  napojéw

energetyzujgcych B. E. z opakowaniami napoju energetyzujacego R..

Nieuzasadniony byt takze zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. oraz zarzut
naruszenia prawa materialnego, w szczegolnosci art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 207/2009. Strona powodowa twierdzita, ze wspolnotowy znak towarowy CTM (...)
jest znakiem renomowanym, co oznacza, ze dla przyjecia podobienstwa wystarczy,
by stopien podobienstwa miedzy tym znakiem a oznaczeniami zastosowanymi na
opakowaniu ,B.” skutkowat wywofaniem u czesci danego kregu odbiorcow
przekonania, ze miedzy oznaczeniem pozwanego a wczesniejszym znakiem
towarowym wystepuje pewien zwigzek lub skojarzenie. Konieczng przestankag
rozwazania naruszenia prawa do renomowanego znaku towarowego jest zwigzek
myslowy wyrazajgcy sie w tym, ze przecietny konsument kojarzy oznaczenie osoby
trzeciej z renomowanym znakiem towarowym. Powyzsze nie zostato wykazane w

niniejszej sprawie. Sad Apelacyjny podzielit ocene Sgdu pierwszej instanciji, iz brak



jest podobienstwa oznaczen uzytych na opakowaniu napoju ,B.” do wspdlnotowego
znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz powoda. Znak powoda CTM (...)
to znak graficzny, a zarejestrowane kolory to: niebieski i srebrny. Okreslona
kompozycja kolorystyczna nie jest podobna do uzywanej na opakowaniu napoju
pozwanego, ktéra zawiera odmienne odcienie kolorow, o niejednolitym zabarwieniu,
a takze inne kolory, w tym bfekit, szary i biaty, przede wszystkim w innym ukfadzie,
z wyraznym oznaczeniem nazwy produktu. Biorgc pod uwage modelowg zdolnosc
percepcji przecietnego odbiorcy, stykajgcego sie z tymi oznaczeniami w
konkretnych kontekstach dziatalnosci rynkowej, nie mozna uznaé, aby znaki te byty
mylone lub utozsamiane z tym samym przedsiebiorcg lub moglty wywotywac
przekonanie o powigzaniu gospodarczym stron. Ochrona wynikajgca z rejestracji
znaku towarowego nie obejmuje kazdej kombinaciji kolorystycznej, ale tylko takiego
zestawienia barw, ktore moze wprowadzi¢c w btad co do oznaczenia towaru.
Nie zostato w sprawie wykazane, by przecietny konsument kojarzyt oznaczenie
stosowane przez pozwanego ze znakiem, ktorego ochrony domaga sie strona
powodowa. Nie wynika to z przedstawionego przez powoda ,Badania rynku”.
Jest to opinia prywatna. Z przedstawionego materiatu nie wynika, co konkretnie
byto okazywane badanym, w szczegdlnosci, jaka doktadnie kombinacja
kolorystyczna i czy obejmujgca ktorys ze znakdw, ktérych ochrony domaga
sie powdd w niniejszej sprawie. Watpliwosci moze budzic réwniez

metodologia badania.

Zdaniem Sgdu Apelacyjnego, w ogdéle moze budzi¢ watpliwosci uznanie
znaku (...) (podobnie jak znaku (...)) za znak renomowany. Dla istnienia renomy
znaku przyjmuije sie zwykle rozpoznawalno$¢ znaku przez potencjalnych odbiorcow,
uwazajgcych oznaczone nimi towary za pochodzgce z tego samego, konkretnego
lub abstrakcyjnego zrodta oraz wywotywanie pozytywnych skojarzen wsréd
potencjalnych klientéw, zachecajgc ich do nabywania oznaczonych nim towaréw
lub korzystania z ustug. O normatywnej kwalifikacji renomowanego znaku
towarowego decyduje odpowiednio wysoka zgodnos¢ (rozpoznawalnos$¢) tego
znaku jako oznaczenia pochodzenia towarow. Nie jest oczywistym, aby sama
okreslona kompozycja kolorystyczna wywotywata bezposrednio takie skutki. Znak

nie obejmuje firmy powoddéw ani zadnych elementéw stownych, w szczegdlnosci



stow: ,R.”, nie obejmuje roéwniez charakterystycznego dla towaréw strony
powodowej wizerunku byka. Wydaje sie, iz same kolory, takze w uktadzie
okreslonym znakiem, nie majg szczegodlnej sity przyciggania, czy wartosci
reklamowej, ani utrwalonego w swiadomosci potencjalnych odbiorcéw o cechach

produktu.

Artykut 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzgdzenia nr 207/2009 ustanawia ochrone
renomowanych znakdéw towarowych. Spetnienie kryteriow renomowanego znaku
towarowego prowadzi do kolejnego wymogu udzielenia ochrony, jakim jest
uzywanie tego znaku w sposob wykorzystujgcy lub umniejszajgcy, bez
uzasadnionego powodu, zdolnos¢ odrézniajgcg lub renome wspdlnotowego znaku
towarowego. Niezbedne jest udowodnienie, ze osoba trzecia wykorzystuje w ten
spos6b renomowany znak towarowy. Odmiennie od regulacji krajowej (art. 296
ust. 2 pkt 3 p.w.p.), w ktérej mowa jest o mozliwosci przyniesienia uzywajgcemu
nienaleznej korzysci lub bycia szkodliwym dla odrdézniajgcego charakteru badz
renomy znaku wczesniejszego, art. 9 ust. 1 lit. ¢) powotanego rozporzgadzenia
uzywa trybu oznajmujgcego (,powoduje”), co ma istotne znaczenie dla
postepowania dowodowego. Wymaga bowiem wykazania okreslonych okolicznosci,

a nie tylko mozliwosci ich wystgpienia.

Wbrew zarzutowi apelacji, Sad pierwszej instancji rozpoznat istote sprawy
w zakresie roszczen opartych na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k., uznajgc je za
nieudowodnione, ktorg to ocene podzielit takze Sad Apelacyjny. Dobrym obyczajem
kupieckim jest niepodszywanie sie pod firme i renome konkurencyjnego produktu,
to jednak dla uznania, Zze okreslone dziatanie wyczerpuje znamiona okreslone
w powotanym przepisie, konieczne jest wykazanie, ze dziatanie narusza interes
strony powodowej lub jej zagraza. Stusznie wskazat Sad pierwszej instancji, ze
W niniejszej sprawie powodowie nie sprostali powyzszemu. Uzywane przez
pozwanego oznaczenie nie jest bowiem podobne do znakdéw zarejestrowanych na
rzecz strony powodowej. Nie zostato takze wykazane, aby dziatania pozwanego
prowadzity do rozcienczania zdolnosci odrozniajgcej znaku powoda R. GmbH. Na
podstawie zgromadzonego w sprawie materiatlu nie byto réwniez podstaw do
uznania, by miata miejsce tzw. konkurencja pasozytnicza, czyli sieganie do

cudzego miejsca rynkowego w celu wykorzystania do budowy wiasnej pozycji,
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W szczegolnosci poprzez przejmowanie cudzej renomy. Nie zostato udowodnione,
by pozwany, wykorzystujgc wartosc i site atrakcyjnosci zarejestrowanych na rzecz
strony powodowej znakéw, promowat wtasne towary. Brak wykazania przez strone
powodowg dokonania przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji oznaczat

niezasadnosc¢ roszczen opartych na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 u.z.n.k.

Whnioski dowodowe zgtoszone przez obie strony na etapie postepowania
apelacyjnego nie zostaty przez Sgd Apelacyjne uwzglednienie. Nie miaty one
waloru nowosci albo nie miaty istotnego znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy.

Z tych przyczyn apelacja podlegata oddaleniu.

Od wyroku Sgdu Apelacyjnego skarge kasacyjng wniesli powodowie, ktorzy
zaskarzyli go w catosci. W ramach podstawy kasacyjnej z art. 398° § 1 pkt 2 k.p.c.

zarzucili naruszenie:

- art. 385 k.p.c. i art. 321 § 1 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. poprzez
oddalenie apelacji z uwagi na nieprecyzyjne wskazanie przez skarzgcych w pozwie
wizerunku oznaczenia, ktérego uzywa pozwany i ktérego dotyczy zadanie

zakazowe powodow, co miato istotny wptyw na wynik postepowania;

- art. 382 k.p.c. oraz art. 212 § 1 k.p.c. i art. 232 zd. 2 k.p.c. w zw. z art. 391
§ 1 k.p.c. poprzez zaniechanie wyjasnienia watpliwosci co do istotnych okolicznosci
sprawy oraz pominiecie czesci materiatu dowodowego zebranego w sprawie
i nieprzeprowadzenie postepowania dowodowego z urzedu i w konsekwencji
przyjecie, ze powodowie nie wykazali okolicznosci renomy barwnych znakdéw
towarowych powoda R. GmbH oraz kojarzenia oznaczen uzywanych przez
pozwanego ze znakami towarowymi tego powoda, co spowodowato uznanie

roszczeh powodow za nieudowodnione i oddalenie przez Sad apelacji;

- art. 381 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. i 162 k.p.c. poprzez oddalenie przez
Sad Apelacyjny wnioskow dowodowych skarzgcych, tj. wyciggu z rejestru znakéw
towarowych dotyczgcego znaku (...) oraz prywatnej opinii prawnej prof. E. W. w
sytuacji, gdy ich przedmiotem byty fakty istotne dla rozstrzygniecia sprawy, a
potrzeba ich powotania wynikta dopiero na etapie postepowania apelacyjnego na
skutek zapoznania sie z motywami rozstrzygniecia Sgdu pierwszej instancji, ktore

to naruszenie miato istotny wptyw na wynik postepowania, gdyz doprowadzito do
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ustalenia btednego stanu faktycznego co do rodzaju znaku towarowego (...) i w

konsekwencji zakresu jego ochrony;

- art. 386 § 4 k.p.c. w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. poprzez oddalenie apelacji,
mimo nierozpoznania przez Sad pierwszej instancji istoty sprawy w czesci
dotyczacej roszczeh powoda R. spotki z o0.o. w W. opartych na ustawie o

zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji;

-art. 321 § 1 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. poprzez wykroczenie przez
Sad drugiej instancji poza zgdania powodow i przyjecie za podstawe orzeczenia
Sadu okolicznosci faktycznych, ktérych powodowie nie objeli swoimi twierdzeniami,
tj. o identycznosci oznaczen pozwanego i powodow, a w konsekwencji uznanie tych
twierdzen za nieudowodnione, co miato istotny wptyw na wynik postepowania,

bowiem skutkowato oddaleniem apelacji;

- art. 328 § 2 k.p.c. oraz art. 326 § 3 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. poprzez
sporzgdzenie pisemnego uzasadnienia zaskarzonego wyroku, ktore pozostaje
w sprzecznos$ci z ustnymi motywami rozstrzygniecia ogtoszonymi na rozprawie
30 kwietnia 2015 r., co miato istotny wptyw na rozstrzygniecie sprawy i skutkowato
oddaleniem apelacji albowiem Sad drugiej instancji podjgt decyzje (wydat wyrok)
w btednym przekonaniu, iz art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzgdzenia nr 207/2009 nie ma
zastosowania w niniejszej sprawie, czemu dat wyraz w ustnych motywach
rozstrzygniecia, a w pisemnym uzasadnieniu przyjgt przeciwnie, wskazujgc ten

przepis jako podstawe prawng wyroku.

W ramach podstawy kasacyjnej z art. 398° § 1 pkt 1 k.p.c. zarzucono

naruszenie:

- art. 296 ust. 1 iust. 2 p.w.p. w zw. z art. 120 ust. 1 i ust. 2 p.w.p. i art. 138
ust. 2 zd. 2 p.w.p. poprzez btedne nieprzyznanie ochrony krajowemu znakowi
towarowemu powoda R. GmbH zarejestrowanemu pod nr (...) w postaci

bezkonturowego (abstrakcyjnego) zestawienia kolorow;

- art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzgdzenia nr 207/2009 poprzez btedng wykfadnie
I przyjecie, iz do naruszenia renomowanego znaku towarowego dochodzi, gdy
podobienstwo pozniejszego znaku do wczesniejszego renomowanego znaku

towarowego jest tego rodzaju, iz moze wprowadzi¢ konsumentéw btgd w sytuacji,
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gdy wedtug prawidtowej wyktadni tego przepisu, w przypadku renomowanego
znaku towarowego dla przyjecia podobienstwa wystarczy, by stopien podobienstwa
miedzy wczesSniejszym renomowanym znakiem towarowym CTM (..),
a oznaczeniami stosowanymi na opakowaniu napoju pozwanego ,B.” skutkowat
wywotaniem u czesci danego kregu odbiorcow przekonania, ze miedzy
oznaczeniem pozwanego, a wczesniejszym znakiem towarowym wystepuje pewien
zwigzek lub  skojarzenie  (konsumenci taczg poOzniejsze  oznaczenie

z wczesniejszym znakiem towarowym);

- art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 poprzez btedng wyktadnie
i niewtasciwe zastosowanie, polegajgce na przyjeciu, ze przestanka naruszenia
renomowanego znaku towarowego przewidziana w tym przepisie, tj. podobienstwo
miedzy znakiem pozwanego a wczesniejszym renomowanym znakiem towarowym
powoda stanowi fakt wymagajgcy dowodu podczas, gdy okolicznos$¢ ta podlega
samodzielnej ocenie przez sad orzekajgcy przy uwzglednieniu wszelkich

okolicznosci sprawy (ocena normatywna);

- art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzgdzenia nr 207/2009 poprzez btedng wykfadnie
i przyjecie, ze do uznania naruszenia renomowanego znaku towarowego konieczne
jest wykazanie, ze uzywanie znaku podobnego do znaku renomowanego powoduje
nienalezng korzysc lub jest szkodliwe dla odrdzniajgcego charakteru lub renomy
wspoélnotowego znaku towarowego w sytuacji, gdy wystarczajgce jest wykazanie

prawdopodobienstwa wystgpienia jednej z tych przestanek;

- art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. poprzez jego niezastosowanie w sytuaciji,
gdy jednym ze znakdéw stanowigcych podstawe roszczen powodéw jest krajowy
znak towarowy zarejestrowany pod numerem (...), do ktérego majg zastosowanie

przepisy wymienionej wyzej ustawy;

- art. 3 ust. 1 u.z.n.k. poprzez btedng jego wykfadnie i zastosowanie do oceny
czynu pozwanego na gruncie tego przepisu przestanek naruszenia znakow

towarowych, do czego nie uprawnia prawidtowa wyktadnia tego przepisu.

Powodowie wniesli o uchylenie zaskarzonego wyroku Sadu Apelacyjnego

w W. w catosci oraz przekazanie sprawy temu Sgdowi do ponownego rozpoznania,
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ewentualnie o uchylenie zaskarzonego wyroku w catosci oraz jego zmiane poprzez

uwzglednienie powodztwa w catosci.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Zgodnie z art. 398% § 1 pkt 2 k.p.c., skarge kasacyjng mozna oprzeé na
podstawie naruszenia przepisow postepowania, jezeli uchybienie to mogto mieé

istotny wptyw na wynik sprawy.

W ramach zarzutu naruszenia art. 321 § 1 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c.
zarzucono przyjecie za podstawe faktyczng orzeczenia okolicznosci faktycznych,
ktorych powodowie nie objeli swoimi twierdzeniami, a mianowicie o identycznosci
oznaczen pozwanego i powodow, a w konsekwencji uznania tych twierdzen na
nieudowodnionych. Zarzut ten jest niezasadny. Wprawdzie powodowie swoje
powddztwo opierali przede wszystkim na twierdzeniu o podobienstwie znaku
towarowego, ktorym oznaczane sg produkty wprowadzane do obrotu przez
pozwanego, do znakéw towarowych zarejestrowanych na rzecz powoda R. GmbH, to
w uzasadnieniu pozwu mozna odnalez¢ takze twierdzenia o identycznosci tych
znakow, co byto wystarczajgce, aby do tego twierdzenia odnidst swojg ocene Sad
drugiej instancji. Niezaleznie od tego, gdyby nawet podzieli¢ zasadnos¢ tego zarzutu,
to uchybienia wskazanym wyzej przepisom postepowania nie miaty istotnego
znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy, skoro przyczyng nieuwzglednienia apelacji
powoddéw byta takze ocena Sgdu drugiej instancji, ze znak towarowy, ktory stuzy B.
spoéice z ograniczong odpowiedzialnoscig spoétce komandytowej w K., powigzanej
gospodarczo z pozwanym, nie jest podobny do znakéw towarowych

zarejestrowanych na rzecz powoda R. GmbH.

Bez istotnego wptywu na wynik sprawy pozostaje zarzucane w skardze
uchybienie przepisom art. 328 § 2 k.p.c. oraz art. 326 § 3 k.p.c. wz art. 391 § 1 k.p.c.
polegajgce na tym, ze pisemne uzasadnienie zaskarzonego wyroku nie pozostaje
w petni zgodne z ustnymi motywami rozstrzygniecia przedstawionymi przez Sad
drugiej instancji po ogtoszeniu zaskarzonego wyroku, skoro w obu przypadkach -
zakfadajgc hipotetycznie zgodnie z zarzutem powodéw, ze taka niezgodnos¢ miata
miejsce - Sad drugiej instancji wskazat, ze nie zachodzg przestanki uzasadniajgce
udzielenie ochrony na podstawie art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009.
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Nawet wiec wskazanie w ustnych motywach podanych po ogtoszeniu wyroku, ze
powotany wyzej przepis nie miat zastosowania do oceny zasadnosci powodztwa, nie
stalto na przeszkodzie powotaniu w pisemnym uzasadnieniu  argumentow
przemawiajgcych przeciwko udzieleniu stronie powodowej ochrony na tej podstawie

prawne;.

Co do zasady, strona juz w postepowaniu przed sgdem pierwszej instancji
powinna przedstawi¢ wszystkie dowody dla wykazania okolicznosci istotnych dla
rozstrzygniecia sprawy. Nie mozna jednak wytgczy¢ mozliwosci powotania przez
strone w postepowaniu apelacyjnym dalszych dowododw, ktérych potrzeba powotania
wynikta z okre$lonej oceny prawnej stanu faktycznego dokonanej przez sad
pierwszej instancji. Jednakze Sad drugiej instancji zasadnie przyjat,
ze dowdd w postaci wyciggu z rejestru znakdéw towarowych dotyczgcego znaku
towarowego (...) nie miat cech nowosci, gdyz okolicznos¢, kitorg strona powodowa
chciata udowodni¢ tym dowodem, zostata juz wczesniej powotana iwykazana
w postepowaniu przed Sgdem pierwszej instancji. Wycigg z rejestru znakdéw
towarowych, zatgczony do apelacji zmierzat bowiem do wykazania tych okoliczno$ci,
ktore wynikaty ze sSwiadectwa ochronnego. Natomiast odnosnie do dowodu
z prywatnej opinii prawnej prof. E. W., to abstrahujgc od kwestii mozliwosci
powotania sie w sprawie na opinie prywatng, to dowdd ten nie zmierzat do wykazania
okolicznosci faktycznej, lecz do przedstawienia oceny prawnej okolicznosci
faktycznych ustalonych w sprawie, tj. charakteru zarejestrowanego na rzecz powoda
R. GmbH znaku towarowego i zakresu wynikajgcej z tego tytutu ochrony. Zgodnie
bowiem z art. 227 k.p.c., przedmiotem dowodu sg fakty majgce dla rozstrzygniecia
sprawy istotne znaczenie. Przedmiotem dowodu nie jest wiec ocena prawna faktow
bedacych przedmiotem ustalen. Wyzej wskazany dowdd mogt by¢ wiec jedynie
potraktowany jako element stanowiska strony w zakresie objetym trescig tej opinii
prawnej, do ktérego powinien byt odnies¢ sie Sad drugiej instancji.
Jednakze pominiecie tego dokumentu jako dowodu nie naruszato art. 381 k.p.c. w zw.
z art. 227 i art. 162 k.p.c.

Trafnie zarzucono w skardze kasacyjnej, ze Sad drugiej instancji niezasadnie
przyjat, ze Sad pierwszej instancji rozpoznat istote sprawy w czesci dotyczgcej zgdan

drugiego z powodow R. spotki z 0.0. w W. opartych na przepisach ustawy o
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zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Z uzasadnienia wyroku Sadu pierwszej instanciji
wynika, ze ocena tego roszczenia zostata oparta na btednym zatozeniu, iz czyn
nieuczciwej konkurencji pozwanego polegat jedynie na bezprawnym wprowadzaniu
do obrotu gospodarczego identycznych towarow o srebrno-niebieskiej kolorystyce
identycznej ze znakami towarowymi zarejestrowanymi wczesniej na rzecz powoda R.
GmbH. Strona powodowa twierdzita natomiast w pozwie szerzej, ze pozwany
wykorzystat bezprawnie, bez zgody powoddéw, zaczerpniete z opakowania znanego
napoju ,R.” charakterystyczne oznaczenia, elementy kolorystyczne i graficzne
nawigzujgce do odrézniajgcych oznaczen wypromowanych wczesniej przez
powoddw i znajdujgcych sie na opakowaniu powszechnie znanego i renomowanego
produktu. Oceny zasadnos$ci tak uzasadnionego powddztwa Sad pierwszej instancji
dokonat nie tylko z pominieciem okreslonej w pozwie petnej podstawy faktycznej,
ograniczajgc sie tylko do oceny kwestii braku identycznosci znakéw towarowych, ale
takze bez blizszej oceny przydatnosci i wiarygodnosci dowodow - oswiadczenia
Jennifer Powers z dnia 17 marca 2014 r. (zat. Nr 10 do pozwu), badania
konsumenckiego z 2012 r. (zat. Nr 11 do pozwu), zeznan $wiadkow, badania GfK
Z lutego 2014 r. (zat. Nr 18 do pozwu) - zaoferowanych przez strone powodowg dla
wykazania zasadnosci powodztwa opartego na podstawie przepisdw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Sad pierwszej instancji bez odniesienia sie do tych
dowodow wskazat jedynie, ze powdd nie wykazat zasadnosci dochodzonego
roszczenia, a Sad drugiej instancji tak ogdlnie wyrazong ocene uznat za prawidtowa.
Na takiej podstawie Sad Apelacyjny uznat, ze strona powodowa nie wykazata
naruszenia dobrych obyczajéw w postaci podszywania sie pod firme i renome
konkurencyjnego produktu. Bez jakiegokolwiek wyjasnienia stwierdzit takze, iz nie
zostato wykazane, ze dziatanie pozwanego narusza interes strony powodowej lub jej
zagraza. Swojg ocene przy tym Sad Apelacyjny zawezit jedynie do oceny kwestii
podobienstwa znakéw towarowych zarejestrowanych na rzecz powoda R. GmbH
zamiast, prawidtowo, odnies¢ jg szerzej do podobienstwa opakowan, w ktdrych
sprzedawane sg napoje energetyczne przez strony i ktérych jednym z elementéw sg
oznaczenia bedgce znakami towarowymi. W pozwie twierdzono bowiem, ze pozwany
na opakowaniach wprowadzanych do obrotu gospodarczego napojow

energetycznych zastosowat te same kolory, widentycznych Iub podobnych
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odcieniach, w tych samych proporcjach, utozonych obok siebie, uzyt koloru
niebieskiego po lewej stronie, w gornej czesci frontu opakowania, a srebrnego
W nizszej czesci po prawej stronie, a ponadto uzyt koloru czerwonego dla tta napisu
,E.”, cO nawigzuje do czerwonych liter o nazwie ,R. E.”. Zarobwno w orzecznictwie
(por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 2 stycznia 2007 r., V CSK 311/06, BSN 2007,
nr 5), jak réwniez w piSmiennictwie przyjmuje sie, ze sprzeczne z dobrymi
obyczajami jest wykorzystywanie cudzej renomy przez upodabnianie opakowan
towarow do opakowan produkiow cieszacych sie uznaniem wsrod klientow.
Mozliwosci uwzglednienia powddztwa na podstawie przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji nie wyklucza, to ze zgdajgcemu ochrony przystugujg prawa
wytgczne albo Ze z powotaniem sie na te prawa nie moze uzyska¢ ochrony.
Przestankg udzielenia ochrony na podstawie przepisow ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji nie jest naruszenie praw ochronnych, lecz dziatanie
(zaniechanie) podjete w zwigzku z dziatalnoscig gospodarcza, ktére jest szkodliwe,
gdyz zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub klientow, jezeli jest
jednoczesnie bezprawne jako sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami (art. 3
ust. 1 wzw. z art. 1 u.z.n.k.). Dodac takze trzeba, ze przystugiwanie stronie pozwanej
0 czyn nieuczciwej konkurencji prawa ochronnego na znak towarowy nie wytgcza z
samej zasady mozliwosci skierowania przeciwko niej roszczenia opartego na
przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zwigzku z uzywaniem
tego znaku (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 14 pazdziernika 2009 r., V CSK
102/09, nie publ. oraz z dnia 26 marca 2000 r., lll VKN 777/00, OSNC 2003, nr 4,
poz. 40). Zarzut naruszenia art. 386 § 4 k.p.c. w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. byt wiec
zasadny. W sytuacji, w ktérej Sad pierwszej instancji nie rozpoznat istoty sprawy
w omowionym wyzej zakresie obowigzkiem Sgdu drugiej instancji byto dokonanie
uzupetniajgcych ustalen i ocen prawnych powddztwa opartego na podstawie

przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Ze wzgledu na uznanie za uzasadniony zarzut naruszenia przepisow
postepowania w zwigzku z wadliwg oceng Sadu drugiej instancji zarzutu
nierozpoznania przez Sgd Okregowy istoty sprawy w czesci dotyczgcej zadan
opartych na podstawie przepisbw o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji za

przedwczesny nalezy uznacC zarzut naruszenia prawa materialnego art. 3 ust. 1
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u.z.n.k. Dopiero ponowna analiza zaoferowanego materiatu dowodowego
i dokonanie ustalen faktycznych niezbednych do oceny Zzgdania opartego na
podstawie przepisdbw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pozwoli na
prawidtowg ocene, czy zachodzity przestanki do uznania czynu pozwanego za czyn,

o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

W ramach zarzutu naruszenia art. 382 k.p.c. oraz art. 212 § 1 k.p.c. i art. 232
zd. 2 kpp.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. podniesiono zaniechanie wyjasnienia
przez Sad drugiej instancji watpliwosci co do istotnych okolicznosci sprawy
oraz pominiecia czesci materialtu dowodowego zebranego w sprawie i
nieprzeprowadzenie postepowania dowodowego z urzedu i w konsekwenciji przyjecie,
ze powodowie nie wykazali okolicznosci renomy barwnych znakéw towarowych
zarejestrowanych na rzecz powoda R. GmbH oraz kojarzenia oznaczen uzywanych
przez pozwanego ze znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz powoda. Z
uzasadnienia zaskarzonego wyroku wynika, ze Sad drugiej instancji miat watpliwosci,
czy znaki towarowe zarejestrowane na rzecz powoda R. GmbH majg charakter
renomowanych. Ustalenie to ma istotne znaczenie dla rozstrzygniecia sprawy, gdyz
od tego zalezato ustalenie normy prawa materialnego wiasciwej do oceny
zasadnosci dochodzonych Zzgdan na podstawie przepiséw o ochronie znakdéw
towarowych. Inne sg bowiem przestanki udzielenia takiej ochrony, jezeli znak
towarowy nie ma charakteru renomowanego, a inne, gdy znak towarowy jest
renomowany. W sytuacji, w ktérej Sad drugiej instancji uznat, ze przedstawione
twierdzenia idowody nie sg wystarczajgce do stanowczego ustalenia renomy
znakéw towarowych zarejestrowanych na rzecz powoda R. GmbH, a kwestia ta
nie byta przedmiotem zarzutéw apelacji, gdyz zostata ustalona przez Sad pierwsze;j
instancji zgodnie z twierdzeniami strony apelujgcej, to powinien byt stronom zwrdécic
na to uwage w celu ewentualnego umozliwienia im przedstawienia stanowiska co do
tej kwestii i zgtoszenia ewentualnych nowych dowodéw, albo przeprowadzi¢ z urzedu
uzupetniajgce postepowanie dowodowe w celu wyjasnienia powzietych watpliwosci.
Strona bowiem nie powinna by¢ zaskakiwana odmienng oceng prawng sgdu drugiej
instancji tych okolicznosci istotnych dla rozstrzygniecia sprawy, ktore zostaty
ocenione przez sad pierwszej instancji zgodnie z twierdzeniami strony skarzgcej i nie

byly przedmiotem jej zarzutéw w apelacji. Pozatym ocena prawna Sadu drugiej
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instancji charakteru znakdéw towarowych zarejestrowanych na rzecz powoda R.
GmbH powinna by¢ stanowcza, gdyz od niej zalezat wybor wiasciwych norm prawa
materialnego zawartych w przepisach ustawy Prawo wiasno$ci przemystowej oraz
rozporzgdzenia nr 207/2009 do oceny zasadnosci dochodzonego powddztwa. Jezeli
znaki towarowe zarejestrowane na rzecz powoda R. GmbH nie miatyby cechy
renomowanych - w co watpit Sgd Apelacyjny - todo ich ochrony nie miatyby
zastosowania przepisy zawarte w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. oraz art. 9 ust. 1 lit. c)
rozporzadzenia nr 207/2009. Inne bytyby wiec przestanki, ktére nalezatoby wykazac,

aby uzyskac¢ ochrone zgdang w pozwie.

Skoro wiec Sad drugiej instancji powzigt watpliwosci co do metodologii badan,
ktore byty podstawg badan G. (zatgcznik do pozwu nr (...), to powinien byt zwrécic
stronom na to uwage w celu wyjasnienia tych watpliwosci albo przeprowadzi¢ z
urzedu odpowiednie dowody. Nalezy przy tym dostrzec niekonsekwentne stanowisko
Sadu drugiej instancji, ktéry w jednym miejscu uzasadnienia uznat za nieuzasadniony
zarzut apelacji pominiecia przez Sad pierwszej instancji w swoich ustaleniach
badania rynku przeprowadzonego w lutym 2014 przez G. dotyczgcego skojarzen
wywotywanych przez napoj energetyczny ,B.” z napojem ,R.”, gdyz dokument ten
stat sie podstawg ustalen faktycznych, w szczegdlnosci dotyczacych
rozpoznawalnos$ci znakéw R. oraz mozliwosci kojarzenia napojow energetyzujgcych
B. E. z opakowaniami napoju energetyzujgcego R., a w innym miejscu uzasadnienia
uznat, ze inne badanie tej samej firmy nie moze stanowi¢ podstawy ustalen nie tylko
z powodu watpliwosci co do metodologii zastosowanych badan, ale takze dlatego,
ze byta to opinia prywatna. Opinia prywatna nie moze zastgpi¢ dowodu z opinii
biegtego sadowego, gdy jest ona niezbedna w wypadkach wymagajgcych
wiadomosci specjalnych (art. 278 k.p.c.). Nie oznacza to jednak, ze nie ma ona
jakiegokolwiek znaczenia. Moze byC¢ traktowana jako element stanowiska
procesowego samej strony odnoszgcego sie zaréwno do sfery faktow, jak rowniez
ich oceny prawnej. W zalezno$ci od stanowiska strony przeciwnej twierdzenia w niej
zawarte dotyczgce faktdow mogg by¢ przyznane przez strone (art. 229 k.p.c.) lub by¢
uznane za przyznane przez sad (art. 230 k.p.c.). Argumenty zawarte w opinii
prywatnej mogg byC takze przestankg przemawiajgcg za koniecznoscig

dopuszczenia przez sagd dowodu z opinii biegtego (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z



19

dnia 21 sierpnia 2008 r., IV CSK 168/08, M. Prawn. 2008, nr 18, s. 954). Z tych
przyczyn zarzut naruszenia art. 382 k.p.c. oraz art. 212 § 1 k.p.c. i art. 232 zd. 2 k.p.c.
w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. byt uzasadniony. Uchybienie tym przepisom miato istotny
wptyw na wynik sprawy, gdyz wptyneto na ocene Sgdu, ze powodowie nie udowodnili

przestanek, od ktorych zalezato udzielenie im zgdanej ochrony.

Sad drugiej instancji zaaprobowat ocene Sagdu pierwszej instancji,
ze uwzglednieniu powddztwa sprzeciwiata sie tres¢ zgdan. Wnoszgcy pozew
ma obowigzek dokfadnie sprecyzowa¢ zadanie (art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c.).
Tres¢ zgdania ksztattuje granice, w ramach ktérych sgd moze wyrokowac¢ w sprawie
(art. 321 § 1 k.p.c.). Jednakze w sytuacji, w ktorej - tak, jak w rozpoznanej sprawie -
tres¢ Zzadania budzita watpliwosci, obowigzkiem sadu byto podjecie czynnosci
zmierzajgcych do wyjasnienia zgdania strony. Obowigzek ten spoczywat na Sadzie
pierwszej instancji. W razie zaniechania wyjasnienia przez Sad pierwszej instancji
niejasno sformutowanego w pozwie zgdania takg czynnos¢ powinien byt
przedsiewzig¢ Sad drugiej instancji. Nie mogto to prowadzi¢ do zmiany zgdania, a
jedynie do rozwiania watpliwosci co do jego niejasnej tresci. Dopiero po wyjasnieniu
tresci zgdania mozna byto dokonaé prawidtowej oceny, czy byto ono sformutowane
na tyle wadliwie, ze nie pozwalato na jego chociazby czesciowe uwzglednione w
razie wykazania przestanek, od ktérych zalezato udzielenie zgdanej ochrony prawnej
na podstawie przepisow regulujgcych ochrone znakdéw towarowych oraz przepiséw
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Podnies¢ przy tym nalezy, iz nie budzi
wiekszych watpliwosci sformutowanie pozwu ,niezaleznie od formy”, gdyz tak
sformutowane Zzgdanie wynikato ze stanowiska powodoéw dotyczgcego zakresu
ochrony barwnych znakoéw towarowych. Trafnie takze podniesiono w skardze
kasacyjnej, ze w przypadku zgdan okreslonych opisowo orzecznictwo dopuszcza
ograniczong ingerencje sgdu w tres¢ zgdania - w razie jego uwzglednienia -
polegajgca na jego uscisleniu, czy ograniczeniu zakresu (por. wyrok Sadu
Najwyzszego z dnia 3 czerwca 2009 r., IV CSK 61/09, OSP 2010, nr 12, poz. 124).
Niewatpliwie uzyte w tresci zadania okreslenie ,niezaleznie od formy” byto na tyle
szerokie, ze pozwalato na jego blizszg konkretyzacje przez sad. Poniewaz Sad
Apelacyjny nie podjgt czynnosci zmierzajgcych do wyjasnienia niejasnej tresci

zgdania strony powodowej ani tez nie dokonat oceny, czy byto niemozliwe jego
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uwzglednienie przez jego uscislenie bgdz jego ograniczenie nie mozna odeprzeé
zarzutu naruszenia art. 385 k.p.c. w zw. z art. 321 § 1 k.p.c. wzw. z art. 391 § 1 k.p.c.
Uchybienie tym przepisom miato istotny wptyw na wynik sprawy, gdyz byto jedng
z przyczyn oddalenia apelacji jako niezasadne].

Strona powodowa swoje roszczenia oparta na twierdzeniu, ze R. GmbH z
siedzibg w F. przystuguje prawo do krajowego znaku towarowego (nr(...)) oraz
prawo do znaku towarowego chronionego w Unii Europejskiej ((...)). Ochrona
krajowego renomowanego znaku towarowego jest uregulowana w art. 296 ust. 2 pkt
3 p.w.p., natomiast drugiego z wymienionych znakdéw o takim charakterze w art. 9 ust.
1 lit. ¢) rozporzgdzenia nr 207/2009. Trafnie w skardze kasacyjnej podniesiono, ze w
uzasadnieniu zaskarzonego wyroku Sad drugiej instancji wskazat wyraznie jedynie
na art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009. Tre$S¢ catego uzasadnienia
zaskarzonego wyroku uzasadnia jednak wniosek, Zze Sad drugiej instancji w
odniesieniu do znaku krajowego miat na uwadze art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Wynika
to stad, ze na wstepie swoich rozwazan Sgd Apelacyjny wyraznie wskazat, ze
aprobuje ocene prawng Sadu drugiej instancji, ktory rozréznit te dwie podstawy
prawne oceny zasadnosci dochodzonego powddztwa w odniesieniu  do
zarejestrowanych znakéw towarowych na rzecz R. GmbH. Poza tym dokonujac
oceny, czy znak towarowy nr (...) jest znakiem barwnym, czy graficznym Sad
Apelacyjny powofat sie na przepisy ustawy o ochronie wiasnosci przemystowej, a
rozpoznajgc zarzut btednej wyktadni art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzgdzenia nr 207/2009
wyraznie wskazat na réznice w tresci tego przepisu z przepisem art. 296 ust. 2 pkt 3
p.wW.p.

W orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci (uprzednio Europejskiego
Trybunatu Sprawiedliwosci) i Sgdu Pierwszej Instancji dotyczgcym ochrony znakéw
towarowych na podstawie przepiséw wspolnotowych - zawartych w Pierwszej
Dyrektywie Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw
Panstw Czionkowskich odnoszgcych sie do znakéw towarowych (89/104/EWG)
(Dz. U. UE. L.1989.40.1), Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE
z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszgcych sie do znakéw towarowych (Dz.U. UE L. 2008.299.25)

oraz w rozporzgdzeniu nr 207/2009 - wyjasniono blizej sposdb oceny istnienia



21

podstaw udzielenia ochrony prawnej w razie bezpodstawnego uzywania przez inny
podmiot znaku identycznego Ilub podobnego do zarejestrowanego wczesniej

renomowanego znaku towarowego.

Punktem wyjscia jest ustalenie identycznosci lub pewnego stopnia
podobienstwa ocenianego znaku towarowego z wczesniej zarejestrowanym
renomowanym znakiem towarowym. Nie chodzi tu o podobienstwo tego stopnia, aby
wprowadzato w btgd co do pochodzenia towaréw i ustug, ale na tyle duzy
by wywotato u danego kregu odbiorcéw kojarzenia tych dwdch znakow, tj. wywotania
u nich przekonania, ze miedzy oznaczeniami wystepuje pewien zwigzek, mimo nie
mylenia ich ze sobg. Innymi stowy, ustalenie pewnego stopnia podobienstwa stanowi
podstawe ustalenia istnienia zwigzku myslowego skojarzenia, polegajgcego na tym,
ze przecietny konsument kojarzy oznaczenie osoby trzeciej z renomowanym
znakiem towarowym (wyroki Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 14 wrze$nia 1999 r.,
w sprawie C-375/97, General Motors oraz z dnia 23 pazdziernika 2003 r., w sprawie
C-408/01, Adidas-Salomon). Oceny istnienia tego zwigzku nalezy dokonac
catosciowo, majgc na uwadze wszystkie czynniki takie jak: stopien podobienstwa
miedzy przeciwstawianymi znakami, charakter towarow i ustug, dla ktorych
przeciwstawione ze sobg znaki zostaty zarejestrowane, w tym stopien pokrewnosci
i rézni¢ miedzy tymi towarami i ustugami oraz dany krag odbiorcéw, intensywnos$c
uzywania [ renome  wczesniejszego  znaku  towarowego, istnienia
prawdopodobienstwa wprowadzenia odbiorcow w btgd. Nie jest konieczne
zaistnienie prawdopodobienstwa wprowadzenia w btgd odbiorcy, ze towary pochodzg
od tego samego przedsiebiorstwa lub przedsiebiorstw powigzanych gospodarczo
(wyroki Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 23 pazdziernika 2003 r., C-408/01, z dnia
27 listopada 2008 r., w sprawie C-252/07, Intel Corporation Inc.). Natomiast ustalenie
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btgd przesgdza zawsze o istnieniu takiego
zwigzku. Podobnie Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 4 marca 2009 r., IV CSK 335/08
(nie publ.) w odniesieniu do regulacji zawartej w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. przyjat, ze
w wypadku renomowanego znaku towarowego chodzi o podobienstwo szczegdlnego
rodzaju, polegajgce na niebezpieczenstwie samego skojarzenia z nim innego znaku,
w odniesieniu do jakichkolwiek towaréw. Wskazano réwniez, iz stopien podobienstwa

jest usytuowany na niskim poziomie. Wystarczy bowiem by pdzniejszy znak
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towarowy przywodzit na mys| wczesniejszy renomowany znak towarowy, kojarzyt sie
z nim lub byt z nim tgczony w swiadomosci relewantnego odbiorcy (por. wyrok Sgdu
Najwyzszego z dnia 10 lutego 2011 r., IV CSK 393/10 Biul.SN 2011, nr 5, s. 13-14).

Uwzgledniajgc powyzsze za uzasadniony nalezy uznaC zarzut naruszenia
art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 poprzez btedng wyktadnie i przyjecie
przez Sad Apelacyjny, iz do naruszenia renomowanego znaku towarowego dochodzi
wtedy, gdy podobienstwo pdzniejszego znaku do wczesniejszego renomowanego
znaku towarowego jest tego rodzaju, iz moze wprowadzi¢ konsumentow btad.
Stopieh podobiehAstwa porownywanych znakéw towarowych nie musi by¢ az tak
znaczny, aby wprowadzat odbiorcow w btagd. Sgd Apelacyjny btednie argumentowat
wiec, ze podobienstwo ocenianego znaku towarowego, ktérym postuguje sie
pozwany, z wczesniejszymi zarejestrowanymi na rzecz powoda R. GmbH znakami
towarowymi nie jest tego rodzaju, aby mogty by¢ one ze sobg mylone lub
utozsamiane z tym samym przedsiebiorcg lub mogly wywotywaé przekonanie

0 powigzaniu gospodarczym stron.

Zasadnie takze zarzucono naruszenie art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr
207/2009 poprzez btedng wykiadnie i niewtasciwe zastosowanie, polegajgce na
przyjeciu, ze przestanka naruszenia renomowanego znaku towarowego przewidziana
w tym przepisie, tj. podobienstwo miedzy znakiem pozwanego a wczesniejszym
renomowanym znakiem towarowym powoda R. GmbH - ktére moze prowadzi¢ do
zwigzku myslowego kojarzenia przez przecietnego konsumenta obu porownywanych
znakow - stanowi fakt wymagajacy dowodu podczas, gdy istnienie tego zwigzku
podlega samodzielnej ocenie przez sgd z uwzglednieniem wszelkich okolicznosci
sprawy, wedtug kryteriéw - wczesniej wskazanych - sprecyzowanych w orzecznictwie.

Skarzagcy w ramach zarzutu naruszenia art. 296 ust. 1 i ust. 2 p.w.p. w zw.
zartt 120 wust. 1 i wust. 2 pwp. i art. 138 wust. 2 zd. 2 p.wp.
zmierzajg do zakwestionowania stanowiska Sadu drugiej instanciji, ze znak towarowy
nr (...) jest znakiem graficznym. Odnoszgc sie do tego zarzutu nalezy uwzgledni¢, ze
Sad Apelacyjny odwotat sie do zaproponowanego w doktrynie sposobu kwalifikacji
znakéw towarowych ze wzgledu na sposéb ich percepcji. Zgodnie z tym podziatem,
przedstawionym w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku, znaki barwne zaliczane sg

do kategorii znakéw graficznych. Natomiast skarzgcy odwotujg sie do powotanych w
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zarzucie przepisow prawa materialnego, w ktorych wystepuje pojecie znaku
towarowego barwnego. Zgodnie z art. 120 ust. 1 p.w.p., znakiem towarowym moze
by¢ kazde oznaczenie, ktdore mozna przedstawiCc w sposob graficzny, jezeli
oznaczenie takie nadaje sie do odroznienia towaréw jednego przedsigbiorstwa od
towarow innego przedsiebiorstwa. Natomiast art. 120 ust. 2 p.w.p. stanowi,
ze znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, moze byC w szczegdlnosci wyraz,
rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma
towaru lub opakowania, a takze melodia lub inny sygnat dzwiekowy. Pojecie znaku
barwnego wystepuje w art. 138 p.w.p. okreslajgcym elementy, ktére powinno
zawiera¢ zgtoszenie znaku towarowego. Zgodnie z art. 138 ust. 2 p.w.p., jedno
zgtoszenie moze dotyczy¢ tylko jednego znaku towarowego. W przypadku znakdéw
barwnych za jeden znak towarowy uwaza sie oznaczenie obejmujgce jedno
zestawienie  kolorow. Pojecie znaku barwnego wystepowato  rowniez
w rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie
rejestréow prowadzonych przez Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr
91, poz. 564), ktory w § 20 stanowit, ze w celu okreslenia znaku towarowego,
o ktérym mowa w § 19 pkt 2, wpisuje sie znak towarowy lub zamieszcza sie odbitke
znaku i podaje klasy elementéw graficznych, jezeli znak je zawiera, oraz, jezeli jest
to niezbedne do identyfikacji znaku, jego rodzaju (znak przestrzenny, znak
dzwiekowy), a takze w przypadku znakéw barwnych okreslenie koloréw.

Zdaniem skarzgcych, konsekwencjg uznania okreslonego znaku towarowego,
w tym znaku krajowego nr (...), za znak barwny jest to, ze ochrong objetg jest kazde,
abstrakcyjne, a wiec niezaleznie od formy (sposobu) przedstawienia zestawienie
barw jako znaku towarowego dla oznaczenia pochodzenia towaréw, w rozwazanym
przypadku opakowan napojow energetycznych. Zagadnie to dotyczy mozliwosci
uznania za znak towarowy koloru per se, czy tez kombinacji kolorow za znak barwny.
W orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci i Sgdu pierwszej Instancji na tle
przepisdw unijnych odnoszacych sie do ochrony znakéw towarowych, a ktére jest
takze aktualne w odniesieniu do krajowych znakéow towarowych, przyjeto,
ze znakiem towarowym moze by¢ kolor per se oraz kombinacja koloréw. Kolory lub
uktady kolorow okreslone w sposdb abstrakcyjny i bez konturow mogag sktadac sie na

znak towarowy, jezeli spetnig trzy warunki: po pierwsze, muszg stanowi¢ one
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oznaczenie. Kolor jest w zasadzie zwyczajng wiasciwoscig rzeczy. Zazwyczaj kolory
uzywane sg ze wzgledu na ich zdolno$¢ przyciggania uwagi i wtasciwosci
dekoracyjne, nie przekazujgc zadnego okres$lonego oznaczenia. Moze on jednak
stanowi¢ oznaczenie. Zalezy to od kontekstu, w jakim kolor zostat uzyty. Po drugie,
oznaczenie to powinno da¢ sie wyrazi¢ w formie graficznej. Mozliwosé
przedstawienia graficznego, oznacza mozliwos¢ przedstawienia oznaczenia w formie
wizualnej, w szczegolnosci poprzez figury, linie lub znaki pisarskie, w sposob
umozliwiajgcy jego doktadng identyfikacje. By petni¢ swg funkcje przedstawienie
w formie graficznej musi by¢: jasne, precyzyjne, samo w sobie kompletne, tatwo
dostepnie, zrozumiate, trwate i obiektywne (wyroki Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia
12 grudnia 2002 r., w sprawie C-273/00, Sieckmann oraz z dnia 6 maja 2003 r.,
w sprawie C-104/01, Libertel Groep BV). Przedstawienie graficzne dwoch lub wiecej
koloréw, okreslonych w sposob abstrakcyjny i bez konturow, powinno by¢ opatrzone
doktadnymi dyspozycjami dotyczgcymi okreslonego z goéry i statego sposobu
potgczenia danych kolorow. Samo tylko zestawienie dwdch lub wiecej kolorow, bez
nadania im formy lub konturéw, lub samo tylko wymienienie dwoch lub wiecej
kolorow ,we wszystkich mozliwych do wyobrazenia formach”, nie spetnia przestanek
doktadnosci i trwatosci. Takie przedstawienie znaku towarowego moze bowiem
miescic w sobie wiele réznorodnych uktadow, co uniemozliwiatoby konsumentowi
postrzezenie i zapamietanie konkretnego ukfadu, ktérym mogtby postuzyC sie
z przekonaniem, chcgc ponownie dokona¢ danego zakupu, a po drugie
uniemozliwiatoby wiasciwym organom witadzy i uczestnikom obrotu gospodarczego
poznanie zakresu praw podlegajgcych ochronie, przystugujgcych wiascicielowi
w zwigzku z rejestracjg znaku towarowego (wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia
24 czerwca 2004 r., w sprawie C-49/02, Heidelberger Bauchemie GmbH). Zgtoszona
graficznie prezentacja okresla znak, a proporcje miedzy kolorami powinny byc¢
mozliwe do okre$lenia na jej podstawie (zgodnie z zasadg WYSIWYG - ang. what
you see what you get - dostajesz to co widzisz). Znak przedstawiony jako dwa
kolorowe paski otej samej wielkosci wyznacza wiec proporcje 50/50. Podobnie
w wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 21 pazdziernika 2010 r., IV CSK 231/10 (Biul.
SN 2011, nr 1, poz. 11) przyjeto, ze kompozycja kolorystyczna o odpowiednim

sposobie proporcji zastosowania kolorow moze by¢ objeta ochrong prawng jako znak



25

towarowy (art. 296 ust. 1 w zw. z art. 120 ust. 1-3 p.w.p.). Po trzecie, oznaczenie
to powinno umozliwia¢ odroznienie towaréw i ustug jednego przedsiebiorcy od
towarow i ustug innych przedsigbiorcow (wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 6
maja 2003 r., w sprawie C-104/01). Z wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 24
czerwca 2004 r., w sprawie C-49/02, Heidelberger Bauchemie GmbH wynika, ze
kolory, ktore nie posiadajg ab initio charakteru odrozniajgcego, mogg go ewentualnie
uzyskac poprzez ich uzywanie w potgczeniu z okreslonymi towarami lub ustugami.
Istotne jest czy to uzywanie byto na tyle wystarczajgce, aby umozliwi¢ wlasciwemu
kregowi odbiorcow rozpoznanie za posrednictwem spornego znaku towarowego
pochodzenia handlowego okreslonych towaréw lub ustug (por. wyroki Trybunatu
Sprawiedliwosci z dnia 21 pazdziernika 2004 r., w sprawie C-447/02, P KWS Saat
oraz z dnia 18 czerwca 2002 r., w sprawie C-299/99, Philips). W tych granicach
kolory i uktady kolorow, okreslone w sposéb abstrakcyjny i bez konturéw, mogg by¢
zdatne do rozrdznienia towardow i ustug danego przedsiebiorcy od towaréw i ustug
innych przedsiebiorcéw.

Z tych wzgleddéw nie mozna przyjac, ze uznanie znaku towarowego nr (...) za
barwny, powoduje, ze ochronie podlega kazda jego bezkonturowa postaé
obejmujgca zestawienie dwdch koloréw: srebrnego i niebieskiego. Okreslony uktad
kolorow - obejmujgcy potozenie barw wobec siebie oraz ich proporcje, zgodnie
z wizualizacjg przedstawiong w zgtoszeniu, tj. kolor niebieski z lewej strony, kolor
srebrny z prawej strony, ich przyleganie do siebie oraz proporcje rowne lub zblizone
do 50:50 - ma wiec znaczenie dla oceny zakresu ochrony tego znaku towarowego.
Tym bardziej w sytuacji, w ktérej jedna z barw - srebrna - bedgca elementem tego
znaku towarowego jest zwyklg wiasciwoscig opakowania (puszki), w ktorym
zazwyczaj sg oferowane konsumentom napoje energetyczne, co znacznie ostabia
zdolnos¢ odrdzniajgcg tego koloru jako elementu barwnego znaku towarowego.
Bezkonturowy znak towarowy sktadajgcy sie z dwoch barw: srebrnej i niebieskiej
w kazdej mozliwej formie (uktadzie), jedynie w proporcji okoto 50:50 nie miatby
zdolnosci  odrdzniajgcej pozwalajgcej grupie odbiorcéw towardw  (napojéw
energetycznych) rozrézni¢ pochodzenie tych towaréw. Mimo powyzszej oceny
ostatecznie przesgdzane o zasadnosci bgdz bezzasadnosci zarzutu naruszenia art.

296 ust. 1 iust. 2 p.w.p. wzw. z art. 120 ust. 1 i ust. 2 p.w.p. i art. 138 ust. 2 zd. 2



26

p.w.p. poprzez btedne nieprzyznanie ochrony krajowemu znakowi towarowemu
zarejestrowanemu pod nr (...) ze wzgledu na wczesniejsze wskazane uchybienia
zwigzane z oceng podobieAstwa ocenianych znakéw towarowych bytoby
przedwczesne. Dokonujgc tej oceny nalezy mieC na wzgledzie, ze przecietny
konsument postrzega znaki jako catosc¢ i nie dokonuje analizy ich poszczegdlnych
detali.

Sad drugiej instancji zwrdcit uwage na roznice w tresci przepisow: art. 296 ust.
2 pkt 3 p.w.p. oraz art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzgdzenia nr 207/2009 odnoszacych sie do
ochrony renomowanych znakow towarowych. Wedtug pierwszego z nich, naruszenie
prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym uzywaniu w obrocie
gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku
towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towaréw, jezeli takie
uzywanie moze przynies¢ uzywajgcemu nienalezng korzys¢ lub by¢ szkodliwe dla
odrdzniajgcego charakteru bgdz renomy znaku wczesniejszego. Natomiast art. 9 ust.
1 lit. ¢) rozporzgdzenia nr 207/2009 stanowit przed jego zmiang - skutkujgcg zmiang
numeracji poszczegolnych jednostek redakcyjnych - ze wspdlnotowy znak towarowy
przyznaje wiascicielowi wytgczne prawa do tego znaku. Wiasciciel znaku jest
uprawniony do zakazywania wszelkim stronom trzecim, ktére nie posiadajg jego
zgody, uzywania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego lub podobnego do
wspolnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarow i ustug, ktdre nie sg
podobne do tych, dla ktorych zarejestrowano wspodlnotowy znak towarowy,
w przypadku gdy cieszy sie on renomg we Wspolnocie i w przypadku gdy uzywanie
tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienalezng korzysé
zpowodu lub jest szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru Ilub renomy
wspolnotowego znaku towarowego. Zblizone do zawartego w art. 9 ust. 1 lit. ¢)
rozporzgdzenia nr 207/2009 regulacje zawiera art. 5 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majgcej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czionkowskich odnoszgcych sie do znakow
towarowych, zgodnie z ktérym kazde panstwo cztonkowskie moze réwniez
postanowiC, ze wiasciciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim,
ktére nie posiadajg jego zgody, uzywania w obrocie handlowym: oznaczenia

identycznego lub podobnego do znaku towarowego w odniesieniu do towardéw lub
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ustug, ktore nie sg podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak towarowy,
w przypadku gdy cieszy sie on renomg we Wspolnocie i w przypadku gdy uzywanie
tego oznaczenia bez uzasadnionego powodu stanowi nieuprawnione wykorzystanie
jego odrozniajgcego charakteru lub renomy lub jest dla nich szkodliwe. Rowniez
wczesniejsza Pierwsza Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. majgca na celu
zblizenie ustawodawstw Panstw Czionkowskich odnoszgcych sie do znakéw
towarowych (89/104/EWG) w art. 5 ust. 2 stanowita, ze kazde Panstwo Cztonkowskie
moze rowniez postanowi¢, ze wtasciciel jest uprawniony do zakazania wszelkim
osobom trzecim, ktére nie posiadajg jego zgody, uzywania w obrocie handlowym:
oznaczenia identycznego lub podobnego do wspdlnotowego znaku towarowego
w odniesieniu do towarow lub ustug, ktdére nie sg podobne do tych, dla ktorych
zarejestrowano wspolnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy sie on renomg
we Wspolnocie i w przypadku gdy uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej
przyczyny powoduje nienalezng korzy$¢ z powodu lub jest szkodliwe dla
odrézniajgcego charakteru lub renomy wspdélnotowego znaku towarowego.

W rozporzadzeniu nr 207/2009 (art. 8 ust. 5), Pierwszej Dyrektywie Rady
z dnia 21 grudnia 1988 r. (art. 4 ust. 3 oraz art. 4 ust. 4 lit. a) oraz Dyrektywnie
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. (art. 4
ust. 3, oraz ust. 4 lit. a) sg zawarte regulacje odnoszgce sie do odmowy rejestracji
znaku towarowego oraz uniewaznienia jego zarejestrowania, jezeli jest on identyczny
z wczesniejszym znakiem towarowym lub do niego podobny i ma by¢ lub zostat
zarejestrowany dla towardéw i ustug, ktdre nie sg podobne do tych, dla ktérych zostat
zarejestrowany znak wczesniejszy, jezeli wczesniejszy znak towarowy cieszy sie
renomg we Wspdlnocie lub w danym Panstwie czionkowskim i jezeli uzywanie
pozniejszego znaku towarowego bez wilasciwego powodu przyniostoby
nieuzasadniong korzys¢ lub bytoby szkodliwe dla odrdzniajgcego charakteru lub
renomy znaku towarowego. Podobna regulacja byta takze zawarta w art. 8 ust. 5
rozporzgdzenia Rady WE 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego
znaku towarowego (Dz.Urz. WE 1994 r., L.11.1). Przepisy te postugujg sie trybem
przypuszczajgcym, natomiast przepisy wymienionych aktow prawnych odnoszgce sie
do udzielenia ochrony w zwigzku z bezpodstawnym uzywaniem pozniejszego znaku

towarowego postugujg sie trybem oznajmujgcym, co - zdaniem Sadu Apelacyjnego -
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ma wptyw na obowigzek dowodowy strony dochodzgcej ochrony wczesniej
zarejestrowanego znaku towarowego. W szczegoélnosci w przypadku, gdy ma
zastosowanie art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 poszukujgcy ochrony na
tej podstawie prawnej - inaczej niz to wynika z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. - powinien
wykaza¢, Zze uzywanie identycznego lub  podobnego oznaczenia do
zarejestrowanego wczesniej irenomowanego znaku towarowego, powoduje
nienalezng korzy$¢ lub jest szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru lub renomy
wspdlnotowego znaku towarowego.

Mimo réznej tresci przepisow odnoszgcych do fazy rejestracji (uniewaznienia)
znakéw towarowych oraz do ochrony zwigzanej z bezpodstawnym uzywaniem
oznaczen identycznych lub podobnych do wczesniej zarejestrowanych znakow
towarowych dotyczg one zapewnienia renomowanym znakom towarowym takiej samej
ochrony. Cel tych przepiséw jest podobny i polega na uprzedzeniu albo zapobiezeniu
kolidujgcemu uzywaniu (wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 27 listopada 2008 r.,
w sprawie C-252/07, Intel Corporation Inc. dotyczgcy wykfadni art. 4 ust. 4 lit. a) oraz
art. 5 ust. 2 Dyrektywy 89/104/EWG). W wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 18
czerwca 2009 r., w sprawie C-487/07, L'Oreal SA przyjeto, ze szczegdlnym warunkiem
objecia ochrong przewidziang w art. 5 ust. 2 tej dyrektywy jest uzywanie identycznego
z zarejestrowanym znaku towarowego Ilub podobnego doh oznaczenia bez
uzasadnionego powodu, co powoduje lub moze powodowac czerpanie nienaleznej
korzysci z charakteru odrdzniajgcego lub renomy tego znaku towarowego, bgdz dziata
lub moze dziata¢ na ich szkode. W pismiennictwie trafnie wskazano, ze wyzej
dokonana wykfadnia Trybunatu Sprawiedliwosci spowodowata, iz zgodng z nig jest
takze regulacja zawarta w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Istnieje wiec podstawa, aby taki
sposob wyktadni odnies¢ do analogicznych uregulowan zawartych, odpowiednio, w art.
8 ust. 5 oraz art. 9 ust. 1 lit. c) rozporzgdzenia nr 207/2009. Nalezy jednak podkresli¢,
ze w orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci i Sgdu Pierwszej Instancji w odniesieniu
do przepisu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 ianalogicznych regulacji
zawartych w powotywanych dyrektywach przyjeto konieczno$¢ zachowania wysokiego
standardu dowodowego w celu wykazania, ze uzywanie poOzniejszego znaku
towarowego powoduje czerpanie nienaleznych korzysci z odrdzniajgcego charakteru

lub renomy znaku towarowego lub dziata na szkode charakteru odrézniajgcego lub
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renomy wczesniejszego znaku towarowego. Mozna tu postuzyc sie logiczng dedukcja,
ktora jednak nie moze wynika¢ ze zwyktych przypuszczen (por. wyrok Sgdu Pierwszej
Instancji z dnia 19 maja 2011 r., T-580/08 oraz wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia
14 listopada 2013 r., C-383/12 P, w sprawie OHIM - Wolf).

Z tych wzgleddw na podstawie art. 398'° § 1 k.p.c. oraz art. 108 § 2 w zw. z art.
391 § 1iart. 398% k.p.c. orzeczono, jak w sentencji.
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