Sygn. akt I ACa 439/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 pazdziernika 2012 1.

Sad Apelacyjny w Warszawie I Wydzial Cywilny w skladzie:
Przewodniczacy — Sedzia SA— Beata Kozlowska /spr./

Sedzia SA— Zbigniew Stefan Cendrowski

Sedzia SO del.— Joanna Zaporowska

Protokolant— apl. sedz. Adam Jaworski

po rozpoznaniu w dniu 30 pazdziernika 2012 r. w Warszawie na rozprawie
sprawy z powodztwa (...) Ltd. z siedziba w Z. (Szwajcaria)
przeciwko I. F.

o ochrone praw z rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych
iz powddztwa wzajemnego I. F.

przeciwko (...) Ltd. z siedziba w Z. (Szwajcaria)

o uniewaznienie wspolnotowych znakéw towarowych

na skutek apelacji powoda z powddztwa gtownego

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie

z dnia 6 lutego 2012 r. sygn. akt XXII GWzt 22/11

L. zmienia zaskarzony wyrok w punkcie I (pierwszym) w czeéci dotyczacej rozstrzygniecia w przedmiocie powddztwa
glownego:

a) w punkcie 1 (pierwszym) w ten tylko sposob, ze zakazuje pozwanej I. F. dzialan stanowigcych naruszenie praw
powoda z rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych o nr C. (...) i (...), polegajacych na:

- uzywaniu w obrocie handlowym do oznaczania oferowanych i wprowadzanych do obrotu odéwiezaczy powietrza, w
tym w ramach importu i eksportu, oznaczen zawierajacych element graficzny choinki, stanowiacy jeden z elementow
wzoru przemystowego zarejestrowanego pod nr (...), do ktérego prawa przystuguja pozwanej,

- uzywaniu w obrocie handlowym na opakowaniach od$wiezaczy powietrza oznaczen zawierajacych element graficzny
choinki, stanowigcy jeden z elementéw wzoru przemyslowego zarejestrowanego pod nr (...), do ktorego prawa
przystuguja pozwanej,

- nadawaniu odéwiezaczom powietrza ksztaltu choinki stanowigcego jeden z elementéw wzoru przemystowego
zarejestrowanego pod nr (...), do ktérego prawa przystuguja pozwanej,



- skladowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu od$wiezaczy powietrza oznaczonych oznaczeniami
zawierajacymi element graficzny choinki, stanowigcy jeden z elementéw wzoru przemyslowego zarejestrowanego pod
nr (...), do ktérego prawa przystuguja pozwanej,

- umieszczaniu na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem do obrotu od$wiezaczy powietrza oznaczen
zawierajacych element graficzny choinki, stanowiacy jeden z elementéw wzoru przemystowego zarejestrowanego pod
nr (...), do ktérego prawa przystuguja pozwanej,

- poslugiwaniu sie oznaczeniami zawierajacymi element graficzny choinki, stanowiacy jeden z elementéw wzoru
przemystowego zarejestrowanego pod nr (...), do ktérego prawa przysthuguja pozwanej, w celu reklamy lub informacji
handlowej o od$wiezaczach powietrza, w szczegoblnos$ci z wykorzystaniem strony internetowej(...)

b) w punkcie 4 (czwartym) w ten sposob, ze zasadza od pozwanej I. F. na rzecz powoda (...) Ltd. z siedziba w Z.
(Szwajcaria) kwote (...) (dwa tysiace sto dziewiectdziesiat cztery) zlote tytulem zwrotu kosztéw procesu;

I1. oddala apelacje w pozostalym zakresie;

III. zasadza od pozwanej 1. F. na rzecz powoda (...) Ltd. z siedziba w Z. (Szwajcaria) kwote (...) (dwa tysiace piecset
osiemdziesiat cztery) zlote tytulem zwrotu kosztoéw postepowania apelacyjnego.

Sygn. akt I ACa 439/12
Uzasadnienie:
Powodd (...) Ltd. z siedzibg w Z. pozwem wniesionym dnia 30 sierpnia 2011 r. wniést o:

1. zakazanie I. F., prowadzacej dzialalno$é gospodarcza pod firma (...) w G., dzialan stanowiacych naruszenie jej praw
z rejestracji znakow towarowych nr C. (...) i (...), polegajacych na uzywaniu w obrocie handlowym tych znakéw lub
oznaczen do nich podobnych, w szczeg6lnoéci oznaczen o chronionym ksztalcie choinki, w tym zawierajacych element
graficzny: , w szczego6lnosci obejmujacych:

a. a. a.

a. umieszczanie znakow towarowych lub oznaczen do nich podobnych, o wskazanym ksztalcie
choinki lub podobnym, na towarach objetych prawem z rejestracji znakéw towarowych nr C. (...)
i (...), w szczegolnosci na odswiezaczach powietrza, a takze ich opakowaniach;

b. nadawanie jakimkolwiek towarom objetym prawem z rejestracji znakéw towarowych nr C. (...)
i (...), w szczegolnosci odswiezaczom powietrza, cech zewnetrznych (ksztattu) odpowiadajgcych
znakom towarowym lub oznaczeniom podobnym, o okreslonych wyzej cechach wizualnych lub
graficznych, tj. wskazanego ksztattu choinki lub podobnego;

c. oferowanie i wprowadzanie do obrotu jakichkolwiek towarow pod znakami towarowymi lub
oznaczeniami do nich podobnymi, o okreslonych wyzej cechach wizualnych lub graficznych, tj. o
wskazanym ksztalcie choinki lub podobnym;

d. import lub eksport oraz skladowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu
Jjakichkolwiek towaréw oznaczonych znakami towarowymi lub oznaczeniami do nich podobnymi,
o okreslonych wyzej cechach wizualnych lub graficznych, tj. o wskazanym ksztalcie choinki
lub podobnym, lub towaréw o cechach zewnetrznych (ksztalcie) odpowiadajacych znakom
towarowym lub do nich podobnym, o okreslonych cechach wizualnych lub graficznych;



e. oferowanie lub $wiadczenie ustug pod znakami towarowymi lub oznaczeniami podobnymi do
znakow towarowych o okreslonych wyzej cechach wizualnych lub graficznych, tj. o wskazanym
ksztalcie choinki lub podobnym;

f. umieszczanie znakow towarowych lub oznaczen do nich podobnych, o okreslonych wyzej cechach
wizualnych lub graficznych, tj. o wskazanym ksztalcie choinki lub podobnym na dokumentach
zwiqzanych z wprowadzaniem jakichkolwiek towaréw do obrotu lub zwiqzanych ze swiadczeniem
ustug;

g. poslugiwanie sie znakami towarowymi lub oznaczeniami do nich podobnymi, o okreslonych
wyzej cechach wizualnych lub graficznych, tj. o wskazanym ksztalcie choinki lub podobnym, w celu
reklamy lub informacji handlowej, w szczegolnosci z wykorzystaniem strony internetowej(...)

2. zakazanie pozwanej czynéw nieuczciwej konkurencji, obejmujqcych dzialania opisane w pkt. 1;

3. zobowiqzanie pozwanej do wydania powodowi korzysci uzyskanych bezpodstawnie w wyniku
uzywania w obrocie handlowym znakéw towarowych lub oznaczen do nich podobnych, w
szczegolnosci oznaczen o chronionym ksztalcie choinki;

4. zasqdzenie na jego rzecz od pozwanej zwrotu kosztow postepowania.

1. W pismie procesowym z 2 listopada 2011 r. powéd sprecyzowal zgdanie z pkt 2 oparte na
przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wnoszqc o orzeczenie wobec pozwanej
zakazu tych samych dzialan, jakich zakazu domaga sie w pkt 1 pozwu.

Po zlozeniu przez pozwang gléwna zadanych informacji i dokumentéw (...) Ltd. sprecyzowal roszczenie pieniezne z
pkt 3., zadajac zasadzenia na jego rzecz od I. F. kwoty 24 904,59 zt.

W uzasadnieniu swych zadan powod wskazal, ze w 1952 r., w Stanach Zjednoczonych, J. S. wynalazl papierowe
ods$wiezacze powietrza i stworzyl dla nich projekt w charakterystycznym ksztalcie choinki, do ktérych przystugiwaly
mu wszystkie prawa wlasnoéci intelektualnej. Zalozyt takze (...), produkujaca odSwiezacze, na rynek amerykanski,
gdzie znane sa pod marka L. T.. W Europie sa one sprzedawane od lat 60-tych XX wieku pod marka W. (...). W latach
70-tych staly sie najchetniej kupowanymi samochodowymi od$wiezaczami powietrza na $wiecie. Z biegiem czasu
staly sie marka kultowg, ikong wspoélczesnej kultury, pojawiajac sie w licznych publikacjach, filmach, czy reklamach
telewizyjnych. (...) Ltd., dzialajaca poprzez licencjobiorcow, jest obecnie Swiatowym liderem w branzy produkc;ji i
dystrybucji samochodowych od$wiezaczy powietrza. Jego produkty sa doskonale znane konsumentom, ktorzy cenia
je za ich wydajnos$¢, estetyke wykonania oraz szeroka palete zapachow. W Polsce sg dostepne od 1992 r., m.in. na
stacjach paliwowych, w wiekszoSci sieci handlowych, a takze w wyspecjalizowanych sklepach motoryzacyjnych. Ich
wylacznym dystrybutorem jest obecnie (...) sp6tka z o.0.

Powdd powolat sie na stuzace mu prawa z rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych, chronionych dla towaréow
w klasie 5 klasyfikacji nicejskiej - odSwiezaczy powietrza, graficznego nr C. (...) i przestrzennego nr (...), ktorymi
opatruje on swoje produkty, nieprzerwanie, od wielu lat podejmujac dzialania promocyjno-reklamowe zmierzajace
do utrzymywania czolowej pozycji rynkowej produktdéw i umacniania wysokiego poziomu znajomosci znakow
towarowych wsrod konsumentéw. W ich efekcie, znaki te sg doskonale znane i rozpoznawane. Ich renoma zostala
potwierdzona wyrokiem Sadu Apelacyjnego w Bialymstoku i decyzja Urzedu Patentowego RP.

(...) Ltd. zarzucil pozwanej naruszenie jego praw wylacznych i dopuszczenie sie czynu nieuczciwej konkurencji.
Wyjasnil, ze w ramach, prowadzonej pod nazwa (...) , dzialalno$ci gospodarczej, I. F. produkuje i oferuje do
sprzedazy, za poSrednictwem sklepu internetowego (...) oraz sklepéw na terenie calej Polski, samochodowe zawieszki
zapachoweC. , charakteryzujace sie dominujacym elementem graficznym w ksztalcie choinki. Sa one wytwarzane



wedlug wzoru przemystowego zarejestrowanego pod nr (...), ktérego uniewaznienia zazadal powod. Strony nie sa ze
soba w zaden sposOb powigzane, a pozwana nie dysponuje licencja (...) Ltd. na uzywanie jej znakéw towarowych.

Pozwana I. F. zazadala oddalenia powodztwa i zwrotu kosztéw procesu.

Zaprzeczyta naruszaniu praw wylgcznych (...) Ltd., przekonujac o braku konfuzyjnego podobienstwa produkowanego
przez nig od$wiezacza powietrza i wspolnotowych znakéw towarowych nr C. (...) i (...). Chronione ksztalty nie pelnig
roli znakoéw towarowych, bedac w istocie samym towarem. Powo6d dazy do zmonopolizowania popularnego ksztaltu
choinki dla jego wlasnego produktu, naduzywajac swojej pozycji. Jego faktycznym celem jest utrudnianie innym
przedsiebiorcom dostepu do rynku i wyeliminowanie konkurencji.

Pozwana wskazala, ze jej produkty sa opatrywane znakiem towarowym A (...), chronionym na rzecz I. F. (nr R-
(...)). Zarzucila ponadto, iz pow6d nie udowodnil renomy swych znakdéw, ani istnienia ryzyka konfuzji konsumenckie;j.
Pozwana zakwestionowala zasadno$¢ stawianego jej zarzutu nieuczciwej konkurencji. Powolala sie na przyslugujace
jej prawo z rejestracji wzoru przemyslowego nr (...).

W pozwie wzajemnym I. F. wniosla o uniewaznienie wspélnotowego znaku towarowego nr C. (...) oraz
chronionego w Unii Europejskiej znaku towarowego nr (...), zarzucajac naruszenie przepisow art. 4 i art. 7
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego.

W uzasadnieniu tego zadania wskazala, ze sporne znaki stanowia, w jej ocenie, odzwierciedlenie identycznego
ksztaltu towaru — zawieszki zapachowej. Nie pelia funkcji znaku towarowego, bedac produktem jako takim. Sa
pozbawione zaréwno pierwotnej, jak i wtornej zdolnoéci odrézniajacej, co uprawniona przyznala w formularzu
zgloszeniowym. Dodatkowe, przyciagajace wzrok cechy, jak znak stowny W. (...) , kolorystyka, rysunki, ornamenty,
rzutuja na wyglad produktu, zmniejszajac a nawet niwelujac wplyw na odbiorce samego ksztaltu, ktory jest typowy dla
branzy od$wiezaczy powietrza, w ktérej mowi sie nawet o samochodowych choinkach zapachowych, jako o rodzaju
produktu. Ksztalt ten wynika z charakteru samych towaréw, ich natury, nawigzujac do nasladowanego zapachu, przez
skojarzenie zlasem (sosng). Jest on ponadto niezbedny do uzyskania efektu technicznego. Ksztalt drzewka pozwala na
kontrole tempa ulatniania sie zapachu, przez powolne zsuwanie folii, w kt6ra od$wiezacz jest zapakowany. Przekonuje
o tym opis zawarty w amerykanskim dokumencie patentowym nr(...). Powédka nie moze wykorzystywaé prawa do
znakoéw towarowych dla, nieograniczonego w czasie, przedluzania praw dotyczacych rozwigzan technicznych. Sporny
ksztalt zwieksza ponadto warto$é estetyczng towaru.

W odpowiedzi na pozew wzajemny (...) Ltd. zazadal oddalenia powo6dztwa wzajemnego i zwrotu kosztow
procesu.

Wyrokiem z dnia 6 lutego 2012 r. Sqd Okregowy w Warszawie Sqd Wspélnotowych Znakow
Towarowych i Wzoréw Przemyslowych:

I. w zakresie powodztwa glownego:

oddalil powodztwo, oplate ostatecznqg ustalil na kwote 1 246 zl i uznal za pobrang od powoda do
kwoty 500 zlotych, nakazal pobranie od powoda na rzecz Skarbu Panstwa — Sadu Okregowego w
Warszawie kwoty 746 zI tytulem brakujgcej czesci oplaty ostatecznej oraz zasqdzil od (...) Ltd. z
siedzibqg w Z. na rzecz I. F. kwote 3 257 z1, tytulem zwrotu kosztéow zastepstwa procesowego;

II. w zakresie powodztwa wzajemnego:

oddalil powoédztwo i zasqdzil od I. F. na rzecz (...) Ltd. z siedzibqg w Z. kwote 2 520 zI tytulem zwrotu
kosztow zastepstwa procesowego.

Swe rozstrzygniecie Sad Okregowy opart na nastepujacych ustaleniach faktycznych i nastepujacych ocenach
prawnych:



W 1952 r. w Stanach Zjednoczonych J. S. wynalazl papierowe od$wiezacze powietrza w ksztalcie choinki. (...),
produkujaca na rynek amerykanski samochodowe odéwiezacze powietrza o charakterystycznym ksztalcie choinki,
znane w Stanach Zjednoczonych pod marka L. T. . Samochodowe od$wiezacze powietrza w chronionym ksztalcie
weszly na rynek europejski pod marka W. (...) wlatach 60-tych XX wieku. Sa chetnie kupowane, znane i popularne.
Pojawiaja sie w licznych publikacjach, filmach i reklamach telewizyjnych. W Polsce pojawily sie w 1992 r., jako jedne z
pierwszych samochodowych odéwiezaczy powietrza. Sa dostepne na stacjach benzynowych, m.in. w sieci(...), S., (...),
L, L.iS.,w (...)handlowych (...), (...)and C., (...) T., L.-M., N., K. (...) (...), (...)a takze w wyspecjalizowanych sklepach
motoryzacyjnych, m.in. N. i F. V.. Wylacznym ich dystrybutorem na rynku polskim jest obecnie (...) spétka z o.o.
w S.. W ocenie powodki gldwnej, sa dobrze znane polskim konsumentom, ktoérzy cenia je za ich wydajnosé, estetyke
wykonania oraz szeroka palete zapachow.

(...) Ltd. Z siedziba w Z. stluza m.in. prawa do:

- graficznego wspolnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego
pod nr (...) wdniu 1 XII 1998 r., 0 czym opublikowano 1 III 1999 r., chronionego do 1 IV 2016 r., dla towaréw w klasie
5 Kklasyfikacji nicejskiej — odSwiezacze powietrza.

- miedzynarodowego przestrzennego znaku towarowego obejmujacego ochrong Unie Europejska, a zarejestrowanego
w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod nr (...) w dniu 11 V 2005 r., o czym opublikowano 25 VII 2005
r., chronionego do 25 IT 2013 r., dla towaréw w klasie 5 klasyfikacji nicejskiej - od§wiezacze powietrza.

Powod uzywa swych znakow, ktére sa zawarte w oferowanych przez niego papierowych samochodowych
odéwiezaczach powietrza:

Od wielu lat podejmuje dzialania promocyjno-marketingowe zmierzajace do utrzymywania pozycji rynkowej i
umacniania poziomu znajomoéci znakdéw towarowych wsréd konsumentéw. Sporne znaki towarowe nie sa znakami
renomowanymi. (brak dowodu przeciwnego).

W ramach dzialalnoéci gospodarczej prowadzonej pod nazwa A. 1. F. pozwana produkuje i oferuje, m.in.
za poSrednictwem strony internetowej pod adresem (...), akcesoria samochodowe, w tym takze samochodowe
odsSwiezacze powietrza . Zawieszki zapachowe pozwanej maja ksztalt zblizony do prostokata, w ktdorym wycieta
zostala choinka i opatrzone sa stownymi znakami towarowymi A (...), C. i (...) . Sa wytwarzane wedlug wzoru
przemystowego, zgloszonego 17 VII 2009 r., zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP pod nr (...), ktoéry zostal
zakwestionowany przez powoda, jako niespelniajgcy ustawowych przestanek uzyskania prawa z rejestracji, (...) Ltd.
zlozyt wniosek o uniewaznienie prawa z rejestracji.

Pozwana nie jest w Zaden spos6b powigzana z powodem, ktory nigdy nie udzielil jej licencji na uzywanie w obrocie
jej znakéw towarowych.

Rynek tekturowych odswiezaczy powietrza nie ogranicza oferowanych towarow ze wzgledu na ksztalt, ani kolorystyke.
Najpopularniejsze sa od$wiezacze w ksztalcie, kolorystyce i z oznaczeniami stownymi odwotujacymi sie do roslin i
owocow, $wiezosci, motoryzacji, ewentualnie tresci reklamowych.

Ze wzgledu na znaczenie rozstrzygniecia o waznoSci praw do wspodlnotowych znakéw towarowych dla oceny
naruszenia prawa, Sad Okregowy w pierwszym rzedzie ocenil zasadno$c¢ zadan zawartych w pozwie wzajemnym.

Odnoénie powodztwa wzajemnego Sad Okregowy wskazal, iz brak jest podstaw do uniewaznienia wspolnotowych
znakow towarowych pozwanego z pozwu wzajemnego, o ktérych mowa w art. 7 rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94
z 20 grudnia 1993 r., w wersji ujednoliconej rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie
wspoélnotowego znaku towarowego, zwanego dalej ,,rozporzadzeniem 207/2009”.



Sad Okregowy wskazal, ze zaoferowane przez nia dowody, fotografie, wydruki ze stron internetowych i zeznania
Swiadkéw przekonuja o tym, ze sporne znaki majg charakter odrdzniajacy na — cechujacym sie réznorodno$cia
ksztaltéw towarow i ich kolorystyka - rynku papierowych odswiezaczy powietrza.

Sporne znaki: graficzny C. (...) i przestrzenny (...) spelniaja wymogi stawiane w art. 4 rozporzadzenia 207/2009.

W ocenie Sadu Okregowego nie zasluguje na uwzglednienie zgdanie uniewaznienia znakéw ze wzgledu na brak
zdolnoéci odrbzniajacej. Przeciwnie, znaki ciesza sie wysoka zdolno$cia odrézniajaca. Sa dobrze rozpoznawalne przez
klientéw, nie z tego powodu, ze opatrzone sg znakiem stlownym W. (...), lecz dlatego, ze od$wiezacze powietrza (...)
Ltd. przybieraja taki, a nie inny ksztalt. Wieloletnia, intensywna obecno$¢ na rynku, podejmowane przez uprawniong
— na szeroka skale dzialania promocyjno-marketingowe, takze przed data zgloszenia znakdéw, sprawily, ze towar
w postaci samochodowej papierowej zawieszki zapachowej kojarzy sie wlaénie z choinka, a ona z pochodzeniem z
przedsiebiorstwa (...) Ltd. Pozwana wzajemna podejmuje takze starania o ochrone swych znakéw towarowych. Wyroki
przywolywane przez nig nie dowodza renomy jej znakdéw towarowych, na ktora to okoliczno$é¢ zostaly zaoferowane,
wskazuja jednak niewatpliwie na sprzeciw uprawnionej wobec naruszania jej praw.

Zaden z uzywanych réwnoczeénie elementéw slownych, kolorystycznych, czy graficznych nie jest na tyle
dystynktywny, zeby uznaé znany i popularny ksztalt choinki wylacznie za forme odéwiezacza powietrza, ktéra nie
zwraca uwagi nabywcow.

Brak jest dowodu na sile znaku W. (...), przeciwnie, z materialu dowodowego wynika, ze oznaczenia stowne uzywane
dla od$wiezaczy powietrza w formie choinki s3 odmienne w réznych krajach (L. (...), M. (...), (...)), do czego
powbdka wzajemna w zaden sposob sie nie odnosi.

Przestanka ksztaltu wynikajacego z charakteru samych towarow (art. 7 ust. 1e ppkt i) odnosi sie do ksztaltu
naturalnego, koniecznego, bez ktérego zaden z towaréw tego samego rodzaju nie moglby istnie¢. W przekonaniu Sadu
Okregowego, brak podstaw do jej zastosowania w niniejszej sprawie, jako podstawy niewazno$ci znaku przestrzennego
nr (...), ktory odzwierciedla towar w postaci od§wiezacza powietrza nie majacy zadnego naturalnego ksztaltu, a tym
bardziej do znaku graficznego nr C. (...) , obrazujacego tylko jedna z plaszczyzn towaru.

W ocenie Sadu Okregowego, I. F. nie udowodnila w tym postepowaniu, iz sporne znaki skladaja sie wylacznie z ksztattu
towaru niezbednego do uzyskania efektu technicznego.

Z tych przyczyn, Sad Okregowy oddalil pow6dztwo wzajemne.

Odno$nie powddztwa gléwnego, Sad Okregowy wyjasnil, ze wspdlnotowy znak towarowy jest jednolitym tytulem
ochronnym, funkcjonujacym obecnie w oparciu o unormowania rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego
2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego.

Sad Okregowy, wskazal, ze jest on zwigzany wynikajacym z art. 99 ust. 1 tego rozporzadzenia domniemaniem waznosci
wspolnotowych znakéw towarowych, ktérych powod dochodzi w niniejszym postepowaniu.

Art. 9 rozporzadzenia 207/2009 przyznaje uprawnionemu prawo do wylacznego i niezakl6conego uzywania
zarejestrowanego wspolnotowego znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, niemajacym jego zgody,
uzywania w obrocie :

a. identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towaréw lub ustlug;

b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identycznoéci lub podobienstwa do znaku oraz identycznoSci albo podobienistwa
towardow lub ushug, ktorych dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej; ktére obejmuje takze prawdopodobienstwo ich skojarzenia.



c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére nie sa podobne
do tych, dla ktorych zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy sie on renoma w Unii Europejskiej i gdy
uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszycielowi nienalezng korzy$c albo jest szkodliwe
dla odrézniajacego charakteru lub renomy wspolnotowego znaku towarowego. (art. 9 ust.1)

Ocena identycznoéci lub podobienistwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia powinna sie
opierac na ich zgodno$ci wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej (koncepcyjnej). Znaki nalezy poréwnywa¢é caloéciowo,
a decydujace znaczenie mie¢ beda elementy odrozniajace (dominujgce), a nie opisowe. Oznaczenie (znak towarowy)
moze by¢ uznany za identyczny ze wecze$niejszym znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub
uzupelnien — wszystkie elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako calo$¢, wykazuje nieznaczne réznice, ktore
nie zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta.

Sad Okregowy wskazal, ze jakkolwiek w niniejszej sprawie niewatpliwie mamy do czynienia z identyczno$cig
towar6w, dla ktorych chronione sg znaki (...) Ltd. oraz towar6ow, dla ktorych pozwana uzywa kwestionowanego
oznaczenia (od$wiezacze powietrza), to jednak nie podzielil przekonania powodki gléwnej o identycznodci jej
graficznego wspolnotowego znaku towarowego C. (...) i znaku przestrzennego C. (...) oraz ksztaltu i wygladu towaru
produkowanego i oferowanego przez L. F..

Czyniac poré6wnanie majace uzasadniaé stawiany pozwanej gldwnej zarzut naruszenia praw wylgcznych (...) Ltd.
powddka gléwna dopuszcza sie zasadniczego uproszczenia, wyizolowujac z ksztalttu przedmiotu oferowanego jako
odéwiezacz powietrza jeden tylko element i twierdzac, ze jest on identyczny (koncepcyjnie, ale tez wizualnie) z jej
znakami towarowymi. Tymczasem mamy tu do czynienia z towarem, ktéry ma odmienny ksztalt (obrys, fakture,
kolorystyke) i opatrzony jest stownymi znakami towarowymi, C., (...) , ktére stanowia elementy odro6zniajace,
wskazujace na pochodzenie od$wiezaczy powietrza od I. F., a nie od (...) Ltd. lub od przedsiebiorstwa powigzanego
z ta spolka.

Za podstawe oceny powinny sluzy¢ nastepujace przedstawienia znakoéw i przeciwstawionych im towarow,
poddawanych badaniu jako calo$c¢ (ze wzgledu na charakter przestrzenny i graficzny zarejestrowanych znakow
towarowych, przedstawiajacych ksztalt towaru stanowigcego przedmiot ochrony:

ktérych w zadnym razie nie mozna uzna¢ za identyczne ze spornymi znakami towarowymi. Samo wysokie
podobienstwo koncepcyjne nie jest wystarczajace, gdyz dotyczy ono jednego tylko z elementoéw zawieszki zapachowej
pozwanej glownej. Powddka glowna nie dowiodla zas, ze jest to element dystynktywny, pozostale zas maja charakter
li tylko opisowy, nie majac zadnego znaczenia dla odbioru jej znakéw i przeciwstawionego im towaru(...) A. (...) przez
nabywcow.

Sad Okregowy uznal, ze pozwana I. F. nie narusza swym dzialaniem praw (...) Ltd. z rejestracji
wspolnotowych znakéw towarowych C. (...) i (...) w sposob okreslony w art. 9 ust. 1a
rozporzqdzenia.

Oceniajac roszczenia powoda na gruncie art. 9 ust. 1b rozporzadzenia Sad Okregowy wskazal, ze dwa znaki
towarowe sg do siebie podobne, jezeli, z punktu widzenia okreSlonego kregu odbiorcoéw, sa one przynajmniej
czesciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. Identyczno$¢ poréwnywanych znakoéw wystepuje
wowcezas, gdy sa one dokladnie jednakowe (tozsame) lub charakteryzuja sie r6znicami niedostrzegalnymi dla
przecietnego konsumenta. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sg identyczne, czy tez mozna mowié
zaledwie o podobienistwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakow



i ich calo$ciowego oddzialywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego
przecietnego konsumenta.

Odwolujac sie do dorobku judykatury, Sad Okregowy wskazal, ze dokonujac oceny podobienstwa towaréw i uslug
nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki charakteryzujgce zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczeg6élnie
ich rodzaj i przeznaczenie, sposob uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sa sprzedawane, a takze ich
wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. Calo$ciowa ocena zaklada pewna wspolzalezno$é miedzy
branymi pod uwage czynnikami, w szczegélnoéci podobienistwem znakoéw towarowych oraz podobienstwem towarow
lub ustug, ktérych one dotycza, przy czym niski stopien podobienstwa towaréw i ustug moze by¢ zrownowazony
znaczacym stopniem podobienistwa znakoéw towarowych i odwrotnie.

Prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad istnieje wtedy, gdy znaczna cze$¢ wlasciwego kregu odbiorcow moglaby
zosta¢ skloniona do omyltkowego zakupu towaru pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze dane
towary lub uslugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie moglaby uznaé, ze dane towary lub uslugi
pochodza z przedsiebiorstw powiazanych ze sobg gospodarczo.

Whaéciwy krag odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowanych, dostatecznie
uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie ksztaltowac w zaleznoSci od kategorii
towaréw lub uslug. Przecietny konsument rzadko ma mozliwosé przeprowadzenia bezposredniego poréwnania
réznych znakow towarowych, musi zazwyczaj zdawaé sie na zachowany w pamieci niedoskonaly obraz tych znakow
towarowych. Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrozniajacy znaku towarowego, ktory
wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomo$ci, rozpoznawalno$ci znaku na rynku).

Ocena ryzyka konfuzji, w zakresie podobienstwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych znakow,
powinna sie opiera¢ na wywieranym przez nie calo$ciowym wrazeniu ze szczegdlnym uwzglednieniem ich elementéw
odrézniajacych i dominujacych. Z zasady, odbiorcy nie uznaja elementu opisowego za odrézniajacy i dominujacy w
calo$ciowym wrazeniu, jakie ten znak wywiera, o tyle to wlasnie jego dominujace i odrézniajace cechy sa, co do zasady,
najlatwiej zapamietywane.

Ocena podobiefistwa dwoch znakéw towarowych nie moze ograniczy¢ sie do zbadania tylko jednego z elementéw
tworzgcych zlozony znak towarowy i poréwnania go z innym znakiem. Poréwnania nalezy dokona¢ poprzez analize
przeciwstawionych sobie znakéw postrzeganych jako calo$ci, co nie oznacza, ze caloSciowe wrazenie pozostawione
przez zlozony znak towarowy w pamieci wlasciwego kregu odbiorcéw nie moze w niektorych przypadkach zostaé
zdominowane przez jeden lub kilka z jego sktadnikow. Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostale skladniki sg bez znaczenia,
ocena podobienstwa moze zaleze¢ wylgcznie od elementu dominujacego.

Istnieje pewna wspoélzalezno$¢é miedzy znajomos$cia znaku towarowego wéréd odbiorcow, a jego charakterem
odrdzniajacym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odrozniajacy.
Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy sie wysoce odrozniajacym charakterem wynikajacym z jego
znajomosci wérod odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznoéci danego przypadku, w szczego6lnoéci
udzial znaku towarowego w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugosé okresu jego uzywania, wielko$¢ inwestycji
dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udzial procentowy zainteresowanych grup odbiorcéw,
ktorym znak towarowy umozliwia zidentyfikowanie towar6w jako pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa, jak
roéwniez o$wiadczenia izb handlowych i przemyslowych lub stowarzyszen zawodowych. Ciezar udowodnienia sily
znaku towarowego i jego odrbzniajacego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Nabywca towaréw, dla ktérych chronione sa wspoélnotowe znaki towarowe oraz towaréw pozwanej glownej
sq posiadacze samochoddéw, zainteresowani umieszczeniem w ich wnetrzu od$wiezaczy powietrza, $wiadomi
réznorodnosci oferty rynkowej, niekoniecznie zapoznani z rozwojem produktu, ktéry ma spelia¢ okreslony cel
(wyeliminowaé niepozgdane zapachy, napeliajac wnetrze preferowanym aromatem). Cena zawieszek zapachowych
nie stanowi istotnej bariery zakupu wybranego towaru. W pierwszym rzedzie o ich nabyciu decyduja preferencje co do
zapachu i przekonanie o dobrej jakoSci (skutecznoéci dzialania i efektywnosci) zawieszki. Jej ksztalt i wyglad nie maja



znaczenia, nie ma bowiem Scislego zwigzku pomiedzy nim a zapachem. Moze on jednak sklaniaé¢ zainteresowanych
do zakupu od$wiezaczy znanych i reklamowanych.

W przekonaniu Sadu Okregowego, uzywanie przez pozwana gtéwna wizerunku choinki, ktéra nie jest ksztaltem
odéwiezacza powietrza C. , stanowigc zaledwie jeden z elementoéw skladajacych sie na wyglad towaru, nie moze
by¢ uznane za wkroczenie w sfere wylacznosci wynikajaca dla (...) Ltd. z rejestracji spornych znakéw towarowych.
Towar I. F. cechuje sie calkowicie odmiennym niz towary odzwierciedlone w znakach C. (...) i C. (...), ksztaltem
(prostokat z zaokraglonymi naroznikami z wycieciem stuzagcym mocowaniu zawieszki), w ktérym wizerunek iglastego
drzewka zostal wkomponowany poprzez zastosowanie podwdjnych nacieé, ktére delikatnie tylko nakreslaja jego
linie, o jednolitej kolorystyce catoéci. Jest on opatrzony stowno-graficznym znakiem towarowym identyfikujgcym
pochodzenie towaru oraz oznaczeniamiC.i (...) .

Sad Okregowy wskazal, ze powodka gléwna nie dostarczyla dowodéw pozwalajacych na uznanie, ze sposrod
wszystkich wymienionych element6w (cech towaru) to wlaénie wizerunek drzewa iglastego jest uzywany w funkeji
znaku towarowego, ktory — jako element dominujacy, mialby wskazywaé nabywcy pochodzenie od$wiezacza powietrza
od okre$lonego przedsiebiorstwa.

Przeciwstawienie sobie znakéw (...) Ltd. oraz zawieszki zapachowejC. nie uzasadnia uznania, ze istnieje jakiekolwiek
ryzyko konfuzji konsumenckiej co do pochodzenia kwestionowanego towaru od stron niniejszego postepowania, w
szczego6lnosci co do uznania, ze pomiedzy stronami istnieja jakie$ wiezi gospodarcze, prawne lub personalne, ktore
uzasadniajg wspolne uzywanie elementu choinki w papierowym od$wiezaczu powietrza. Samo skojarzenie choinki
w towarze pozwanej glownej z od$wiezaczem powietrza powddki gléwnej, nie wywolujace mozliwosci pomylki co
do pochodzenia tych towarow, nie jest wystarczajace dla stwierdzenia naruszenia praw wylacznych (...) Ltd. Poza
skojarzeniem, rozsadny nabywca od$wiezaczy powietrza nie pomyli sie co do ich pochodzenia, w szczegblnoSci nie
uzna, ze wyciecie w ksztalcie choinki oznacza, iz zawieszki A (...) pochodza od (...) Ltd., badZ ze I. F. jest z ta spotka
powigzana prawnie, organizacyjnie lub gospodarczo.

Sad Okregowy nie podzielil przekonania powo6dki gléwnej, ze sporne znaki nalezy uznaé za podobne, ze wzgledu na to,
iz pozwana glowna przejela w calo$ci jej wezesniejsze znaki C. (...) i (...). Abstrahuje ona bowiem od tego, Zze w niniejszej
sprawie mamy do czynienia ze znakami, ktore nie sa nanoszone na towar lub jego opakowanie lecz sg towarem samym
w sobie. Wbrew jej twierdzeniu, powolywane w motywach pozwu decyzje i wyroki potwierdzaja ocene Sadu dokonang
w niniejszej sprawie. Wszystkie one odnosza sie bowiem do konfliktu znakéw (...) Ltd. z towarami identycznymi z
tymi, dla kt6érych sa one chronione, ktérych wyglad, a w szczegdlnoSci ksztalt, jest podobny do ksztaltu stanowiacego
przedmiot rejestracji, jako wspo6lnotowe znaki towarowe C. (...)1 (...).

Decyzja Poréwnywane znaki Strony Ryzyko konfuzji
07-09-2006 Vs (...) Ltd. Ryzyko konfuzji
Sad (Unii Europejskiej) Vs

L&D
17-12-2003 Vs (...) Ltd. Ryzyko konfuzji
Izba Odwolawcza (...) VS

B.G.S.




21-04-2010 Vs (...) Ltd. Ryzyko konfuzji

Urzad Patentowy RP Vs
S&S" S. & S.
28-05-2010 Vs (...) Ltd. Ryzyko konfuzji
Urzad Patentowy RP Vs
(uniewaznienie prawa
(..)s.r.o.

a rejestracji wzoru
przemystowego nr rp (...))

07-11-2007 VS (...) Ltd. Brak cech nowoéci i
. indywidualnego
() (decyzja 0 Vs charakteru w  $éwietle

uniewaznieniu rejestracji
wzoru wspollnotowego nr

.)-C.D))

(.)s.r.0 istnienia  wcze$niejszych
e oznaczen Powoda

Nalezy zgodzic sie z powddka gléwna, ze sporne znaki towarowe ciesza sie wysoka zdolnoScia odrbzniajaca, wynikajaca
(pierwotnie) ze skojarzenia od$wiezacza powietrza z ksztaltem drzewa iglastego oraz zapachem lasu. Wysoka wtérna
zdolno$¢ odrozniajaca zostala wypracowana przez (...) Ltd. przez lata intensywnego uzywania znakéw na znacznym
terytorium oraz duze naklady na reklame i promocje. Nie uzasadnia ona jednak stwierdzenia, ze z rejestracji
wspolnotowej znakéw towarowych C. (...) i (...) wynika calkowity zakaz uzywania dla takich samych lub podobnych
do od$wiezaczy powietrza towaréw wizerunku drzewa iglastego, bez wzgledu na to, czy zostalo ono narysowane,
namalowane, czy wyciete (jak w tym przypadku). Zdaniem Sadu, monopol (...) Ltd. nie moze wykracza¢ poza
towary, ktorych ksztalt jest koncepcyjnie lub wizualnie identyczny, a ktére nie maja innych cech odrézniajacych,
w szczeg6lnosci nie zostaly opatrzone znakami towarowymi umozliwiajacymi niekonfuzyjne stwierdzenie ich zrodla
pochodzenia.

Reasumujagc, Sad Okregowy uznal, ze pozwana nie narusza wiec takze praw (...) Litd. z
rejestracji wspoélnotowych znakéw towarowych C. (...) i (...) w sposob okreslony w art. 9 ust. 1b
rozporzqdzenia.

Sad Okregowy wskazal, ze rowniez zgdania udzielenia ochrony na podstawie art. 9 ust. 1c sq
nieusprawiedliwione i wyjasnil, ze orzecznictwo sagdéw wspolnotowych (odmiennie od krajowego, np. wyrok
Sadu Najwyzszego z 10 IT 2011 . IV CSK 393/10) utozsamia renome ze znajomo$cig znaku towarowego, jego stawa, nie
za$ z jako$cig towardw lub ushlug, dla ktérych znak ten jest chroniony (ekskluzywno$cia). Juz w wyroku z 14 IX 1999 1.
w sprawie C-375/97 ( G. (...) ) Europejski Trybunal Sprawiedliwo$ci stwierdzil, ze elementem renomy znaku, jest jego
szeroka znajomo$¢ przez relewantnych odbiorcow na okreSlonym terytorium (niekoniecznie powszechna znajomo$é

w rozumieniu art. 6 ?® Konwencji paryskiej o ochronie wlasno$ci przemystowej z 20 III 1883 r.). Oceniajac, czy
wymaganie jest spelnione, sad musi wzigé pod uwage wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, w szczegélnoSci :

- udzial w rynku,
- intensywno$¢, zasieg geograficzny i okres uzywania,

- wielko$¢ inwestycji poniesionych przez przedsiebiorstwo w zwiazku z promocja.



Kryteria te zostaly zastosowane przez Sad Pierwszej Instancji w wyrokach z 13 XII 2004 r. w sprawie T-8/03 E. P.,
z 25V 2005 r. w sprawie T-67/04 (...)iz7 X 2010 r. w sprawie T-59/08 la P. . Takze w wyroku z 6 II 2007 r. w
sprawie T-477/04 ( T.) Sad ten stwierdzil, ze aby spelni¢ wymog zwiazany z renoma, znak towarowy musi by¢ znany
znacznej czedci odbiorcoéw potencjalnie nimi zainteresowanych. Rozstrzygajac o renomie Sad dokonuje szczegbdlowej
i wszechstronnej oceny zaoferowanych mu dowodéw w odniesieniu do zakresu i poziomu dziala handlowych,
sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, stuzacych budowaniu renomy. Zwraca uwage na rodzaj towaru,
uzyskany poziom sprzedazy, popularno$¢ wéréd konsumentéw, rozmiar, czestotliwo$c i regularno$é sponsorowania
roznych wydarzen przyciagajacych duza liczbe widzow, pozwalajace na uznanie, ze znak towarowy spelnia kryterium
renomy, a zatem winien by¢ znany znacznej czeéci odbiorcow.

W ocenie Sadu Okregowego, zaoferowany w sprawie material dowodowy nie uzasadnia uznania, ze sporne znaki sa
znane znacznej czeéci odbiorcéw na terytorium Unii Europejskiej. Nie przekonuja o tym ani wycinki prasowe, ani
badanie opinii publicznej z marca 2008 r., a wiec z daty wczeéniejszej od zarzucanego pozwanej gléwnej naruszenia,
ktérego przedmiotem sa roézne znaki, nie stawiajace pytania zasadniczego dla rozstrzygniecia o renomie znaku
towarowego.

Ustaleniu renomy spornych znakéw towarowych nie moga stuzy¢ rozstrzygniecia zapadle w innych sprawach przez
sady krajowe lub wspolnotowe (wyrok Sadu Apelacyjnego w Bialymstoku sygn. akt I ACa 108/08 k.340-345, decyzja
UPRP sygn. Sp. 157/08 k.346-354, takze wyrok ETS z 17 VII 2008 r. w sprawie C-488/06 A. L. ) naruszaloby to
bowiem zasade bezposrednioéci obowigzujaca w polskim procesie cywilnym. Orzeczenia (ustalenia i rozstrzygniecia)
wydane w innych sprawach, toczacych sie pomiedzy innymi stronami, takze nie maja charakteru wiazacego.

Powodka glowna nie dowiodla takze skutkéw, od ryzyka wystapienia ktoérych zalezy uznanie naruszenia praw
do renomowanego wspolnotowego znaku towarowego. Sad Okregowy odwolal sie do odpowiedzi na pytanie
prejudycjalne udzielonej przez Europejski Trybunat Sprawiedliwo$ci w wyroku z 277 XI 2008 r. w sprawie C-252/07 1.
, odnoszacej sie do wykladni przepisu art. 4 ust. 4a pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21 XII 1988 r. majacej
na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakoéw towarowych, zgodnie z ktorym
istnienie zwigzku miedzy wezeéniejszym renomowanym znakiem towarowym a znakiem pdzniejszym, o ktérym mowa
w wyroku z 23 X 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas , a takze uzywanie p6Zzniejszego znaku powodujace lub mogace
powodowaé czerpanie nienaleznych korzysSci z charakteru odrézniajacego lub renomy wczeéniejszego znaku, badz
tez dzialajace lub mogace dziala¢ na ich szkode, winno by¢ oceniane calo$ciowo, przy uwzglednieniu wszystkich
istotnych okolicznosci sprawy. To, ze poZniejszy znak przywodzi na mysl przecietnemu, wlaéciwie poinformowanemu,

dostatecznie uwaznemu i rozsagdnemu konsumentowi znak wczeéniejszy, jest jednoznaczna z istnieniem miedzy nimi
takiego zwigzku.

Okoliczno$¢, ze:
- weze$niejszy znak towarowy dla okreSlonych towaréw i ustug cieszy sie duza renoma i

- te towary i uslugi nie sa podobne lub w znacznym stopniu podobne do towaréw i uslug, dla ktérych zostal
zarejestrowany pozniejszy znak, i

- weze$niejszy znak jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek towaréw lub ustug, i

- pbézniejszy znak przywodzi przecietnemu, wlasciwie poinformowanemu, dostatecznie uwaznemu i rozsadnemu
konsumentowi na mys$l wcze$niejszy znak towarowy, nie wystarczy, aby dowie$¢, ze uzywanie pdzniejszego
znaku towarowego powoduje lub moze powodowac czerpanie nienaleznej korzySci z charakteru odroézniajacego
lub renomy weczeéniejszego znaku towarowego, badz tez dziala lub moze dziala¢ na ich szkode. Przedstawienie
dowodu na okoliczno$¢, ze uzywanie pézniejszego znaku towarowego dziala lub moze dziala¢ na szkode charakteru
odrdzniajacego wezeéniejszego znaku towarowego, wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania przecietnego



konsumenta towaréow lub ustug, dla ktorych wezesniejszy znak jest zarejestrowany, bedacej konsekwencja uzywania
znaku po6zniejszego lub duzego prawdopodobienstwa, ze taka zmiana nastapi w przyszlosci.

Zasadnicza przyczyna oddalenia powddztwa na tej podstawie jest jednak to, iz w niniejszej sprawie mamy do
czynienia z identycznymi towarami, tymczasem — odmiennie niz stanowi art. 296 ust. 1 pkt 3 p.w.p. — uprawniony
z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego moze zada¢ zakazania uzywania oznaczenia identycznego lub
podobnego do znaku w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére nie sa podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano
znak, w przypadku gdy cieszy sie on renoma w Unii Europejskiej i gdy uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej
przyczyny przysparza naruszycielowi nienalezna korzy$é albo jest szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub
renomy wspolnotowego znaku towarowego. (art. 9 ust.1c). Poszukiwanie ochrony na tej podstawie prawnej nie
zashuguje zatem na uwzglednienie.

Sad Okregowy wyjasnil, ze powolywanie sie przez pozwang I. F. na sluzace jej po6Zniejsze prawo z rejestracji wzoru
przemystowego nr (...) nie mialo znaczenia dla rozstrzygniecia o oddaleniu zadan (...) Ltd.

Jesli natomiast chodzi o zadania zgloszone na gruncie ustawy z dnia 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, w ocenie Sadu Okregowego one réwniez nie zasluguja na uwzglednienie.

Zgodnie z przepisem art. 3, czynem nieuczciwej konkurencji jest dzialanie sprzeczne z prawem lub dobrymi
obyczajami, jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta. (ust. 1) Czynami nieuczciwej
konkurencji sa w szczegblnoSci: wprowadzajace w blad oznaczenie przedsiebiorstwa, falszywe lub oszukancze
oznaczenie pochodzenia geograficznego towaréw albo ustug, wprowadzajace w blad oznaczenie towaréw lub ustug,
naruszenie tajemnicy przedsiebiorstwa, naklanianie do rozwigzania lub niewykonania umowy, nasladownictwo
produktéw, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostepu do rynku, przekupstwo osoby pelniacej
funkcje publiczng, a takze nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedazy lawinowej oraz
prowadzenie lub organizowanie dzialalno$ci w systemie konsorcyjnym. (ust.2) Uznanie dzialania za czyn nieuczciwej
konkurencji warunkowane jest zatem kumulatywnym spelnieniem nastepujgcych przestanek:

- czyn ma charakter konkurencyjny,
- narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,
- jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Konkurencyjne sg wylgcznie dzialania zewnetrzne, adresowane do innych uczestnikéw wymiany rynkowej, majace
na celu zdobycie klientéw dla oferowanych przez nich towaréw przez zwiekszenie wlasnej efektywnosci gospodarczej
badZz oslabienie cudzej. Zagrozenie intereséw innych uczestnikow rynku musi mie¢ charakter bezposredni i
realny. Musza one by¢ zdolne wywiera¢ wplyw na innych przedsiebiorcow-konkurentéw (albo na konsumentéw) i
niekorzystnie oddzialywa¢ na ich sytuacje, naruszajac ich interesy gospodarcze.

Sad Okregowy wskazal, ze przepis art. 3 w ust. 1 w sposob og6lny okresla czyn nieuczciwej konkurencji, podezas gdy
w ust. 2 wymienia przyktadowo niektére czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17 u.z.n.k., ktére nalezy wyktada¢ w
ten sposob, ze ogolne okreslenie czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegoélawiajace pozostaja w
nastepujacych wzajemnych relacjach:

- wymienione w ustawie czyny nieuczciwej konkurencji nie tworza zamknietego katalogu, za nieuczciwie
konkurencyjne mozna uznaé takze dzialanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko spelnia ono przesltanki
zdefiniowane w art. 3 ust. 1,

- wymagania wskazane w definicji odnosza sie do czynéw wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1 spelnia funkcje
korygujaca w stosunku do przepisow szczeg6lnych typizujacych czyny nieuczciwej konkurencji. Gdy dany stan



faktyczny, formalnie, spelnia przeslanki z art. 5-17, w rzeczywistoéci jednak dzialanie nie wykazuje ktorego$ ze
znamion art. 3 ust.1 (np. bezprawno§ci) uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji jest wykluczone.

Uznanie konkretnego dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagaé bedzie zatem ustalenia, na czym ono
polegalo i zakwalifikowania go pod wzgledem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego
w Rozdziale 2. u.z.n.k. lub deliktu tam nieujetego, ale odpowiadajacego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne
powinny by¢ badane przede wszystkim w §wietle przeslanek okreslonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy
nie mieszczg sie w dyspozycji ktoregokolwiek z tych przepisoéw, podlegaja ocenie wedtug klauzuli generalnej z art. 3.

Stosownie do art. 10 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczanie towaru, ktére moze wprowadzic¢
w blad co do jego pochodzenia lub co do istotnych cech towaru takich jak jego jako$¢, oraz wprowadzanie do obrotu
towar6w w opakowaniu mogacym wywotaé opisany skutek.

W ocenie Sadu Okregowego, powodka glowna nie dowiodta istnienia ryzyka konfuzji konsumenckiej spowodowanego
uzywaniem przez pozwang gtowna konfuzyjnych oznaczen. (...) Ltd. nie uwzglednila przede wszystkim, ze na tej
podstawie powinny by¢ sobie przeciwstawione produkty stron (lub opakowania tych produktéw), bledne jest zatem
proste odwotlanie sie do podobienistwa zawieszek zapachowych C. do jej wspolnotowych znakéw towarowych.
Bezsporne w sprawie jest, ze (...) Ltd. nie produkuje, nie wprowadza do obrotu ani nie oferuje w Polsce towaréow
pozbawionych jakichkolwiek oznaczen (koloréw, ornamentacji, napisow, w tym przede wszystkim W. (...) ), w
postaci, w jakiej zarejestrowane zostatly znaki towarowe. Powodka gléwna nie przedstawila jednak oznaczenia towaru,
ktory, jako pierwsza, wprowadzila na polski rynek i jakiego faktycznie uzywa, a ktéremu Sad powinien przeciwstawié
oznaczenia towaru pozwanej glownej, dokonujac normatywnej oceny istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia
nabywcy w blad co do pochodzenia towaru.

W swych rozwazaniach powddka gléwna pominela ponadto zasadnicze w tego typu sprawach stwierdzenie, ze ryzyko
konfuzji konsumenckiej nie istnieje woéwczas, gdy towar opatrzony zostal znakiem towarowym lub innym oznaczeniem
w sposdb jednoznaczny indywidualizujacymi przedsiebiorce, na co Sad wskazal wyzej, motywujac odmowe udzielenia
ochrony na podstawie rozporzadzenia w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego.

Nie zasluguje na uznanie takze zadanie oparte na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k., powodka gléwna nie dowiodla bowiem
bezposéredniego naruszenia ani zagrozenia naruszenia jej intereséw gospodarczych, a w szczegolno$ci Swiadomego
korzystania przez pozwana gléwna z jej praw wylacznych lub wypracowanej przez nig renomy, w tym takze renomy
jej produktow lub oznaczen. Nie jest wystarczajace odwolanie sie do brzmienia przepisu i pogladéow doktryny bez
odniesienia do konkretnych okolicznoéci niniejszej sprawy. Sam fakt, ze powodka glowna zbudowala swéj znak
towarowy na bardzo prostym skojarzeniu z lasem i SwiezoS$cia i z takiego samego skojarzenia korzysta takze pozwana
gléwna, nie wystarcza do postawienia I. F. zarzutu naruszenia renomy (...) Ltd.

Powddka gléwna nie udowodnila rowniez, iz dzialania pozwanej w sposob bezposredni naruszaja jej interesy
gospodarcze. Nie wykazala, iz jest obecna na polskim rynku, przyznajac, ze interesy (...) Ltd. reprezentuje w
Polsce jej wylaczny dystrybutor (...) spolka z o.0. w S.. Odmoéwila przy tym przedstawienia umowy, z ktoérej
moglyby wynika¢ zasady wspolpracy oraz — zasadnicze dla niniejszego postepowania — interesy powodki glowne;j
na terytorium obowigzywania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przedstawiony dokument prywatny
w postaci oSwiadczenia nieznanej osoby (podpis nieczytelny) zlozonego w imieniu spéiki (...) (k.119-v) nie moze
by¢é dowodem na okolicznoéci w nim stwierdzone, a jedynie dowodem tego, ze osoba, ktora go podpisala zlozyla
o$wiadczenie zawarte w tym dokumencie. (art. 245 k.c.)

Sad Okregowy wyjasénil, ze o oddaleniu powodztwa na tej podstawie zadecydowalo przede wszystkim sformulowanie
roszczen. Reprezentowana przez profesjonalnego pelnomocnika, spotka domaga sie bowiem zaniechania naruszania
jej praw wylacznych, a nie interesow gospodarczych, odwolujac sie wprost do rejestracji wspolnotowych znakéw
towarowych, jako przedmiotu ochrony, a nie przestanki czynu nieuczciwej konkurencji.



Sad Okregowy wyjasnil, ze nie wyklucza on mozliwoéci dochodzenia przez uprawnionego ochrony na podstawie
rozporzadzenia w sprawie wspolnotowego znaku towarowego, ustawy z dnia 30 VI 2000 r. prawo wlasnoéci
przemystowej i ustawy z 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nalezy jednak przy tym uwzglednié
odmienno$¢ przedmiotu ochrony (prawa wylaczne, interesy gospodarcze) oraz okolicznoéci, ktére powinny byé
przywolane i udowodnione na ich poparcie zglaszanych zadan, a przede wszystkim ich sformulowanie. Sad, bez
przekroczenia granic wyznaczonych przepisem art. 321 k.p.c., nie méglby zakaza¢ I. F. stosowania konfuzyjnych
oznaczen towar6w i godzenia w renome (...) Ltd., w sytuacji, gdy ta spotka dwukrotnie (co takze musi budzi¢
zastrzezenia) zada zakazania naruszen przystugujacych jej praw z rejestracji wspoélnotowych znakow towarowych.

Za nieusprawiedliwione — co do zasady - i nieudowodnione, a przez to podlegajace oddaleniu,
Sad uznatl takze powéddztwo gléowne wynikajgee z naruszenia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. (a contrario art. 18 w zw. z art. 10 i art. 3 ust. 1).

Takze w odniesieniu do pozwu gléwnego, o kosztach postepowania Sad orzekl na zasadzie art. 98 k.p.c. —
odpowiedzialnoéci za wynik sprawy.

Sad Okregowy ustalil przy tym oplate ostateczng (od niesprecyzowanego poczatkowo zadania zwrotu bezpodstawnie
uzyskanych korzysSci) na kwote 1 246 zl i uznat ja za pobrang od powodki gléwnej do kwoty 500 zl. Sad nalozyt na
nig obowiazek uiszczenia kwoty 746 zl. (art. 15 ust. 3 i art. 16 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach sagdowych w
sprawach cywilnych)

Powdéd zaskarzyl wyrok apelacjq w czesci obejmujgcej calosé rozstrzygniecia o powodztwie
glownym, zawartego w pkt. I wyroku iwniosl o zmiane zaskarzonego wyroku przez uwzglednienie powodztwa
w calo$ci, ewentualnie uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sad
Okregowy w Warszawie oraz o zasadzenie kosztéw postepowania.

Zaskarzonemu wyrokowi powod zarzucit:

3.1 Naruszenie przepisOw postepowania przez ich nieprawidlowa wykladnie, ktére miato zasadniczy wplyw na tresc
rozstrzygniecia w niniejszej sprawie, a w szczego6lnosci:

(a) naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. przez niewskazanie w uzasadnieniu podstawy faktycznej rozstrzygniecia, obejmujacej
ustalenie przyczyn, dla ktérych Sad odmoéwil wiarygodnosci przedstawionym wraz z pozwem wynikom badan
znajomosci znakoéw towarowych powoda;

(b) naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. przez niewskazanie w uzasadnieniu podstawy faktycznej rozstrzygniecia, obejmujacej
wyjasnienie, dlaczego zebrany material, zdaniem Sadu, nie jest wystarczajacy do stwierdzenia, czy istnieje ryzyko
utraty przez znaki towarowe powoda zdolno$ci odrbzniajacej w przyszlo$ci;

(c) art. 233 § 1 k.p.c. przez zaniechanie wszechstronnego rozwazenia zebranego materialu dowodowego, a w
szczegblnosci przez nieuwzglednienie wilasnych ustalen dotyczacych wysokiej zdolno$ci odrézniajacej znakow
towarowych powoda oraz ich doskonalej rozpoznawalno$¢é wsrdd klientow przy ustalaniu, jakie znaczenie ma
charakterystyczny ksztalt choinki zawarty zar6wno w tych znakach, jak i w konfrontowanym produkcie A.;

(d) naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. przez zaniechanie wszechstronnego rozwazenia zebranego materialu dowodowego, a
w szczeg6lno$ci przez pominiecie ustalen zawartych w przywolanych w pozwie wyrokach innych sadéw lub organéow
administracji, bez analizy ich wiarygodno$ci i mocy dowodowej, a jedynie w oparciu o twierdzenie o braku zwigzania
tymi ustaleniami;

(e) naruszenie art. 231 k.p.c. przez zaniechanie jego zastosowania, w sytuacji, w ktérej mozliwe bylo uznanie za
ustalone faktoéw majacych istotne znaczenie dla rozstrzygniecia sprawy (tj. w szczeg6lnosci uznania za ustalona silnej
dystynktywno$ci i dominujacej natury ksztattu choinki w konfrontowanym produkcie pozwanej oraz renomy znakow



towarowych powoda w oparciu o inne, ustalone i przyjete przez sam sad fakty (w obu przypadkach, w oparciu o wysoka
zdolno$¢ odrdzniajaca i doskonala rozpoznawalno$¢ wérod klientdéw znakoéw powoda skladajacych sie tylko z ksztattu
choinki.

3.2 Naruszenie przepisoOw prawa materialnego, j.:

(a) art. 9 ust. 1lit. a) i b) rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego
znaku towarowego przez jego nieprawidlowa wykladnie polegajaca na nieprawidlowym doborze przestanek oceny
identyczno$ci i podobienstwa miedzy znakami towarowymi powoda, a konfrontowanym produktem pozwanej, a
w szczegblnoSci na uwzglednieniu w ocenie podobiefistwa znakéw towarowych elementow, ktére (powinny byé
wylaczone z takiego poréwnania (kolor, faktura);

(b) art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporzadzenia przez jego nieprawidlowa wykladnie polegajaca na nieprawidlowym
doborze i ocenie przestanek oceny identycznosci i podobienstwa miedzy znakami towarowymi (...) a konfrontowanym
produktem A., a w szczegolno$ci na wadliwej normatywnej ocenie sily dystynktywnej niemal prostokatnego obrysu
towaru oraz oznaczen stownych na towarach A. wich poréwnaniu zdominujacym elementem graficznym, tj. ksztaltem
choinki;

(c) art. 9 ust. 1lit. a) i b) rozporzadzenia przezjego nieprawidlowa wyktadnie polegajaca na przyjeciu, ze ksztalt choinki,
w zasadzie identyczny w znakach towarowych powoda oraz w konfrontowanym produkcie pozwanej, Swiadczy jedynie
o podobienstwie koncepcyjnym, a nie wykazuje podobienstwa wizualnego;

(d) art. 9 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia przez jego nieprawidlowa wykladnie polegajaca na przyjeciu, ze mozliwosé
zakazania innym podmiotom korzystania z oznaczen identycznych/podobnych, wynikajaca z rejestracji ksztaltu
bedacego Wspolnotowym Znakiem Towarowym, zalezy od czynnikow takich jak okoliczno$é, czy chroniony ksztaht
zostal narysowany, namalowany czy wyciety;

(e) art. 9 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia przez jego nieprawidlowa wykladnie polegajaca na przyjeciu, ze monopol
uprawnionego z rejestracji Wspdlnotowego Znaku Towarowego stanowiacego ksztalt, obejmuje wylacznie towary,
ktorych ksztalt jest koncepcyjnie lub wizualnie identyczny, a ktére nie maja innych cech odrézniajacych;

(f) art. 9 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia przez jego nieprawidlowa wykladnie polegajaca na wadliwej ocenie przestanki
ryzyka wprowadzenia w blad co do pochodzenia produktu A.;

(g) art. 9 ust. 11it. ¢) rozporzadzenia przezjego nieprawidlowa wykladnie polegajaca na przyjeciu, ze znak renomowany
jest szczegolnie chroniony jedynie przed naruszeniami polegajacymi wylacznie na korzystaniu z identycznych lub
podobnych oznaczen dla towaréw, ktore nie sa podobne, co wyklucza stosowanie tego przepisu do naruszen renomy
obejmujacej znaki umieszczane na produktach wykazujacych jakiekolwiek podobienstwo;

(h) art. 3 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako
su.z.n.k.") przez ich wadliwa wykladnie, a w konsekwencji zaniechanie ich zastosowania w sytuacji, w ktérej byly po
temu podstawy, tj. w szczegbdlnoSci przez uznanie, ze:

(i) dzialania stanowiace naruszenie praw wylacznych pochodzacych z rejestracji nie mogg wprost stanowié naruszenia
zasad uczciwej konkurencji - bez konieczno$ci wykazywania odrebnego "interesu";

(ii) roszczenia oparte o u.z.n.k. powinny wynikaé z poréwnania miedzy towarami stron, natomiast nie jest mozliwie
opieranie tych roszczen na negatywnych skutkach bezposredniego podobienstwa miedzy znakiem towarowym (w
formie, w ktorej zostal zarejestrowany) a naruszycielskim produktem;

( (...)) dla roszczen opartych o u.z.n.k. konieczne bylo wykazanie, ze dzialania A. w spos6b bezposredni naruszaja
interesy gospodarcze (...) oraz, ze Powdd nie ma w Polsce interesoéw, ktore podlegalyby ochronie przez przepisy
u.z.n.k., skoro sam nie prowadzi tu dzialalno$é dystrybucyjne;.



Pozwana z powo6dztwa gléwnego wniosta o oddalenie apelacji w caloéci i zasadzenie zwrotu kosztoéw postepowania.
Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
Apelacja powoda zastluguje na cze$ciowe uwzglednienie.

Sad Okregowy nie znalazl podstaw do uwzglednia roszczen powoda zaréwno na gruncie rozporzadzenia Rady (WE)
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego, zwanego dalej ,,rozporzadzeniem
207/2009”, jak i na gruncie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zwanej dalej
LJu.z.ank.”.

Powod w swej apelacji kwestionuje dokonang przez Sad Okregowy ocene roszczen powoda w Swietle obydwu wyzej
wskazanych aktoéw prawnych.

W tej sytuacji, w pierwszej kolejnoéci ocenie poddane zostana te z zarzutow apelacji, ktore odnosza sie do oceny
roszczen powoda na gruncie rozporzadzenia 207/2009.

Powdd w swej apelacji podnidst zarzut naruszenia art. 9 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia. W ocenie Sadu Apelacyjnego
slusznie Sad Okregowy uznal, ze o ile mozna moéwié¢ o identyczno$ci towaréw, to jednak nie mozna moéwic o
identyczno$ci oznaczenia od$wiezaczy powietrza stosowanego przez pozwang ze znakami towarowymi, ktérych
ochrony powo6d dochodzi w niniejszej sprawie, nawet jesli poréwnanie oznaczen pozwanej ze znakami powoda,
bedzie koncentrowa¢ sie, jak tego oczekuje powod, na glownym elemencie graficznym, jakim jest znak choinki.
Obrys choinki, stanowigcy jeden z elementéw oznaczenia stasowanego przez pozwana, nie jest identyczny z ksztaltem
choinki stanowigcym znaki towarowe powoda. O ile mozna moéwi¢ o bardzo duzym podobiefistwie koncepcyjnym,
o tyle réznice chociazby w podstawie choinki, wykluczaja mozliwo$¢ przyjecia identyczno$ci oznaczen stosowanych
przez pozwana ze znakami towarowymi powoda. Graficzne odwzorowanie choinki stosowane przez pozwana, wbrew
twierdzeniom powoda, nie jest identyczne ze znakami towarowym powoda. W tym stanie rzeczy zarzut naruszenia
art. 9 ust. 1lit. a) rozporzadzenia 207/2009 uznaé nalezy za nietrafny.

Powod w swej apelacji zakwestionowal rowniez ocene Sadu Okregowego, iz nie przystuguje mu ochrona w oparciu o
art. 9 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia 207/2009.

Przepis ten daje uprawnionemu prawo zakazania uzywania w obrocie handlowym oznaczenia, w przypadku ktorego
z powodu jego identyczno$ci lub podobienstwa do wspodlnotowego znaku towarowego oraz identyczno$ci lub
podobienstwa towaréw lub ustug, ktorych dotyczy wspdlnotowy znak towarowy, istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad opinii publicznej, przy czym prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad obejmuje réwniez
prawdopodobienistwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

W grupie zarzutow kwestionujacych ocene roszczen powoda na gruncie w/w przepisu powod wskazal na
nieprawidlowy dobor przeslanek oceny identycznoéci i podobiefistwa miedzy znakami towarowymi powoda,
a konfrontowanym oznaczeniem produktu pozwanej, a w szczegdlnoSci na bledne uwzglednienie w ocenie
podobienstwa znakoéw towarowych elementow, ktére powinny byé wylaczone z takiego poréwnania, jak kolor czy
faktura. Ten zarzut uznaé nalezy za zasadny. Powdd bowiem dochodzi ochrony dwbch wspoélnotowych znakow
towarowych — znaku graficznego i znaku przestrzennego, odzwierciedlajacych ksztalt choinki. Stlusznie wskazuje
powdd, iz takie elementy oznaczen, jak kolorystyka czy faktura nie moga by¢ uznane za elementy odrbzniajace, w
sytuacji, gdy ochrona znakéw towarowych powoda nie zostala ograniczona do towaréw o okreslonej kolorystyce
czy fakturze. To ksztalt choinki, bardzo zblizony do ksztaltu choinki, do ktérego prawa przystuguja powodowi, jest
elementem dominujacym ktérego rozréznienie winno mieé¢ gléwne znaczenie przy ocenie podobiefistwa oznaczen,.
Pozostale elementy oznaczen towar6w stosowane przez pozwang, nie maja istotnego znaczenia. Stusznie Sad
Okregowy wskazal, ze elementéw opisowych zwykle nie mozna uznaé za elementy odr6zniajace. Tak tez jest w
niniejszym przypadku. Jak zostalo juz wyzej wskazane, to ksztalt choinki, bardzo podobny do znakow towarowych
powoda nalezy uznaé za element dominujacy oznaczen stosowanych przez pozwang. Oznaczenia stowne uzyte



przez pozwana maja znaczenie marginalne, zwlaszcza, ze oznaczenie (...) oznacza angielskojezyczne oznaczenie
samochodowego od$wiezacza powietrza i w zadnej mierze nie nawigzuje ono li tylko do produktéw pozwane;.
Natomiast oznaczenie (...) jest oznaczeniem stosowanym réwniez przez innych producentéw, w tym przez powoda,
zatem rowniez nie ma zdolnoSci odrbzniajacej. Natomiast jeéli chodzi o oznaczenie stowne ,,A.(...), to slusznie zauwaza
powod w apelacji, nie zostalo wykazane, by bylo to oznaczenie cieszace sie wysoka zdolnoécia odr6zniajaca np. z
uwagi na dlugoletnie istnienie na rynku i dlugoletnie uzywanie tego oznaczenia w branzy odswiezaczy powietrza.
Ostatni z elementéw oznaczania produktéw pozwanej — prostokatny ksztalt, w ktorego obrysie umiejscowiony
zostal ksztalt choinki, dla konsumenta dokonujacego wyboru towaru, jest jedynie tlem, na ktérym widoczny jest
ksztalt choinki. Duzy stopien podobiefistwa gldéwnego elementu oznaczenia stosowanego przez pozwang ze znakami
towarowymi powoda, ktérych ochrony powod dochodzi w niniejszym postepowaniu, §wiadczy o podobienstwie
oznaczenia od§wiezaczy powietrza stosowanego przez pozwang ze znakami towarowymi powoda.

Zauwazy¢ przy tym nalezy, iz oceniajac powddztwo wzajemne Sad Okregowy trafnie wskazal, Zze znaki towarowe,
ktérych ochrony powod dochodzi w niniejszym postepowaniu, ciesza sie wysoka zdolno$cig odrbzniajaca na —
cechujacym sie réznorodnoscia ksztaltow towaréw i ich kolorystyka - rynku papierowych od$wiezaczy powietrza. Co
wiecej, Sad Okregowy uznal, ze sa one dobrze rozpoznawalne przez klientéw, nie z tego powodu, ze opatrzone sa
znakiem stownym W. (...), lecz dlatego, ze od§wiezacze powietrza (...) Ltd. przybieraja taki, a nie inny ksztalt. Towar
w postaci samochodowej papierowej zawieszki zapachowej kojarzy sie wla$nie z choinka, a ona z pochodzeniem z
przedsiebiorstwa (...) Ltd. Tym samym Sad Okregowy uznal, a dal temu expressis verbis wyraz w uzasadnieniu, ze
znaki towarowe powoda maja duza zdolnoé¢ dystynktywna.

Nie mozna przy tym zignorowa¢é faktu, iz oznaczenia stosowane przez pozwana, ktérych elementem dominujacym
jest ksztalt choinki, stuza do oznaczania produktéw identycznych do produktéw powoda — tekturowych od$wiezaczy
powietrza, ktére swa wielkoscia sa prawie identyczne, ktore sprzedawane sa w identycznych warunkach. Skoro to
znaki towarowe powoda maja duza zdolno$¢ dystynktywna, uzycie przez pozwang do oznaczania swych produktéw
oznaczen, ktérych elementem dominujacym jest ksztalt choinki, bardzo zblizony do znakéw towarowych powoda, to
tym samym dochodzi do uzycia przez pozwang oznaczenia, podobnego do znakéw towarowych powoda w rozumieniu
art. 9 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia 207/2009.

Majac powyzsze na uwadze uznac nalezy, iz pierwsza przestanka z art. 9 ust. 11it. b), tj. podobienstwo oznaczen, zostala
przez powoda wykazana. Identyczno$¢ produktéw nie byla sporna miedzy stronami.

Dla przyznania powodowi ochrony, w oparciu o w/w przepis, koniecznym jest rowniez przesadzenie, ze zachodzi
ryzyko wprowadzenia w blad. Ocena ta winna by¢ przeprowadzona z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcow,
czyli przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych. Sad Okregowy
uznal, ze nie zachodzi jakiekolwiek ryzyko konfuzji konsumenckiej, bowiem poza skojarzeniem, jakie wywola uzyty
przez pozwang ksztalt choinki, rozsadny nabywca nie uzna, ze naciecie w ksztalcie choinki oznacza, ze zawieszki A
(...) pochodza od powoda. Z ta oceng, jak stusznie podnosi powdd, w swej apelacji, nie sposob sie zgodzié¢. Trudno
bowiem zaakceptowac stanowisko, iz samo zamieszczenie na produktach pozwanej oznaczenia A (...) zniwelowalo
moc dystynktywna znakéw towarowych powoda i eliminowalo tym samym ryzyko skojarzenia, jakie nasuwa uzyty
przez pozwana ksztalt choinki, ktéry z uwagi na znaczne podobienstwo do znakéw powoda, obecnych na polskim rynku
od prawie 20-tu lat, cieszgcych sie duza rozpoznawalno$cia wérdod konsumentéw, niewatpliwie wywola skojarzenie
z odzwierciedlajacymi ksztalt choinki znakami towarowymi powoda, a te z kolei wskazuja na pochodzenie towaru z
przedsiebiorstwa powoda. Do takich wnioskéw Sad Okregowy doszedl analizujac powbddztwo wzajemne. Stanowisku
Sadu Okregowego zabraklo zatem, jak stusznie zauwaza powdd, konsekwencji. W ocenie Sadu Apelacyjnego na gruncie
okolicznoSci niniejszej sprawy istnieja podstawy do przyjecia, iz uzycie przez pozwana do oznaczania swych produktéw
ksztaltu choinki, zgodnego co prawda ze wzorem przemystowym, do ktorego prawa przystuguja pozwanej, ale na tyle
podobnego zaréwno w aspekcie koncepcyjnym, jak i wizualnym do znakéw towarowych powoda, niesie za sobg ryzyko
konfuzji w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia 207/2009.



Reasumujgc uznaé nalezy, iz skoro stosowane przez pozwana oznaczenie produktéw identycznych do tych, dla ktérych
zarejestrowane zostaly znaki towarowe powoda, ktérego elementem dominujacym jest ksztatt choinki bardzo podobny
do znakdéw towarowych powoda i zachodzi prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad opinii publicznej, obejmujace
rowniez prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakami towarowymi powoda, to powod w oparciu o art. 9
ust. 1lit. b) rozporzadzenia 207/2009 moze domaga¢ sie zakazania uzywania przez pozwang oznaczenia obejmujacego
element choinki, bedacy elementem wzoru przemyslowego, zarejestrowanego przez pozwana pod nr (...).

Kolejne zarzuty podniesione w apelacji powoda, zmierzaja do zakwestionowania stanowiska Sadu Okregowego,
iz znakéw towarowych, ktérych ochrony pow6d dochodzi w niniejszym postepowaniu, nie mozna uzna¢ za znaki
renomowane w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia 207/2009.

Roéwniez w tym zakresie, zarzutom powoda nie mozna odmowic racji.

Sad Okregowy przyjal, ze w niniejszej sprawie mamy do czynienia z identycznymi towarami, tymczasem — odmiennie
niz art. 296 ust. 1 pkt 3 p.w.p. — w $wietle art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia 207/2009 uprawniony z rejestracji
wspolnotowego znaku towarowego moze zadac zakazania uzywania oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku
wylacznie w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktore nie sg podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak cieszacy
sie renoma w Unii Europejskiej. Skoro pozwana stosuje sporne oznaczenia w odniesieniu do towaréw identycznych
do tych, dla ktorych zarejestrowane zostaly wspdlnotowe znaki towarowe powoda, to zastosowanie w/w przepisu w
ogole nie wchodzi w gre. Z tego powodu Sad Okregowy uznal, ze poszukiwanie ochrony na podstawie art. 9 ust. 1 lit.
¢) rozporzadzenia 207/2009 nie zastluguje na uwzglednienie.

Zdaniem Sadu Apelacyjnego racje nalezy przyzna¢ tym zarzutom apelacji, ktére kwestionuja trafno$c tego stanowiska
Sadu Okregowego. Stusznie bowiem wskazuje pow6d, iz brak bylo podstaw do odmowy ochrony znakéw towarowych
powoda na podstawie art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia 207/2009 z wyzej wskazanej przyczyny. Jak bowiem
wyjaénit Trybunal Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej w orzeczeniu z dnia 6 pazdziernika 2009 r. wydanym w sprawie
C-301/07, przywolywanym zresztg przez Sad Okregowy, artykul 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego chroni wspolnotowy znak towarowy w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére nie
sgq podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano ten wspolnotowy znak towarowy. Pomimo jednakze jego brzmienia
oraz zwazywszy na ogolng systematyke i cele systemu, w jaki wpisuje sie art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia, ochrona
majacych renome wspdlnotowych znakéw towarowych nie moze byé mniejsza w przypadku uzywania oznaczenia
dla towarow lub ustug identycznych lub podobnych, anizeli w przypadku uzywania oznaczenia dla towarow lub
uslug niepodobnych. Nalezy wiec przyznaé, iz art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia chroni majacy renome wspdlnotowy
znak towarowy rowniez w odniesieniu do towaréw lub uslug, podobnych do tych, dla ktérych zarejestrowano
wspoélnotowy znak towarowy. Artykut 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 w sprawie wspolnotowego znaku
towarowego nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, iz aby wspélnotowy znak towarowy mogl korzysta¢ z ochrony
przewidzianej w tym przepisie, musi by¢ znany znaczacej czeéci kregu odbiorcow zainteresowanych towarami lub
ustugami, ktérych on dotyczy, na istotnej cze$ci obszaru Wspoélnoty, oraz ze w Swietle okoliczno$ci danego przypadku
obszar przedmiotowego panstwa czlonkowskiego mozna uzna¢ za stanowiacy istotna czes¢ obszaru Wspdlnoty. Co
prawda stanowisko (...) dotyczy wykladni artykut 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 , ale skoro art. 9 ust. 1 lit.
¢) rozporzadzenia 207/2009 ma identyczng tre$¢ (rozporzadzenie 207/2009 obejmuje ujednolicona wersje tekstu),
uznac nalezy, iz znajduje ono pelne odniesienie na gruncie aktualnie obowigzujacego rozporzadzenia.

Zgodzi¢ sie wiec nalezy z powodem, iz Sad Okregowy dokonat blednej wykladni przepisu art. 9 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia 207/2009.

Z uzasadnienia zaskarzonego wyroku wynika, iz zdaniem Sadu Okregowego powodowi nie przystluguje ochrona
na gruncie art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia 207/2009 réwniez z tej przyczyny, ze, zdaniem Sadu Okregowego,
zaoferowany w sprawie material dowodowy nie uzasadnia uznania, ze sporne znaki sa znane znacznej cze$ci odbiorcow
na terytorium Unii Europejskiej. Nie przekonuja o tym, zdaniem Sadu Okregowego, ani wycinki prasowe, ani
badanie opinii publicznej z marca 2008 r., a wiec z daty wczeéniejszej od zarzucanego pozwanej naruszenia, ktérego



przedmiotem sa rézne znaki. Sad Okregowy uznat tez, ze ustaleniu renomy spornych znakéw towarowych nie moga
shuzy¢ rozstrzygniecia zapadle w innych sprawach przez sady krajowe lub wspo6lnotowe.

W ocenie Sadu Apelacyjnego w stanowisku Sagdu Okregowego zachodzi pewna sprzeczno$c. Z jednej strony bowiem,
jak shusznie zauwaza pow6d w swej apelacji, Sad Okregowy, dokonujac oceny powodztwa wzajemnego, stwierdzil,
ze samochodowe od$wiezacze powietrza w chronionym ksztalcie choinki weszly na rynek europejski pod marka W.
(...) w latach 60-tych XX wieku, sa chetnie kupowane, znane i popularne. Pojawiaja sie w licznych publikacjach,
filmach i reklamach telewizyjnych. W Polsce pojawily sie w 1992 r., jako jedne z pierwszych samochodowych
odswiezaczy powietrza. Sa dostepne na stacjach benzynowych i sklepach wielu sieci sprzedazy detalicznej i w
wyspecjalizowanych sklepach motoryzacyjnych. Sad Okregowy uznal réwniez za wykazany fakt podejmowania przez
powoda dzialan promocyjno-marketingowych, zmierzajacych do utrzymania pozycji rynkowej i umacniania poziomu
znajomos§ci znakoéw towarowych wéréd konsumentow. Co istotne, Sad Okregowy uznal tez, ze to znaki przedstawiajace
charakterystyczny ksztalt choinki maja wysoka zdolnoéé odrézniajaca i sa dobrze rozpoznawalne wérdd klientéw, a
nie znak stlowny W. (...). Pomimo tego, Sad Okregowy uznal, ze znaki towarowe powoda nie moga by¢ uznane za
renomowane.

Tym niemniej, jak stlusznie wskazal powdd w swej apelacji, Sad Okregowy uznajac, ze powod nie przedstawil
dowodow $wiadczacych o tym, ze znaki towarowe, ktérych ochrony dochodzi w niniejszym postepowaniu, sg znakami
renomowanymi, zaniechal szerszego odniesienia sie do wynikow badann PENTOR. Sad Okregowy wskazal, ze badania
opinii publicznej pochodza z marca 2008 r., a wiec z daty wczedniejszej od daty zarzucanego pozwanej naruszenia,
poza tym przedmiotem badania byly r6zne znaki, zatem nie moga by¢ podstawa do oceny renomy znakéw powoda.
To stwierdzenie §wiadczy o tym, Ze niezasadny jest zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c., bowiem Sad Okregowy
w istocie wyjasnil, dlaczego nie przyjat przedstawionych przez powoda badan za podstawe czynionych w sprawie
ustalen, tym niemniej, argumentacja Sadu Okregowego, nie jest sluszna. Otéz, zauwazy¢ nalezy, iz nawet jeSli
przedstawione przez powoda wyniki badan przeprowadzonych przez PENTOR, pochodza z wczeéniejszej daty niz
zarzucane pozwanej naruszenie, to w oparciu o art. 231 k.p.c. nalezaloby przyja¢, iz jesli badania te wskazywaly na
renome znakéw powoda jeszcze przed okresem, kiedy to pozwana zaczela stosowaé sporne oznaczenia, to sam fakt
dokonanych przez pozwang naruszen w dacie pézniejszej, tej renomy nie unicestwil. Zdaniem Sgdu Apelacyjnego
zachodza podstawy do uzupehienia poczynionych przez Sad Okregowy ustalen faktycznych o wyniki z badan opinii
publicznej przeprowadzonych w 2008 r. przez PENTOR. Z badan tych wynika, iz W. (...) to najbardziej znana marka
odéwiezaczy powietrza do samochodu, produkty tej marki kupuje najwieksza liczba os6b uzywajgcych odswiezaczy
powietrza do samochod6w, W. (...) ma grupe lojalnych klientéw, ktérzy wybieraja te marke od kilku lat, najwiekszym
konkurentem dla marki W. (...) jest A.-P., ale obie marki sa wybierane przez te samg liczbe os6b. Co prawda w
wynikach badan mowa jest o marce W. (...), ale jak wynika z o§wiadczenia PENTOR (k. 583) w ramach badania,
osobom uczestniczacym w badaniu byly pokazywane zdjecia produktéw powoda oznaczonych co prawda znakiem W.
(...), ale majacych ksztaltt choinki, zgodny ze znakami towarowymi, ktérych ochrony powdd dochodzi w niniejszym
postepowaniu. Zgodzi¢ sie natomiast nalezy z Sgdem Okregowym, iz to nie znak stowny W. (...), lecz ksztalt choinki,
ma najwieksza zdolnoé¢ odrozniajaca. W tym stanie rzeczy uznac nalezy, iz wbrew stanowisku Sadu Okregowego,
wyniki badaft PENTOR, pomimo tego, ze dotyczyly nie tylko znakoéw odzwierciedlajacych ksztalt choinki, ale i réwniez
znaku towarowego (...), moga by¢ brane pod uwage przy ocenie znajomos$ci znakéw towarowych powoda, ktoérych
ochrony powo6d dochodzi w niniejszym postepowaniu.

Przechodzac zatem do oceny czy wspdlnotowe znaki towarowe powoda — graficzny i przestrzenny, sa znakami
renomowanymi, wskaza¢ nalezy, iz z dotychczasowego orzecznictwa Trybunalu Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej
wynika, ze nastepujgce kryteria winny by¢ decydujace dla oceny czy znak jest renomowany:

- udzial w rynku,
- intensywno$¢, zasieg geograficzny i okres uzywania,

- wielko$¢ inwestycji poniesionych przez przedsiebiorstwo w zwigzku z promocja.



Jesli chodzi o pierwsze z wyzej wskazanych kryteriow, to w ocenie Sadu Apelacyjnego, brak jest szczegdlowych danych
w tym zakresie, ale biorac pod uwage wyniki badania przeprowadzonego przez PENTOR, uzna¢ nalezy, ze powod
ma znaczny udzial w rynku, skoro ponad jedna trzecia uzytkownikéw odswiezaczy samochodowych, kupuje produkty
powoda noszace charakterystyczny ksztatt choinki.

Jedli chodzi o intensywno$c¢, zasieg geograficzny i okres uzywania, to w ocenie Sadu Apelacyjnego réwniez te
kryteria przemawiaja za uznaniem znakéw towarowych powoda za znaki renomowane. Od$wiezacze powietrza w
charakterystycznym ksztalcie choinki, jak ustalil Sad Okregowy, pojawily sie bowiem na rynku europejskim juz w
latach 60-tych XX wieku, a w Polsce w 1992 r. i byly jednymi pierwszych tego typu produktéw na rynku. Okolicznoéc
ta ma bardzo istotne znaczenie dla rozpoznawalno$ci znakow powoda wér6d konsumentéw, tak jak i dwudziestoletni
okres obecnosci na polskim rynku. Zaistnienie tych okoliczno$ci dostrzegl Sad Okregowy, stwierdzajac, ze wieloletnia
obecno$¢ na rynku, podejmowane na szeroka skale dzialania promocyjno-marketingowe, sprawily, ze towar w postaci
papierowej zawieszki kojarzy sie wlasnie z choinka, a ona z pochodzeniem z przedsiebiorstwa powoda. Z ta ocena w
pelni zgadza sie rowniez Sad Apelacyjny. O tym, ze znaki powoda sa znane znacznej czesci kregu polskich odbiorcow
Swiadcza wyniki badania PENTOR. Z badan tych wynika, ze w 2008 r. 90 % posiadaczy samochodéw znalo chronione
produkty wystepujace zawsze w charakterystycznym ksztalcie choinki, 1/3 kupuje je, a ci co kupuja, kupuja je od ponad
5lat — 37 %, za$ 26 % od 2-5 lat. O tym, ze znaki te sg znane znacznej czedci kregu polskich odbiorcéw §wiadcza takze
zeznania Swiadkdw wskazanych przez pozwana. Zauwazy¢ bowiem nalezy, iz Swiadek P. K. zeznal, zZe zna od$wiezacze
w ksztalcie choinki. Rowniez $wiadek T. S. jednoznacznie wskazal, ze ksztalt drzewka choinkowego, jest wytacznym
ksztaltem odswiezaczy(...)

Rowniez trzecie kryterium przemawia za uznaniem znakéw powoda za znaki renomowane, gdyz okoliczno$cig
niezaprzeczona przez pozwana jest to, ze, jak wskazal powdd, coroczny budzet na reklame produktéw powoda -
samochodowych odéwiezaczy powietrza w charakterystycznym ksztalcie choinki, przekracza 1 mln zk.

Reasumujac, wszystkie wyzej wskazane okoliczno$ci $wiadcza o tym, ze udzial produktéw powoda o
charakterystycznym ksztalcie choinki na rynku polskim jest nie tylko znaczny, ale i wieloletni, pow6d podejmuje
na szeroka skale dzialania promocyjno-marketingowe, w konsekwencji, znaki towarowe powoda sa rozpoznawalne
wérod konsumentéw i towar w postaci papierowej zawieszki kojarzy sie wlasnie z choinka, a ona z pochodzeniem z
przedsiebiorstwa powoda.

W Swietle tych okoliczno$ci, zdaniem Sadu Apelacyjnego, nalezy uznaé, ze produkty powoda ciesza sie w Polsce
renoma.

W dotychczasowej judykaturze przyjmuje sie, ze znak cieszy sie renoma w Unii, jesli jest znany znaczacej czeSci
kregu odbiorcow zainteresowanych towarami lub ustugami, ktérych on dotyczy, na istotnej cze$ci obszaru Wspodlnoty
Europejskiej, przy czym w $wietle orzeczenia (...) wydanego w sprawie C-301/07, w §wietle okolicznoS$ci postepowania
przed sadem krajowym obszar przedmiotowego panstwa czlonkowskiego mozna uznaé za stanowigcy istotng czesé
obszaru Wspolnoty. Zauwazy¢ nalezy, iz orzeczenie to dotyczylo renomy znaku z uwagi na jego znajomo$¢ na
obszarze Austrii, a wiec kraju znacznie mniejszego niz Polska. Kontynuujac analize czy znaki powoda ciesza sie
renoma na istotnej czesci obszaru Wspdlnoty Europejskiej, wskazaé nalezy, iz Sad Okregowy stangl na stanowisku,
iz rozstrzygniecia ustaleniu renomy spornych znakéw towarowych nie mogg stuzyé rozstrzygniecia wydane w innych
sprawach przez sady krajowe lub wspdlnotowe, gdyz naruszatoby to zasade bezposrednio$ci obowigzujaca w polskim
procesie cywilnym. Powdd w tym zakresie w swej apelacji podniést zarzut naruszenia art. 233 k.p.c. Zarzut ten jest
w ocenie Sadu Apelacyjnego trafny.

Prawda jest, iz Sad orzekajacy w niniejszej sprawie przy ocenie renomy znakéw powoda nie jest zwiazany orzeczeniami
innych sadéw, w tym orzeczeniami Trybunalu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej. Tym niemniej, te orzeczenia,
ktore potwierdzaja renome przedmiotowych znakéw towarowych powoda, jakkolwiek nie wiazace, to jednak, tak jak
kazdy inny dowod, winny by¢ brane pod uwage przy czynieniu ustalen co do tego czy znaki towarowe powoda sg
znane znaczacej czesci kregu odbiorcéw zainteresowanych towarami lub uslugami, ktorych one dotycza, na istotnej



czedci obszaru Unii. Orzeczenia te posrednio wskazuja na to, ze znaki powoda sg znane m.in. w Austrii, Wloszech.
Fakt stwierdzenia renomy znakéw powoda orzeczeniami sadéw innych panstw daje podstawy, w oparciu o art.
231 k.p.c. do przyjecia domniemania faktycznego, ze znaki powoda ciesza sie renoma w innych panstwach Unii
Europejskiej. OczywiScie Sad Okregowy, majac na uwadze zgromadzony w sprawie material dowodowy, wladny
byl w niniejszej sprawie dokona¢ odmiennych ustalen, tym niemniej, w ocenie Sadu Apelacyjnego, pozwana nie
przedstawila dowodow, ktére wykluczalyby takie ustalenie.

W tym stanie rzeczy uznaé nalezy, iz twierdzenia powoda o tym, Ze przedmiotowe znaki towarowe sg znakami
renomowanymi, s3 zasadne. W ocenie Sadu Apelacyjnego réwniez obawy powoda co do szkodliwosci dzialan pozwanej
polegajacych na uzywaniu spornych oznaczen dla odrbzniajacego charakteru znakéw powoda, sg uzasadnione.
Zbyt daleko idacym jest oczekiwanie Sadu Okregowego, by powod przedstawil dowody na wystapienie juz skutku
w postaci zaistnienia szkody dla odrdzniajacego charakteru lub renomy znaku. W ocenie Sadu Apelacyjnego
wystarczajace jest samo prawdopodobienstwo, ze dalsze uzywanie oznaczen naruszajacych prawa powoda bedzie
szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy wspoélnotowych znakéw towarowych. W niniejszej sprawie
z duzym prawdopodobienstwem, graniczacym z pewnoScia, mozna stwierdzi¢, iz dalsze uzywanie przez pozwana
oznaczen od$wiezaczy powietrza, naruszajacych prawa powoda, z uwagi na chociazby identyczno$¢ produktéw i
ogolnopolski zasieg dystrybucji produktow pozwanej, niesie za soba ryzyko tzw. rozmycia odrézniajacego charakteru
znakéw powoda. Zatem réwniez druga z przestanek, o ktérych mowa w art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia 207/2009
jest spelniona.

Oznacza to, ze rOwniez na gruncie art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia 207/2009 powodowi przystuguje ochrona praw
do przedmiotowych wspoélnotowych znakéw towarowych.

Uznajac zatem, ze powodowi przysluguje ochrona znakéw towarowych zaréwno na gruncie art. 9 ust. lit. b)
rozporzadzenia 207/20009, jak i na gruncie art. 9 ust. lit. ¢) tego rozporzadzenia, Sad Apelacyjny roszczenia powoda,
zgloszone w pkt 1 pozwu uznat za stuszne co do zasady.

Tym niemniej, w ocenie Sadu Apelacyjnego, zakres zakazow, orzeczenia ktérych wobec pozwanej domaga sie
powdd, jest zbyt szeroki. Ot6z, powdd zarzucil pozwanej konkretne dzialanie, naruszajace prawa ochronne na dwa
wspolnotowe znaki towarowe, do ktérych prawa przystuguja powodowi. Z uzasadnienia roszczen powoda wynika, iz
zdaniem powoda do naruszenia praw ochronnych powoda dochodzi przez uzywanie przez pozwana do oznaczania
produktéw znaku odwzorowujacego ksztalt choinki, wedlug wzoru przemystowego zarejestrowanego przez pozwang
pod nr (...), ktéry zdaniem powoda jest tudzaco podobny, wrecz identyczny ze znakami towarowymi powoda.
W tym stanie rzeczy zadanie zakazu oznaczania produktéw pozwanej wszelkimi znakami podobnymi do znakéw
towarowych powoda, jest zbyt szerokie. Po pierwsze, podobienstwo stosowanych oznaczen wymaga w kazdym
przypadku indywidulanej oceny. Po drugie, samo podobiefistwo oznaczen, nie stanowi w $wietle art. 9 ust. 1
rozporzadzenia 207/2009 podstawy do przyznania przewidzianej w tym przepisie ochrony. Koniecznym jest jeszcze
zaistnienie dalszych przestanek.

Nieuprawnionym jest rowniez zgdanie zakazania dzialan, co do ktérych powod nawet nie twierdzil, ze s3 dokonywane
przez pozwana z wykorzystaniem znaczen naruszajacych prawa powoda, jak np. Swiadczenie uslug z wykorzystaniem
oznaczen naruszajacych prawa powoda.

W ocenie Sadu Apelacyjnego, na gruncie okolicznoSci niniejszej sprawy zachodza podstawy do zakazania pozwanej
I. F. dzialan, stanowigcych naruszenie praw powoda z rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych o nr C. (...) i
(...), polegajacych na:

- uzywaniu w obrocie handlowym do oznaczania oferowanych i wprowadzanych do obrotu od$wiezaczy powietrza, w
tym w ramach importu i eksportu, oznaczen zawierajgcych element graficzny choinki, stanowiacy jeden z elementow
wzoru przemystowego zarejestrowanego pod nr (...), do ktérego prawa przystuguja pozwanej,



- uzywaniu w obrocie handlowym na opakowaniach od$wiezaczy powietrza oznaczen zawierajacych element graficzny
choinki, stanowiacy jeden z elementoéw wzoru przemyslowego zarejestrowanego pod nr (...), do ktérego prawa
przystuguja pozwanej,

- nadawaniu od$wiezaczom powietrza ksztaltu choinki stanowigcego jeden z elementéw wzoru przemystowego
zarejestrowanego pod nr (...), do ktorego prawa przystuguja pozwanej,

- skladowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu od$wiezaczy powietrza oznaczonych oznaczeniami
zawierajacymi element graficzny choinki, stanowigcy jeden z elementéw wzoru przemyslowego zarejestrowanego pod
nr (...), do ktérego prawa przystuguja pozwanej,

- umieszczaniu na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem do obrotu od$wiezaczy powietrza oznaczen
zawierajacych element graficzny choinki, stanowiacy jeden z elementéw wzoru przemystowego zarejestrowanego pod
nr (...), do ktérego prawa przystuguja pozwanej,

- poslugiwaniu sie oznaczeniami zawierajacymi element graficzny choinki, stanowiacy jeden z elementéw wzoru
przemystowego zarejestrowanego pod nr (...), do ktérego prawa przysthuguja pozwanej, w celu reklamy lub informacji
handlowej o od$wiezaczach powietrza, w szczegoblnos$ci z wykorzystaniem strony internetowej(...)

Wobec powyzszego, Sad Apelacyjny, dzialajac na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. zmienil punkt pierwszy zaskarzonego
wyroku i uwzglednil w wyzej wskazanym zakresie roszczenia powoda zgloszone w pkt 1 pozwu.

W pozostalym zakresie apelacja powoda co do rozstrzygniecia o zadaniach z pkt 1 wyroku, zostala oddalona w oparciu
o art. 385 k.p.c.

Powdd w swej apelacji podnidst réwniez zarzuty naruszenia art. 3 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 Nr 153. poz. 1503 ze zm.), zwanej dalej ,,u.z.n.k.”.

Jesli chodzi o ochrone na gruncie art. 10 u.z.n.k. w ocenie Sagdu Apelacyjnego zgodzi¢ sie nalezy ze stanowiskiem Sadu
Okregowego, iz w okoliczno$ciach niniejszej sprawy brak jest podstaw do przypisania pozwanej czynu nieuczciwej
konkurencji, o ktorym mowa w tym przepisie. W $wietle art. 10 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest takie
oznaczenie towarow lub ustug albo jego brak, ktére moze wprowadzi¢ klientébw w btad co do pochodzenia, ilosci,
jakosci, skltadnikéw, sposobu wykonania, przydatnosSci, mozliwoéci zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych
istotnych cech towar6ow albo ustug, a takze zatajenie ryzyka, jakie wiaze sie z korzystaniem z nich. W tym przypadku
poréwnaniu podlegaja wszystkie oznaczenia stosowane przez strony, a nie tak jak w przypadku ochrony na gruncie
rozporzadzenia 207/2009 oznaczenia towaréw pozwanej jedynie ze znakami, ktérych ochrony powod sie domagat.

Sad Apelacyjny w peli podziela stanowisko Sadu Okregowego, iz powdd nie wykazal, ze zachodzi ryzyko konfuzji
konsumenckiej na gruncie art. 10 u.z.n.k. Przy ocenie czy zachodzi ryzyko wprowadzenia klientow w blad co do
pochodzenia od$wiezaczy powietrza pozwanej, bo tylko ryzyko co do pochodzenia towar6w wchodzi w gre w niniejszej
sprawie, winny by¢ przede wszystkim oceniane produkty wprowadzane na rynek przez powoda i pozwana, a dokladnie
ich oznaczenie. Proste odwolanie do podobienistwa zawieszek nie jest wystarczajace. Powdd, jak stusznie zauwazyl Sad
Okregowy, nie oferuje swych produktéw pozbawionych jakichkolwiek oznaczen poza charakterystycznym ksztaltem
choinki. Oznaczenia stosowane przez powoda, a wiec nie tylko charakterystyczny ksztalt choinki, ale i oznaczenia
slowne, w szczegolnosci znak W. (...) identyfikuja przedsiebiorce. Znak ten jest umieszczany na wszystkich towarach
powoda. Pozwana uzywa natomiast oznaczenia A (...). Co prawda to oznaczenie nie ma duzej zdolnos$ci dystynktywnej,
tym niemniej, biorac pod uwage calo$¢ oznaczen stosowanych przez powoda i pozwana, uznac¢ nalezy, iz przecietny
odbiorca odr6zni oba oznaczenia i przypisze towary réznym przedsiebiorcom, nie wysnuje rOwniez przypuszczenia,
ze miedzy obydwoma przedsiebiorcami istnieja zwigzki organizacyjne, prawne i gospodarcze.

Dlatego nie doszlo do deliktu, o ktérym mowa w art. 10 u.z.n.k.



Sad Apelacyjny nie podziela natomiast oceny roszczen powoda na gruncie art. 3 u.z.n.k.

Sad Okregowy wskazal, ze pow6d nie dowiddl bezposredniego naruszenia lub zagrozenia interesé6w gospodarczych,
bo powod nie wykazal, Ze jest obecny na polskim rynku. Powddke reprezentuje wylaczny dystrybutor. Jak wyjasnit
Sad Okregowy, o oddaleniu powbdztwa zdecydowalo sformulowanie roszczen, z ktérych wynika, ze powddka dochodzi
ochrony jej praw wylacznych, a nie interes6w gospodarczych.

Przepis art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi, iz czynem nieuczciwej konkurencji jest dzialanie sprzeczne z prawem lub dobrymi
obyczajami, jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta. Jak wyjasnil Sad Najwyzszy w
uzasadnieniu wyroku z dnia 14 pazdziernika 2009 r. V. CSK 102/09 ,interes przedsiebiorcy uzasadniajacy domaganie
sie ochrony na gruncie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie ma jednolitego charakteru. Jest on stopniowalny w zalezno$ci
od podstawy i drogi ochrony, ktéra obierze uprawniony do ochrony przedsiebiorca. Jezeli dochodzi on roszczen
wyréwnawczych musi zawsze wykazaé konkretne zmiany w sytuacji majatkowej spowodowane czynem lub czynami
nieuczciwej konkurencji. Jezeli natomiast dochodzi jedynie zaniechania niedozwolonych zachowan, w konkretnym
stanie faktycznym sam sposob naruszenia dobrych obyczajéw moze wystarczyé do uznania, ze zachowania te, co
najmniej zagrazaja interesom przedsiebiorcy domagajacego sie ochrony. Wniosek ten potwierdzaja okolicznos$ci
sprawy. Jesli bowiem sad drugiej instancji przyjal, ze pozwana naruszyla dobre obyczaje przez wykorzystanie renomy
oznaczenia powodki, czego skutkiem bylo ,rozwodnienie jej znaku towarowego”, utrata zdolnoéci odrézniajacej, a
w konsekwencji sily atrakcyjnej, a takze w dalszej kolejnoSci wartoéci handlowej, to w tym przypadku zagrozenie
interesdw powddki bylo wrecz oczywiste i bledna byla odmowa zastosowania art. 3 ust. 1 u.z.n.k. ze wzgledu na
niewykazanie tej okolicznosci”.

Taka sama sytuacja zachodzila r6wniez w niniejszej sprawie. Otdz, jak zostalo wyzej wskazane, pozwana naruszyla
dobre obyczaje przez wykorzystanie renomy oznaczenia powoda, czego skutkiem bylo ryzyko rozwodnienia jego dwoch
wspolnotowych znakéw towarowych, utrata zdolnoSci odrézniajacej tych znakdow, a w konsekwencji sily atrakcyjnej,
a takze w dalszej kolejnosci wartoéci handlowej. Zatem réwniez na gruncie niniejszej sprawy istnieja podstawy do
przyjecia, ze zagrozenie intereséw powoda bylo wrecz oczywiste i bledna byla odmowa zastosowania art. 3 ust. 1
u.z.n.k. z tego tylko powodu, ze powdd bezposrednio nie prowadzi dzialalno$ci gospodarczej w Polsce. Istnieja zatem
podstawy do przyjecia, ze zostaly kumulatywnie spelnione wszystkie trzy przestanki z art. 3 ust. 1 u.z.n.k., tj. doszlo
do zachowania sprzecznego z prawem lub dobrym obyczajem, powstal stan zagrozenia interesu powo6dki i zachodzi
zwigzek przyczynowy pomiedzy wezedniejszymi przestankami.

Konieczno$¢ ochrony intereséw powoda wynika z wieloletniej obecnosSci znakow powoda na polskim rynku. To,
ze powod wprowadzajac swe produkty oznaczone chronionymi na terytorium Polski wspdlnotowymi znakami
towarowymi, postuguje sie innym przedsiebiorca, nie ma znaczenia dla ochrony jego praw na gruncie art. 3 ust.
1 u.z.n.k. Okoliczno$¢ ta, moze mieé znaczenie dla oceny roszczen majatkowych powoda, o czym ponizej. Uznac
zatem nalezy, iz poszukiwanie ochrony intereséw powoda na gruncie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. bylo co do zasady
uzasadnione. Tym niemniej, skoro roszczenia o zakazanie pozwanej mialy ten sam zakres, jak roszczenia zgloszone na
gruncie rozporzadzenia 207/2009, powtarzanie w wyroku zakazoéw, o ktérych orzeczono na gruncie rozporzadzenia
207/2009, byloby nieuzasadnione, tym bardziej, ze zakres dzialan, ktore sg zasadne na gruncie u.z.n.k. jest tozsamy
z zakresem w jakim uwzglednione zostaly roszczenia na gruncie rozporzadzenia 207/2009.

Jesli natomiast chodzi o roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzySci w kwocie 24 904,59 zl, to stusznie
Sad Okregowy wskazal, ze bez ustalenia tredci relacji pomiedzy powodem a jego wylacznym dystrybutorem — (...) Sp.
Z 0.0. , nie ma mozliwoSci ustalenia, czy w istocie korzy$ci te pozwana uzyskala kosztem powoda, czy tez wylacznego
dystrybutora produktow powoda. Jak bowiem wskazano w wyzej przytoczonym orzeczeniu Sadu Najwyzszego, jesli
powdd dochodzi roszezen wyréwnawczych, zawsze musi wykazac zmiany w swej sytuacji majatkowej. Brak bylo zatem
podstaw do zmiany zaskarzonego wyroku w powyzszym zakresie, dlatego apelacja powoda w tym zakresie zostala
oddalona w oparciu o art. 385 k.p.c.



Z uwagi na to, ze zmianie uleglo rozstrzygniecie co do roszczenia gtownego, Sad Apelacyjny, przy uwzglednieniu, ze
powdd wygral co do roszcezenia niepienieznego, a przegral co do roszczenia pienieznego, dokonal réwniez zmiany
rozstrzygniecia co do kosztow procesu, uznajac, iz zasadzeniu od pozwanej I. F. na rzecz powoda (...) Ltd. z siedzibg
w Z. (Szwajcaria) winna podlegaé¢ kwota 2194 zl.

Kierujac sie tg sama zasada, Sad Apelacyjny w oparciu o art. 100 k.p.c. dokonal stosunkowego rozdzielenia
kosztow postepowania apelacyjnego i zasadzit od pozwanej na rzecz powoda kwote 2584 zt tytulem zwrotu kosztow
postepowania apelacyjnego.



