Sygn. akt I ACa 1067/13

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 stycznia 2014 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie I Wydzial Cywilny w skladzie:
Przewodniczqcy: SSA Edyta Jefimko (spr.)
Sedziowie: SA Beata Kozlowska

SO (del.) Beata Byszewska

Protokolant st. sekr. sad. Joanna Baranowska

po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2014 r. w Warszawie
sprawy z powbdztwa gléwnego M. 1. z siedzibg w M. (USA)
przeciwko R. F.

o ochrone praw z rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych i zakazanie czynéw nieuczciwej konkurencji
oraz

z powodztwa wzajemnego R. F.

przeciwko M. 1. z siedzibg w M. (USA)

0 uniewaznienie

na skutek apelacji pozwanego/powoda wzajemnego

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

sygn. akt XXII GWzt 1/13

1. oddala apelacje;

2. zasqdza od R. F. na rzecz M. I. z siedzibq w M. (USA) kwote 857 ( osiemset piecdziesiqt siedem )
zlotych tytutem zwrotu kosztow zastepstwa procesowego w postepowaniu apelacyjnym.

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 4 stycznia 2013 r.M. 1. z siedziba w M. wnidst o:

1. zakazanie R. F. naruszania jego praw do przestrzennego wspolnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w
OHIM pod nr (...), a przedstawiajacego szczegdlna posta¢ gryzaka dla psow w formie podluznej, o przekroju w
ksztalcie litery (...) przeznaczonego do czyszczenia zebow psow, to jest o zakazanie uzywania tego znaku w obrocie
gospodarczym w szczegdlnoSci poprzez wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie, eksportowanie,
oferowanie, w szczegoblnosci na stronach internetowych eksploatowanych lub bedacych pod kontrolg pozwanego,



reklamowanie oraz skladowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu gryzakoéw dla pséw o ksztalcie
podluznym, o przekroju w ksztalcie litery(...), w szczegbdlnosci o wygladzie: ,

2. nakazanie pozwanemu zaniechania czynow nieuczciwej konkurencji polegajacych na:

a. nasladowaniu gotowego produktu powoda o nazwie handlowej (...) poprzez wprowadzanie do obrotu gryzakéw dla
psow o ksztalcie podtuznym, o przekroju w ksztalcie litery(...) o nazwie D. (...)/K,,

b. wprowadzanie do obrotu gryzakéw dla psow w zotych opakowaniach, z nazwg produktu umieszczona w goérnej jego
cze$ci, ponizej ktérej umieszczony jest pod katem ok. 45° wizerunek produktu, otoczony charakterystyczna smuga,
ponizej ktorego, w dolnej czeSci opakowania, znajduje sie wizerunek psa, o wygladzie , nawiazujacych do opakowan
produktu powoda o nazwie (...), w takim stopniu, ze moze to wprowadzi¢ klientéw w blad co do tozsamosci producenta
lub produktu.

3. nakazanie pozwanemu usuniecia skutk6w naruszen praw do wspolnotowego znaku towarowego nr (...) oraz czynéw
nieuczciwej konkurencji poprzez:

a. wycofanie z obrotu gryzakéw dla pséw o ksztalcie podtuznym, o przekroju w ksztakcie litery (...), o nastepujacym
wygladzie: oraz opakowan produktow i produktéw w opakowaniach o wygladzie ,

b. usuniecie ze stron internetowych eksploatowanych lub bedacych pod kontrola pozwanego, w szczegélnosci ze
strony (...) wszelkich informacji o produkcie pod nazwa (...)/K.,

c. zniszczenie wszelkich materialow informacyjnych i reklamowych, w tym ulotek katalogéw i artykulow
promocyjnych zwigzanych z gryzakami dla pséow o ksztalcie podluznym, o przekroju w ksztalcie litery (...)
wprowadzanymi do obrotu przez pozwanego pod nazwa (...)/K.,

d. zniszczenie produktow w postaci gryzakéw dla pséw o ksztalcie podluznym, o przekroju w ksztalcie litery
(...)wprowadzanych do obrotu przez pozwanego pod nazwa(...)/K.,

4. nakazanie pozwanemu podania do publicznej wiadomo$ci w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku
na jego koszt:

a. w (...) dodatku do Gazety (...), na trzeciej stronie tego dziennika obramowanej i widocznych informacji o zapadlym
orzeczeniu, o powierzchni co najmniej 15% strony;

b. na stronie startowej domeny internetowej: (...) przez okres 30 dni obramowanej i widocznej informacji o zapadlym
orzeczeniu, o powierzchni co najmniej 50% powierzchni strony startowej tej witryny internetowej;

c. na profilu pozwanego o nazwie ,,. (...).PL” w portalu (...) , poprzez umieszczenie informacji o zapadlym wyroku na
zdjeciu profilowym profilu (...), w dziale ,Informacje o uzytkowniku” oraz poprzez umieszczenie ,postu” na tzw. osi
czasu profilu (...)

5. zasadzenie zwrotu kosztoéw postepowania.

R. F. zazadal oddalenia powbdztwa i zwrotu kosztow postepowania. Zarzucil, ze dochodzone roszczenia wykraczajg
poza zakres ochrony wynikajacej dla (...) Inc. z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego oraz zmierzajg do
zmonopolizowania na czas nieograniczony, prawa do wytwarzania pewnego typu gryzakow dla psow. Zaprzeczyl
dopuszczeniu sie czynu nieuczciwej konkurencji i naruszeniu prawa powoda, przekonujac, ze znak towarowy i jego
towar nie sa do siebie podobne, w takim stopniu aby moglo to wywolywaé ryzyko konfuzji konsumenckiej. Pomylenie
towaro6w stron nie jest mozliwe takze ze wzgledu na ich wyrazne oznaczenie i odmienny wyglad ich opakowan.

W pozwie wzajemnym R. F. wnio6sl o uniewaznienie wspdlnotowego znaku towarowego nr (...). W jego przekonaniu,
rejestracji sprzeciwiaja sie w tym przypadku przestanki okre§lone w art. 7 ust. 1b. i e. rozporzadzenia (znak pozbawiony



jest zdolnoéci odrdzniajacej, sktada sie wylacznie z ksztaltu wynikajacego z charakteru samego towaru, odzwierciedla
ksztalt niezbedny do uzyskania efektu technicznego i zwiekszajacy znacznie warto$é towaru). Zglaszajac znak powod
dzialal w zlej wierze, tego rodzaju ksztalt produktu powinien by¢ bowiem zarejestrowany jako wzér przemyslowy.

Odpowiadajac na pozew wzajemny (...) Inc. zazadal oddalenia powodztwa i zwrotu kosztéw procesu. Zarzucil
nieudowodnienie zadania. Jego zdaniem, nie zostaly spelione zadne przestanki uzasadniajace uniewaznienie
spornego znaku towarowego.

Wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2013 r. Sad Okregowy w Warszawie orzekl, ze:
1. z powoddztwa gléwnego :

1. zakazuje R. F. naruszania prawa M. I. w(...) do przestrzennego wspo6lnotowego znaku towarowego zarejestrowanego
przez Urzad ds. Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod nr (...), przedstawiajacego szczegbdlng postaé gryzaka
dla psow w formie podluznej o przekroju w ksztalcie litery(...)przeznaczonego do czyszczenia zebéw psoéw, to jest
uzywania podobnego do niego znaku towarowego w obrocie gospodarczym, w szczegdlno$ci poprzez wytwarzanie,
wprowadzanie do obrotu, importowanie, eksportowanie, oferowanie, w szczegblnos$ci na stronach internetowych
eksploatowanych lub bedacych pod kontrola pozwanego, reklamowanie i skladowanie w celu oferowania i
wprowadzania do obrotu gryzakéw dla pséw o ksztalcie podluznym, o przekroju w ksztalcie litery (...) o wygladzie:

5
2. nakazuje pozwanemu usuniecie skutkdw naruszen praw do wspolnotowego znaku towarowego nr (...) poprzez:

a. wycofanie z obrotu gryzakéw dla pso6w o ksztalcie podtuznym, o przekroju w ksztalcie litery (...), o nastepujacym
wygladzie:

oraz opakowan tych produktow o wygladzie: ,

b. usuniecie ze stron internetowych eksploatowanych lub bedacych pod kontrola pozwanego, w szczegélnosci ze
strony (...) wszelkich informacji o produkcie pod nazwa (...)/K.,

c. zniszczenie wszelkich materialow informacyjnych i reklamowych, w tym ulotek katalogéw i artykulow
promocyjnych zwigzanych z gryzakami dla psow o ksztalcie podluznym, o przekroju w ksztalcie litery
(...)wprowadzanymi do obrotu przez pozwanego pod nazwa (...)/K.;

3. nakazuje pozwanemu podanie do publicznej wiadomo$ci. na jego koszt. w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia
sie wyroku, informacji o tresci: ,Wyrokiem wydanym 25.04.2013 r. Sad Okregowy w Warszawie zakazal R. F.
naruszania prawa (...) Inc. w M. do przestrzennego wspolnotowego znaku towarowego nr (...), przedstawiajacego
szczegblng postac gryzaka dla pséw w formie podtuznej o przekroju w ksztalcie litery (...), to jest uzywania tego znaku
w obrocie gospodarczym w odniesieniu do gryzakow dla psow o ksztalcie podtuznym, o przekroju w ksztalcie litery
(...). Sad nakazal pozwanemu usuniecie skutkéw dokonanych naruszen m.in. przez wycofanie z obrotu gryzakéw dla
psoéw pod nazwa (...)/K., usuniecie ze strony internetowej pod adresem (...) wszelkich informacji o tym produkcie, a
takze zniszczenie materiatlow informacyjnych i reklamowych zwigzanych z gryzakami dla ps6w pod nazwa (...)/K..”

- na stronie startowej domeny internetowej: (...) przez okres 30 dni obramowanej i widocznej o powierzchni co
najmniej 50% powierzchni strony, a takze

- na profilu pozwanego (...) umieszczonego w portalu (...) na zdjeciu profilowym, w dziale ,Informacje o uzytkowniku”
oraz poprzez umieszczenie ,postu” na tzw. osi czasu profilu(...)

4. w pozostalej cze$ci powoddztwo oddala;



5. oplate ostateczna ustala na kwote 2.000 zlotych i uznaje za pobrana od powoda gléwnego w calosci;

6. zasadza od R. F. na rzecz M. 1. w M. kwote 4.537 zlotych tytulem zwrotu kosztéw procesu;

II. z powoddztwa wzajemnego :

1. oddala powddztwo;

2. oplate ostateczng ustala na kwote 2.000 zlotych i uznaje za pobrana od powoda wzajemnego do kwoty 1.000 zlotych;

3. nakazuje pobranie od R. F. na rzecz Skarbu Panstwa - Sadu Okregowego w Warszawie kwote 1.000 zlotych tytulem
brakujacej czesci oplaty ostatecznej;

4. zasadza od R. F. na rzecz M. I. w M. kwote 2.520 zlotych tytulem zwrotu kosztow zastepstwa procesowego.

Powyzsze rozstrzygniecie Sad Okregowy oparl na nastepujacych ustaleniach faktycznych oraz
rozwazaniach co do podstawy prawne;j:

(...) w M. jest wytworea produktow spozywezych i jedzenia dla zwierzat, oferowanego pod znakami towarowymi P.,
K., (...)i C.. Koncern dziala w ponad 70 krajach na calym $wiecie. Powdd jest uprawniony m.in. do przestrzennego
znaku towarowego nr (...), zarejestrowanego 15 listopada 2005 r., z pierwszenstwem od 17 maja 2004 r.: , m.in.
dla niemedycznych Srodkéw do czyszczenia zebdw, plynow do plukania ust i od$wiezaczy oddechu dla zwierzat (w
klasach 3 i 5 klasyfikacji nicejskiej), kosci i jadalnych gryzakow (w klasie 31). (...) Inc. wprowadza do obrotu na
terenie Unii Europejskiej, w tym takze w Polsce, przekaski w postaci dtugich paleczek, o przekroju (...), przeznaczonych
glownie do czyszczenia zebow psow. Ksztalt tego produktu odzwierciedla wspolnotowy znak towarowy nr (...). Produkt
jest oferowany pod nazwa handlowa (...)chroniona jako wspo6lnotowy znak towarowy nr (...). Powod dziala w
Polsce od 1992 r. przez swoja spotke corke - (...) spolke z ograniczona odpowiedzialnoécig w K., uzywajaca jego
znakoéw towarowych, m.in. przez ich umieszczanie na towarach i ich opakowaniach, na dokumentach zwigzanych z
wprowadzaniem towaréw do obrotu oraz w celu reklamy. R. F. prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza pod firma (...)
w C. produkuje, wprowadza do obrotu i oferuje, za po$rednictwem swej strony internetowej pod adresem _http://
(...) pod nazwami handlowymi (...) i/lub «K.», smakolyki dla pséw, m.in. przeznaczone do czyszczenia ich zebdw,
o ksztalcie bardzo podobnym do wspolnotowego znaku towarowego nr (...), w opakowaniach zawierajacych m.in.
fotografie produktu:

Odnosnie istnienia podstaw do uniewaznienia znaku towarowego Sqd Okregowy zwazyl, ze :
Wspoélnotowy znak towarowy nr (...) zostal zarejestrowany dla nastepujacych towaréw i ushug:

- wklasie 3. klasyfikacji nicejskiej: mydla, mydla lecznicze; detergenty; dezynfektanty; szampony, szampony lecznicze;
dezodoranty; dezodoranty, antyperspiranty; kosmetyki; spraye, puder, krople, kremy, plyny, $rodki lecznicze i
preparaty do skory; plyny do plukania ust, odéwiezacze oddechu i $rodki do czyszczenia zebéw; szampony lecznicze
i $rodki do mycia zwierzat; niemedyczne $rodki do czyszczenia zebow, plyny do plukania ust i od$wiezacze oddechu
dla zwierzat;

- w klasie 5. klasyfikacji nicejskiej: preparaty i substancje weterynaryjne i sanitarne; lecznicze dodatki do pokarmu
dla zwierzat; niemedyczne $rodki do czyszczenia zebdw, plyny do plukania ust i odS§wiezacze oddechu dla zwierzat;
dezynfektanty; pestycydy; przeciwpasozytnicze (preparaty -); herbicydy; fungicydy; insektycydy; obroze owadobojcze;
szampony lecznicze i Srodki do mycia zwierzat;

- w klasie 31. klasyfikacji nicejskiej: produkty rolne, ogrodnicze i leSne oraz zboza nie ujete w innych klasach; zwierzeta
zywe; owoce i warzywa $wieze; karma dla zwierzat i dodatki do karmy dla zwierzat; oSci matwy (dla ptakow);koSci i
jadalne gryzaki; Sciotka dla zwierzat;



- w klasie 42. klasyfikacji nicejskiej: ustugi naukowo-badawcze w zakresie zywienia zwierzat domowych (ulubieficow),
ptakow i ryb; ustugi badawcze dotyczace zwierzat, ptakow i ryb; uslugi badawcze dotyczace zwierzat;

- w klasie 44. klasyfikacji nicejskiej: uslugi weterynaryjne; kliniki zwierzat; zabiegi higieniczne i pielegnacja urody;
dzialalno$¢ charytatywna i ustlugi konsultacyjne z zakresu opieki nad zwierzetami; wspieranie hodowli.

Formutujgc pozew wzajemny R. F. nie ograniczyt zadania do czesci z nich, nalezalo wiec uzna¢, ze uniewaznienie
obejmuje wszystkie towary i ustugi, objete ochrona. Réwnoczeénie jednak wszystkie zarzuty odnosily sie wylacznie
do jadalnych gryzakéw dla zwierzat, stad powodztwo w odniesieniu do pozostalych towaréw i uslug nalezato uznaé
za calkowicie nieuzasadnione i nieudowodnione. (art. 52 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009
r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego wersja ujednolicona). Art. 99 ust. 1 tego rozporzadzenia stanowi,
ze w sprawach wspoélnotowych znakéw towarowych sady uznaja znak za wazny, jezeli nie jest to kwestionowane
przez pozwanego w roszczeniu wzajemnym o stwierdzenie wygaéniecia lub uniewaznienie (domniemanie wazno$ci).
Niewazno$¢ znaku stwierdza sie na podstawie wniosku do Urzedu Harmonizacji Rynku Wewnetrznego lub powodztwa
wzajemnego w postepowaniu w sprawie o naruszenie, m.in. w przypadku, gdy zostal on zarejestrowany z naruszeniem
art. 7 ust. 1. (art. 52 ust. 1a) Zgodnie z tym przepisem, nie sg rejestrowane m.in. znaki, ktore:

b. pozbawione sg jakiegokolwiek odrozniajacego charakteru (pierwotnego i wtornego);
e. skladaja sie wylacznie z :

(i)ksztaltu wynikajacego z charakteru samych towaréw,

(ii)ksztaltu towaru niezbednego do uzyskania efektu technicznego,

(iii)ksztaltu zwiekszajacego znacznie warto$¢ towaru,

bez wzgledu na to, ze podstawy odmowy rejestracji istnieja tylko w czeSci Wspdlnoty. (ust. 2.) Nie mozna jednak
stwierdzi¢ niewazno$ci, jezeli w wyniku jego uzywania, po dacie rejestracji, znak uzyskal odrézniajacy charakter w
odniesieniu do towardéw lub ustug, dla ktérych zostal zarejestrowany z naruszeniem art. 7 ust. 1b. (art. 52 ust. 2 i
art. 7 ust. 3)Brak odro6zniajacego charakteru wspolnotowego znaku towarowego jest czesto powolywana przyczyng
odmowy rejestracji lub uniewaznienia. Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwo$ci wydanym 22
czewca 2006 r. w sprawie C-25/05 August Storck, charakter odrdzniajacy znaku towarowego w rozumieniu art. 7
ust. 1b rozporzadzenia nr 40/94 nalezy oceniaé¢ biorac pod uwage towary lub ushugi objete zgloszeniem i spos6b
postrzegania znaku przez wlasciwy krag odbiorcow, ktory sklada sie z przecietnych, wlasciwie poinformowanych,
dostatecznie uwaznych i rozsadnych konsumentéw tych towar6w lub ustug. Kryteria oceny charakteru odrézniajacego
przestrzennych znakéw towarowych, ktore stanowia wyglad zewnetrzny samego towaru, nie r6znia sie od kryteriéw
stosowanych dla innych kategorii znakéw. Sposob postrzegania znaku przedstawiajacego towar przez wlaéciwy krag
odbiorcow rozni sie jednak od percepcji znakéw slownego lub graficznego, bedacych oznaczeniami niezwigzanymi z
wygladem towarow, dla ktérych sg one przeznaczone. W braku dodatkowych elementow graficznych lub stownych,
przecietny konsument zwykle nie wnioskuje o pochodzeniu towar6w na podstawie ich ksztaltu, czy ksztaltu ich
opakowania, stad ustalenie charakteru odrozniajacego znaku przestrzennego moze okazac sie trudniejsze niz znakow
stownych lub graficznych. Tylko znak, ktéry w sposob znaczacy obiega od normy lub zwyczajow panujacych w danym
sektorze i w zwigzku z tym moze pelnié podstawowg funkcje wskazywania pochodzenia nie jest pozbawiony charakteru
odroézniajacego. (tak tez powolane tam wyroki z 29 kwietnia 2004 r. w sprawach polaczonych C-456/01 i C-457/01
Henkel , z 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-173/04 Deutsche SiSi-Werke, z 7 X 2004 r. w sprawie C-136/02 Mag
Instrument, z 25 pazdziernika 2007 r. w sprawie C-238/06 Develey Holding ).Przy ocenie, czy dany znak towarowy
uzyskal charakter odrézniajacy w drodze uzywania, mozna wzigé pod uwage w szczegoélnosci udzial tego znaku
w rynku, intensywno$¢, zasieg geograficzny i dlugos$¢ okresu jego uzywania, wysokosé nakladow przedsiebiorstwa
zwigzanych z jego promocja, odsetek zainteresowanego kregu odbiorcow, ktory dzieki temu znakowi rozpoznaje towar

jako pochodzacy od okre§lonego przedsiebiorstwa, jak rowniez opinie izb handlowych i przemystowych oraz innych



zrzeszen zawodowych. (tak tez powolane tam wyroki z 4 maja 1999 r. w sprawach polaczonych C-108/97 i 109/97
Windsurfing Chiemsee , z 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips iz 7 lipca 2005 r. w sprawie C-353/03
Nestlé ) .Udzial danego znaku w rynku jest istotng wskazowka przy dokonywaniu oceny, czy uzyskat on charakter
odrdzniajacy w drodze uzywania, w szczeg6lnoSci, gdy znak, przedstawiajacy wyglad zewnetrzny towaru dla ktérego
jest zglaszany, pozbawiony jest pierwotnego odrézniajacego charakteru, gdyz nie wyrdznia sie dostatecznie od normy
lub zwyczajow panujacych w danym sektorze. Nalezy uwzglednié takze rozmiar reklamy skierowanej na relewantny
rynek produktowy i zwigzane z tym wydatki poniesione w celu promocji.

Przestrzenny znak spelnia wymogi stawiane w art. 4, zgodnie z ktérym wspdlnotowy znak towarowy moze skladac
sie z jakiekolwiek oznaczenia, ktére mozna przedstawi¢ w formie graficznej, w szczeg6lnosci z wyrazéw, lgcznie

z nazwiskami, rysunkoéw, liter, cyfr, ksztaltu towaréw lub ich opakowan, pod warunkiem ze oznaczenia takie
umozliwiaja odr6znianie towaréw lub uslug jednego przedsiebiorstwa od towardw lub ushug innych przedsiebiorstw.
Sam fakt, ze znak nr (...) jest tozsamy z ksztaltem towaréw w postaci jadalnych gryzakéw dla zwierzat, sam w
sobie nie moze by¢ przyczyna stwierdzenia jego niewazno$ci. Wbrew przekonaniu powoda wzajemnego, znak nie
jest pozbawiony pierwotnej zdolno$ci odrozniajacej. Rynek tego rodzaju towaréw jest bardzo réznorodny, nawet
jesli ograniczymy go do jadalnych gryzakéw dla psow, pomijajac inne gryzaki i inne zwierzeta. Pozwany wzajemny

przedstawia wiele przykladow tego rodzaju towardw, ktore charakteryzuje wielo$¢ ksztaltow i koloréw, np.:

Ksztalt gryzaka wyraZnie rézni sie od pozostalych, nie jest ani naturalny (jak np. ko$¢), ani pospolity. Brak dowodu
na to, ze jest on determinowany funkcja, jaka gryzak moze pelnié¢ — oczyszczania zebow. Decyzja o rejestracji znaku,
wydana przez OHIM w 2005 r. prawidlowo stwierdzala, ze przedstawiony ksztalt ma charakter odrézniajacy, moze
shuzy¢ wskazaniu pochodzenia towaru lub ustugi od okreSlonego przedsiebiorstwa. Dodatkowo jeszcze, przez lata
jego uzywania, nie tylko w postaci produktéw, ale takze w oznaczeniu ich opakowan, w dzialaniach marketingowych
i promocyjnych, a przede wszystkim w akcjach reklamowych, ktorych prowadzenie zostalo potwierdzone przez
powoda gléwnego, znak stal sie znany i rozpoznawalny w relatywnym kregu konsumentéw — wlascicieli pséw
zainteresowanych nabywaniem tego typu produktéw. Wieloletnia, intensywna obecnoé¢ na rynku, podejmowane na
szeroka skale dzialania promocyjno-marketingowe, sprawily, ze towar w postaci gryzaka jadalnego dla pséw - pateczki
o przekroju w ksztalcie litery (...) kojarzy sie z przedsiebiorstwem (...) Inc. Wypracowana przez uprawnionego wtérna
zdolnoéc¢ odrbzniajaca sprzeciwia sie wiec stwierdzeniu niewaznoS$ci wspoélnotowego znaku towarowego nr (...) na
podstawie art. 7 ust. 1b. (art. 52 ust. 2 i art. 7 ust. 3 rozporzadzenia) .Samo postawienie zarzutu, bez dowodnego
wykazania jego zasadnoSci, nie moze by¢ uznane za wystarczajace. Nalezy podkresli¢, ze to na powodzie wzajemnym
spoczywal obowigzek udowodnienia bezwzglednych podstaw, ktorych istnienie uzasadnialo pierwotnie odmowe
rejestracji, a obecnie uniewaznienie spornego znaku. (art. 6 k.c.) Obowigzkowi temu R. F. w tym postepowaniu nie
sprostal. Zaoferowane przez niego dowody z dokumentéw i wydrukéw z bazy OHIM w zadnym razie nie pozwalaja na
zaprzeczenie pierwotnego, a tym bardziej wtornego charakteru odrozniajacego spornego znaku. Nie Swiadezy takze o
zlej woli (...) Inc., ktéry mial prawo podjecia decyzji o tym, czy chce chronié sporny ksztalt jako wzor przemystowy,
czy znak towarowy, i z prawa tego skorzystal. ( a contrario art. 52 ust. 1b rozporzadzenia). Przestanka ksztaltu
wynikajacego z charakteru samych towar6éw (art. 7 ust. 1e ppkt i) odnosi sie do ksztaltu naturalnego, koniecznego w
tym sensie, ze bez niego nie mogg istnie¢ gryzaki jadalne dla zwierzat. Stawiajac zarzut, powdd wzajemny ograniczyt
sie do przywolania pogladéw orzecznictwa, w zaden sposéb nie odnoszac ich do konkretnych okolicznoéci tej sprawy.
Nie wyjaénil, a tym bardziej nie udowodnil, z jakim towarem mamy tu do czynienia, jakie jest jego przeznaczenie. W
zaden sposob nie ustosunkowal sie do twierdzen pozwanego wzajemnego o istnieniu na rynku tego samego rodzaju
towar6éw w bardzo réznorodnych ksztaltach. W przekonaniu Sadu, brak bylo zatem uzasadnienia dla stwierdzenia
— na podstawie art. 52 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1e ppkt i - niewaznoSci przestrzennego wspolnotowego znaku
towarowego , ktéry odzwierciedla towar w postaci gryzakéw jadalnych dla pséw niemajacy zadnego naturalnego
ksztaltu. Znak towarowy (...) Inc. nie jest w szczeg6lny sposob dekoracyjny. Przeciwnie, przedstawia gryzak, ktérego
kontury zakreSlono w do$¢ uproszczony sposob, tymczasem przepis art. 7 ust. 1e ppkt iii odnosi sie do takich ksztaltow
(o cechach dekoracyjnych, upiekszajacych), ktore pelnia wylacznie funkcje estetyczna, czyniac towar atrakcyjnym
dla nabywcéw, nie ze wzgledu na jego inne wladciwoéci (np. wysoka jako$¢), lecz wlasnie szczeg6lne wzornictwo,
przez co ksztalt powinien by¢ chroniony ograniczonym czasowo prawem z rejestracji wzoru przemystowego (lub



wspolnotowego), a nie bezterminowym prawem do znaku towarowego. Zarzucajac niewazno$¢ wspolnotowego znaku
towarowego z przyczyny wskazanej w art. 7 ust. 1e ppkt iii, nie wskazal, a tym bardziej nie udowodnil, ze sam
tylko ksztal jest na tyle specyficzny, ze jego wyglad czyni towar bardziej atrakcyjnym dla nabywcow. (por. wyrok
Sadu UE z 6 pazdziernika 2011 r. w sprawie T-508/08 Bang & Olufsen). Przy interpretacji bezwzglednej podstawy
odmowy rejestracji, a w konsekwencji takze uniewaznienia, z okreSlonej w art. 7 ust. 1e ppkt ii rozporzadzenia
warto postuzy¢ sie wyrokami wydanymi przez Europejski Trybunal SprawiedliwoSci 18 czerwca 2002 r. w sprawie
C-299/99 Philips, 14 wrze$nia 2010 r. w sprawie C-48/09 Lego Iuris i z 8 kwietnia 2003 r. w sprawach polgczonych
od C-53/01 do C-55/01 Linde i in. W wyroku w sprawie Lego Iuris Trybunal podkreslil, ze kazda z podstaw
odmowy rejestracji wymienionych w art. 7 ust. 1e nalezy interpretowaé¢ w $wietle chronionego przez nia interesu
ogoblnego, polegajacego na unikaniu sytuacji, w ktérych prawo znakéw towarowych prowadziloby do przyznania
jednemu przedsiebiorstwu monopolu na rozwigzania techniczne lub cechy uzytkowe danego towaru. Wprowadzenie
do tego przepisu zakazu rejestracji wszelkich oznaczen tworzonych przez ksztalt towaru niezbedny do uzyskania
efektu technicznego wylacza wykorzystywanie prawa znakoéw towarowych do nieograniczonego w czasie przedtuzania
praw wylacznych do rozwiazan technicznych. W przypadku, gdy ksztalt towaru stanowi jedynie odzwierciedlenie
rozwigzania zastosowanego przez wytworce i opatentowanego na jego rzecz, ochrona takiego ksztaltu jako znaku
towarowego po wygaénieciu patentu znacznie i trwale ograniczalaby mozliwo$¢ wykorzystania go przez innych
uczestnikéw rynku. Tymczasem, w systemie prawa wlasnoéci intelektualnej Unii Europejskiej rozwigzania techniczne
podlegaja ochronie jedynie przez okre§lony czas, po ktérego uplywie wchodza do domeny publicznej i moga byé
swobodnie stosowane przez wszystkich przedsiebiorcow. Ograniczajac podstawe odmowy rejestracji do oznaczen
tworzonych wylacznie przez ksztalt niezbedny do uzyskania efektu technicznego, prawodawca uznal, ze kazdy ksztatt
towaru jest w pewnym sensie funkcjonalny, wiec zakazanie jego rejestracji jako znaku towarowego tylko z tego
wzgledu, ze wykazuje cechy uzytkowe, nie byloby wlaéciwe. Rejestracji nie podlegaja jedynie te ksztalty towaru,
ktdre sa wylacznie wyrazem zastosowanego rozwigzania technicznego i ktérych rejestracja jako znaku towarowego
realnie utrudnilaby stosowanie tego rozwigzania przez inne przedsiebiorstwa. Przepis art. 7 ust. 1e ppkt ii stoi na
przeszkodzie rejestracji jakiegokolwiek ksztattu skladajgcego sie wylgcznie (jesli chodzi o jego zasadnicze wlasciwos$ci)
z ksztaltu towaru wywolujacego skutki na plaszczyznie technicznej, wystarczajacego do uzyskania zamierzonego
efektu, cho¢by nawet mozna bylo taki efekt osiggnaé za pomocg innych ksztaltow, z zastosowaniem tego samego lub
innego rozwigzania technicznego. Przestanka ta jest spelniona, jezeli wszystkie zasadnicze wla$ciwo$ci danego ksztattu
spelniajg funkcje techniczna.

Powo6d wzajemny nie wiec udowodnil zarzutéw opartych na podstawie art. 7 ust. 1e ppkt ii. Nie wskazal, w
odniesieniu do ktorych z towaréw lub ushug objetych ochrong, ksztalt przedstawiony w spornym znaku musi by¢
zachowany, aby mogly one peli¢ swoja funkcje techniczng. Nie okreslil nawet tej funkcji. Uzasadnienie pozwu
wzajemnego pozbawione jest w tej mierze konkretnych faktéw i dowodéw na ich poparcie. Brak bylo zatem podstaw
do stwierdzenia, ze ksztalt gryzaka, bedacy wylacznie wyrazem zastosowanego rozwigzania technicznego, ktérego
rejestracja - jako wspolnotowego znaku towarowego — realnie utrudnilaby stosowanie tego rozwiazania przez innych
przedsiebiorcow.

Z powolanych przyczyn, Sad Okregowy orzekl o oddaleniu powddztwa wzajemnego, jako nieuzasadnionego i
nieudowodnionego. (a contrario art. 52 rozporzadzenia) Orzeczenie o kosztach postepowania oparte zostalo na
zasadzie art. 98 k.p.c. — odpowiedzialno$ci za wynik sprawy.

Odnosnie naruszenia prawa z rejestracji wspoélnotowego znaku towarowego Sad Okregowy
wskazal, ze :

Wizualnie, wspdlnotowy znak towarowy i ksztalt produktu pozwanego sa do siebie bardzo podobne, maja taki
sam wzdluzny ksztalt, niemal identyczny przekrdj poprzeczny, o czterech wypustkach ulozonych w litere (...).
Koncepcyjnie, oba znaki przedstawiaja gryzak przeznaczony do czyszczenia zebow dla pséw. Towary, dla ktoérych
strony uzywaja swych znakow sa identyczne (jadalne gryzaki dla psow, stluzace do czyszczenia zebow). Kierujac
sie wygladem produktu D. (...)/K. konsument moze uznaé, ze zostaly one wyprodukowane przez uprawnionego do
znaku towarowego nr (...), a co najmniej skojarzy¢ je z tym znakiem. Uzywajac kwestionowanego ksztaltu towaréow



identycznych z tymi, dla ktorych chroniony jest wspoélnotowy znak towarowy nr (...) obowigzany narusza wiec prawo
(...) Inc. w spos6b stypisowany w art. 9 ust. 1b rozporzadzenia.

Uznajac za usprawiedliwione — w zasadniczej czeSci — zadanie z pkt 1. pozwu Sad, na podstawie art. 9 ust. 2
rozporzadzenia, zakazal zakazuje R. F. naruszania prawa (...) Inc. w M. do przestrzennego wspolnotowego znaku
towarowego zarejestrowanego przez Urzad ds. Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod nr (...), przedstawiajacego
szczegblng postaé gryzaka dla pséow w formie podluznej o przekroju w ksztalcie litery (...) przeznaczonego do
czyszczenia zebow psoéw, to jest uzywania podobnego do niego znaku towarowego w obrocie gospodarczym,
w szczegblnosci poprzez wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie, eksportowanie, oferowanie, w
szczego6lnosci na stronach internetowych eksploatowanych lub bedacych pod kontrola pozwanego, reklamowanie i
skladowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu gryzakéw dla pséw o ksztalcie podtuznym, o przekroju w
ksztalcie litery (...)o wygladzie:

Sad oddalil powodztwo w takim zakresie w jakim — uzywajgc sformulowania ,w szczegbdlnoéci” - (...) Inc. domagatl
sie zastosowania sankeji zakazowej wobec innych jeszcze towardw, co do ktoérych nie wykazal faktu naruszenia ani
istnienia grozby naruszenia w przyszlosci.

I. Odnosnie dopuszczenia sie przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji:

Zadania z pkt 2 i 3 pozwu (w czeSci w jakiej odnosilo sie do usuniecia skutkéw czynu nieuczciwej konkurencji)
podlegalo oddaleniu w calo$ci, gdyz w ocenie Sagdu powdd nie udowodnil w tym postepowaniu, ze dzialania pozwanych
w sposdb bezpos$redni naruszaja jego interesy gospodarcze w rozumieniu przepiséw ustawa z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji . (...) Inc. dziala w Polsce przez spotke corke (...) spolke z 0.0. w
K., ktora bezspornie jest samodzielnym podmiotem gospodarczym. Powdd nie uczestniczy bezpoérednio w obrocie
gospodarczym na terytorium Polski, a jego interesy gospodarcze moga by¢ ewentualnie tylko posrednio naruszane
przez pozwanych, co nie uzasadnia udzielenia mu ochrony . Uznajac, ze powdd gtowny ulegl zaledwie w niewielkiej
czedci swego zadania, Sad obciazyt pozwanego gléwnego w caloSci kosztami postepowania, na zasadzie art. 100 zdanie
drugie k.p.c. Sad ustalil oplate ostateczng na kwote 2.000 zl, uznajac ja za pobrana w calosci od powoda gtéwnego.
Zasadzil od R. F. narzecz (...) Inc. w (...) 4.537 zl tytulem zwrotu kosztéw procesu, na ktore zlozyly sie oplata sadowa
i koszty zastepstwa procesowego w trzykrotnej minimalnej stawce.

Apelacje od wyzej wskazanego wyroku wniost pozwany, zarzucajac zaskarzonemu orzeczeniu:
1. naruszenie przepiso6w prawa materialnego:

a. art. 52b Rozporzadzenia Rady (WE) Nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku
towarowego — poprzez pominiecie okoliczno$ci, iz powdd zglaszajac do ochrony wspélnotowy znak towarowy C. (...)
dzialal w zlej wierze w momencie dokonywanie zgloszenia oraz wystapil o rejestracje znaku w postaci gryzaka dla psow
wowczas, gdy wzor przemyslowy wzglednie wzor uzytkowy, utracity juz ceche nowoéci;

b. art. 7e (i)-(iii) Rozporzadzenia Rady (WE) Nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku
towarowego i nieuwzglednienie okolicznoSci, iz ksztalt przestrzennego znaku towarowego w postaci gryzaka wynika
z charakteru tego towaru, zmierza do uzyskania efektu technicznego, tj. czyszczenia przestrzeni miedzyzebowej psa
oraz poprawia znacznie warto$¢ tego towaru;

c. niezastosowanie klauzuli generalnej zawartej w art. 3 u.z.n.k. w odniesieniu do zachowania powoda oraz
nieuwzglednienie okoliczno$ci, iz uznanie za prawidlowa rejestracji przestrzennego znaku towarowego, o ktora
postaral sie powod prowadzi do akceptacji zjawiska, polegajacego na tym, ze umozliwia ona uczestnikowi obrotu
gospodarczego uzyskiwanie rejestracji przestrzennych znakéw towarowych, ktére wyobrazaja dowolne produkty
oraz do blokowania na nieograniczony czas mozliwo$ci wytwarzania tych produktéw przez inne podmioty, a wiec



uzyskiwanie monopolu, a nawet uzyskanie szerszego monopolu, niz przewidziany w prawidlowo zastosowanych
przepisach prawa materialnego (mimo braku ich nowosci i bez ograniczenia w czasie, ktére okre§la ochrona
wynalazkow, wzorow uzytkowych czy tez wzoréow przemystowych);

d. niezastosowanie klauzuli generalnej zawartej w art. 3 u.z.n.k. poprzez niedokonanie analizy czyndéw pozwanego w
aspekcie braku mozliwo$ci wprowadzenia w blad klientéw, braku wykorzystywania renomy powoda przez pozwanego,
a takze braku zagrozenia interes6w powoda i klientéw jego dzialaniami;

e. niezastosowanie art. 6 k.c. i przyjecie bezpodstawnie, ze powdd uzasadnit swoje racje.
2. naruszenie przepisdw prawa procesowego, majacy istotny wpltyw na wynika sprawy:

a. art. 228 k.p.c. poprzez nieuwzglednienie sekwencji wydarzen i kolejnoSci dzialan powoda, ktéry najpierw
wprowadzal na rynek przez kilka lat swoje produkty, a nastepnie, kiedy nie bylo juz mozliwe uzyskanie przez powoda
praw wylgcznych na ten typ produktu — postaral sie i uzyskal swoistego rodzaju ,,proteze” ochrony i rejestracje gryzaka
dla pséw jako znaku towarowego;

b. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dowolng i wybibércza ocene materialu dowodowego, nieuwzglednienie przedlozonych
przez pozwanego dowoddw w sprawie oraz zaniechanie ich oceny.

Powolujgc sie na wyzej wskazane zarzuty pozwany wniost o zmiane zaskarzonego wyroku w czesci obejmujacej pkt I
(poza podpunktem I.4) i w czedci obejmujacej pkt II, oddalenie powddztwa glownego w caloSci oraz uwzglednienie
powodztwa wzajemnego o uniewaznienie znaku. Ewentualnie, pozwany wnidst o uchylenie zaskarzonego wyroku i
przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

W odpowiedzi na apelacje strona powodowa wniosla o jej oddalenie i zasgdzenie od pozwanego na rzecz powoda
kosztow postepowania apelacyjnego.

Sad Apelacyjny zwazyl co nastepuje:
Apelacja nie jest zasadna.

Apelujacy we wniesionym $rodku zaskarzenia skoncentrowal sie zarzutach odnoszacych sie do podstawy faktycznej
i prawnej powodztwa wzajemnego, tj. roszczenia o uniewaznienie znaku towarowego, ktérego ochrony domagal
sie w powodztwie wzajemnym. W zlozonej apelacji w zasadzie nie odnibst sie do przeslanek i §érodkéw ochrony
wspolnotowego znaku towarowego ujetych w art. 9 rozporzadzenia oraz rozwazan sadu I instancji w tej czeSci, na
ktdére powolywal sie powdd w pozwie glownym.

W toku postepowania pozwany staral sie wykazaé, ze ziScily sie przeslanki uniewaznienia znaku towarowego,
zarejestrowanego na rzecz powoda wskazane w art. 52 ust. 1 rozporzadzenia Rady(WE) z dnia 26 lutego 2009
r. w sprawie wspodlnotowego znaku towarowego (zwanego dalej rozporzadzeniem). Zgodnie z wyzej powolanym
przepisem niewazno$¢ wspdlnotowego znaku towarowego stwierdza sie na podstawie wniosku do Urzedu lub
roszczenia wzajemnego w postepowaniu w sprawie naruszenia w przypadku gdy wspolnotowy znak towarowy zostatl
zarejestrowany z naruszeniem przepisow art. 7 rozporzadzenia lub w przypadku gdy zglaszajacy dziatal w zlej wierze
w momencie dokonywania zgloszenia znaku towarowego. Skarzacy powolal sie na dwie niezalezne od siebie podstawy
niewaznoSci. Po pierwsze wskazal na bezwzgledne podstawy rejestracji stypizowane w art. 7 ust. 1b i 1e ppkt (i)-(iii)
rozporzadzenia. Po drugie zarzucit pozwanemu dzialanie w zlej wierze, polegajace na rejestracji ksztattu gryzyka jako
znaku towarowego, tylko i wylacznie z uwagi na to, ze z ze wzgledu na brak innowacyjno$ci nie byta mozliwa rejestracja
stosowanej przez powoda formy produktu jako wzoru przemystowego.

W pierwszej kolejno$ci podnibsl, ze znak towarowy powoda, nie posiada jakiegokolwiek charakteru odrbézniajacego w
rozumieniu art. 7 ust. 1 b rozporzadzenia. Wymaga podkreslenia, ze ustawodawca europejski poprzez wprowadzenie
do omawianego przepisu sformutowania ,jakiegokolwiek”, dal jednoznacznie do zrozumienia, ze przeszkoda



rejestracyjna wystepuje wylacznie wowczas, gdy oznaczenie nie posiada zadnych cech indywidualizujacych.
Tymczasem na tle przedstawionego przez powoda materiatu dowodowego nie budzi watpliwosci fakt, ze
zarejestrowany jako znak towarowy ksztalt produktu powoda odbiega od form gryzakéw dla pséw, stosowanych
przez innych producentéw. Na rynku dostepne sa produkty dentystyczne stanowiace odwzorowanie ksztattu kosci,
gryzaki w formie owalnej, plaskiej lub w formie okregu, a takze wiele innych. Zestawienie produktu powoda z
innymi dostepnymi na rynku towarami z tego samego segmentu, nie pozostawia watpliwoéci co do tego, ze posiada
on charakter odr6zniajacy. Z uwagi na powyzsze zarzuty pozwanego sg wiec calkowicie nietrafne. Przedstawiona
w uzasadnieniu wniesionego $rodka zaskarzenia argumentacja stanowi jedynie polemike z prawidlowymi i
wyczerpujacymi rozwazaniami sadu I instancji.

Przechodzgc do szczegdlowych rozwazan odno$nie zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 ppkt. (i)-(iii) rozporzadzenia,
nalezy wskazac, ze zgodnie z powolang wyzej norma niedopuszczalne jest zarejestrowanie oznaczenia skltadajacego sie
wylacznie z ksztalttu wynikajacego z charakteru samych towaréw, ksztattu towaru niezbednego do uzyskania efektu
technicznego lub ksztaltu zwiekszajacego znacznie warto$¢ towaru. Wymienione wyzej przeszkody rejestracji znaku
przestrzennego dotycza oznaczen wywodzacych sie z samej natury towaru, jego funkeji lub stanowigce o wartoéci
danego produktu. Jednocze$nie juz z samej treSci powolanej wyzej normy wynika, ze co do zasady mozliwe jest
zarejestrowanie jako znaku towarowego ksztaltu towaru. Przeszkody rejestracji oznaczenia w wyzej wskazanej postaci,
wystepuja wylacznie jezeli stwierdzone zostanie ziszczenie sie przeslanek wskazanych w art. 7 ust. 1e ppkt. (i) —
(iii). Sad Okregowy w sposéb wyczerpujacy omowil ugruntowane i powszechnie akceptowane stanowisko wyrazone
w orzecznictwie Trybunalu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej (w poprzednim stanie prawnym Europejskiego
Trybunalu Sprawiedliwos$ci) oraz przedstawil wypracowane na kanwie europejskiej praktyki orzeczniczej dyrektywy
interpretacyjne pojeé wskazanych w art. 7 ust. 1e rozporzadzenia. W konsekwencji sad odwolawczy nie widzi potrzeby
powielania rozwazan w powyzszym zakresie, w pelni aprobujac poglady przytoczone w uzasadnieniu zaskarzonego
wyroku. Zasadnie wskazal rowniez Sad Okregowy, ze o nietrafnoéci zarzutéw pozwanego $wiadczy juz sama
r6znorodno$é produktow, w szczegdlnosei pod wzgledem ich formy i kolorystyki, oferowanych na obszarze rynku,
ktoérego dotyczy spor pomiedzy stronami. Wysoce zroznicowanie wzoréw gryzakow dla pséw wyklucza przyjecie, ze
stosowany przez powoda podtuzny ksztalt o przekroju litery (...), wynika z samego charakteru produktu. O wystapieniu
przeszkody wskazanej w art. 7 ust. 1 (i) mozna méwi¢ wylacznie wowcezas, kiedy postaé zarejestrowanego znaku
przestrzennego nie moze przybraé innej postaci, z uwagi na samg nature produktu dla ktérego oznaczenie ma by¢
stosowane w obrocie. Tytulem przykladu mozna poda¢ w tym miejscu probe zarejestrowania oznaczenia w formie
owalu dla produktu w postaci két samochodowych czy tez prostego, podluznego ksztaltu dla przyrzadow pisarskich.
Natomiast co do zasady, w sytuacji, w ktérej mozliwe jest utrzymanie natury oferowanego towaru, przy zastosowaniu
réznorodnych jego postaci, miedzy innymi formy objetej wnioskiem o rejestracje, art. 7 ust. 1 (i) nie znajduje
zastosowania.

Okoliczno$¢é w postaci obecnosci na rynku istotnie rézniacych sie od siebie pod katem ksztaltu oraz kolorystyki
innych produktoéw ogranicza rowniez w znacznym stopniu, mozliwo$¢ stwierdzenia zaistnienia przeszkody rejestracji
wynikajacej z art. 7 ust. 1e (ii). Nalezy podzieli¢ stanowisko Sadu Okregowego zgodnie z ktérym, zarejestrowany
jako wspolnotowy znak przestrzenny ksztalt gryzaka oferowanego przez powoda, nie jest niezbedny z punktu
widzenia uzytecznoSci towaru. Powod zdolal skutecznie wykazaé, ze na rynku dostepne sa gryzaki zar6wno o
ksztalcie podtuznym jak i kulistym, w formach prostych, geometrycznych jak i fantazyjnych, wypuklych oraz plaskich,
przypominajacych inne zwierzeta lub w ksztalcie koSci. Z powyzszego wynika, iz niezaleznie od zastosowanego wzoru
gryzaka, moze on spetiaé funkcje jaka jest pozytywne oddzialywanie na przestrzenie miedzyzebne u pséw. Nadto
pozwany w zaden sposob nie udowodnil, aby stosowany przez powoda ksztalt gryzaka byl w wiekszym stopniu
skuteczny, niz inne formy przeznaczonych dla pséw produktéw dentystycznych obecnych na rynku. O ile samo
istnienie gryzakow o innych ksztaltach nie przesadza o niezasadnoSci roszczenia o uniewaznienie, stwierdzenie
zaistnienia przeszkody wskazanej w art. 7 ust. 1e (ii) wymaga wykazania niezbedno$ci ksztaltu produktu dla wywolania
efektu technicznego. Pomiedzy postacia towaru, a jego funkcja musi wiec istnie¢ $cista zalezno$é. Oznacza to, ze forma
produktu jest konieczna dla osiagniecia celu jaki ma spelniaé. Pozwany musialby zatem udowodnié, ze specyficzne,
konkretne cechy oznaczenia zarejestrowanego przez powoda, realizuja wylacznie funkcje techniczng. Nalezy réwniez



podkreslié, co stusznie zaakcentowat Sad Okregowy, iz kazdy ksztalt towaru ma co do zasady funkcjonalny charakter.
Wykazanie pewnych cech uzytkowych, nie stoi na przeszkodzie dokonaniu rejestracji, a tym samym, nie stanowi
podstaw uniewaznienia rejestracji oznaczenia. Zasadne sa rowniez rozwazania Sadu Okregowego, ktéry podkreslil,
ze pozwany nie wykazal jaka funkcje ma spelnia¢ zastosowany przez powoda ksztalt produktu. W konsekwencji
niedopuszczalne jest przyjecie, ze wszystkie zasadnicze wlaéciwoéci formy gryzaka oferowanego przez powoda maja na
celu osiggniecie efektu technicznego. W omawianej sytuacji, z uwagi na powolane wyzej okoliczno$ci, nie mozna uznac,
ze zalezno$¢ o tak restrykcyjnym charakterze wystepuje w omawianym przypadku. Udzielenie powodowi ochrony
zgloszonego oznaczenia przestrzennego nie stworzylo zatem monopolu na rozwigzanie technicznego konieczne dla
prawidlowego funkcjonowania towaréw w postaci gryzakow dla psow.

Chybione sg réwniez zarzuty odno$nie nieprawidlowej interpretacji i niewlasciwego zastosowania art. 52 ust. 1b
rozporzadzenia na mocy ktérego wspdlnotowy znak towarowy uniewaznia sie na podstawie wniosku do OHIM
lub roszczenia wzajemnego w postepowaniu w sprawie naruszenia, w przypadku gdy zglaszajacy dzialal w zlej
wierze w momencie dokonywania zgloszenia znaku towarowego. Na skladajacym wniosek o uniewaznienie, ktéry
zamierza oprzeé sie na tej podstawie, ciazy obowiazek wykazania okoliczno$ci pozwalajacych stwierdzié, ze wlasciciel
wspolnotowego znaku towarowego dzialal w zlej wierze w momencie dokonywania zgloszenia tego znaku towarowego.
Trybunal poczynit kilka uécislen co do sposobu, w jaki nalezy interpretowac pojecie zlej wiary, o ktérym mowa w art.
52 ust. 1lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 ( por. wyrok w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Spriingli T-33/11). Zla
wiare zglaszajacego w rozumieniu tego przepisu nalezy oceniaé calo$ciowo, uwzgledniajac wszystkie istotne czynniki
wystepujace w danej sprawie, a w szczegolnosci:

- okoliczno$¢, ze zglaszajacy wiedziat lub powinien wiedzie¢, iz osoba trzecia uzywa w co najmniej jednym panstwie
czlonkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do zludzenia podobnego do
oznaczenia zgloszonego do rejestracji;

- zamiar zglaszajacego uniemozliwienia dalszego uzywania tego oznaczenia przez osobe trzecia;
- stopien ochrony, z ktorej korzystaja oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie zgloszone do rejestracji.

Obowiazek wykazania ziszczenia sie wyzej przedstawionych warunkéw, od ktérych uzaleznione jest przyjecie zlej
wiary w chwili zgloszenia wniosku o rejestracje spoczywa na zadajacym uniewazniania. Dyrektywy wynikajgce w
tym zakresie z przepisdw oraz orzecznictwa europejskiego pokrywaja sie z generalna zasada polskiego procesu
cywilnego oparta o art. 6 k.c., ktéry okreSla ogbdlng zasade rozkladu ciezaru dowodu. Analiza zebranego w
sprawie caloksztaltu materialu dowodowego wykazala, ze powdd skorzystal z przystugujacego mu uprawnienia do
rejestracji przestrzennego znaku towarowego nr (...). Powolana wyzej argumentacja odnoszgca sie do przeszkod
rejestracyjnych ujetych w art. 7 rozporzadzenia, $wiadczy o tym, ze zgloszone przez powoda oznaczenie, na chwile
zlozenia wniosku, spelialo formalne warunki rejestracyjne. Tym samym strona powodowa skorzystala z waznego
i wynikajacego bezposérednio z bezwzglednie obowiazujacych przepisobw uprawnienia. Dzialanie takie moze byc
oceniane jako sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz przyjetym praktykami rynkowymi, jedynie w wyjatkowych
sytuacjach. Stwierdzenie zlej wiary, w przypadku czynnos$ci dokonywanych w granicach wyznaczonych prawem,
wymaga wykazania razacego naruszenia zasad stusznos$ci. Pozwany twierdzil, ze dokonana przez powoda rejestracja
znaku towarowego zostala wykonana wylacznie z uwagi na brak mozliwosci rejestracji ksztaltu produktu, jako
wzoru przemystowego. W ocenie strony pozwanej forma gryzaka, z uwagi na jego wieloletnig obecno$¢ na rynku
utracila innowacyjny charakter, co staloby na przeszkodzie uzyskaniu ochrony koncepcji technicznej stosowanej
przez powoda. Strona pozwana opierala jednak swoje stanowisko jedynie na nieuzasadnionym domniemaniu. Nie
przedstawila bowiem zadnych dowodéw mogacych wskazywaé na taki zamiar uprawnionego do znaku. Nadto, w
sytuacji, w ktorej dany podmiot moze dokona¢ rejestracji stosowanego przez niego rozwigzania zaréwno jako znaku
towarowego jak i wzoru przemystowego, do niego nalezy wybor, z ktérego z tych uprawnien skorzysta. Pozwany w
zaden sposob nie wykazal, ze rejestracja ksztaltu gryzaka jaklo wzoru przemyslowego stala sie niemozliwa, wyrazil
w tym zakresie jedynie wlasna ocene. Brak jest podstaw aby uznac¢, ze powdd o taka rejestracje sie staral i jej
nie uzyskal lub §wiadomie zrezygnowal z takich staran, w przekonaniu, ze nie maja one szans na powodzenie.



Wykluczone jest rowniez przyjecie, ze przez sam fakt zgloszenia do rejestracji oznaczenia stanowiacego ksztatt towaru,
ogranicza sie dostep do rynku dla innych podmiotéw, oferujacych podobne produkty. Jak juz wyzej wskazano,
zgodnie z utrwalonym pogladem orzecznictwa, dopuszczalno$é rejestracji znaku odpowiadajacego formie produktu,
nie budzi watpliwoéci, jezeli tylko nie ziScila sie zadna z negatywnych przeslanek sprecyzowanych art. 7 ust.
1e rozporzadzenia. Powszechnie przyjmuje sie, iz znak towarowy ( np. w trojwymiarowej formie przestrzennej)
spelniajacy przeslanki rejestracyjne wzoru przemyslowego moze korzystaé z dwojakiej ochrony ( tzw. kumulacja
ochrony ) . Zarejestrowanie wzoru nie wyklucza udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, gdy zostang
spelnione odpowiednie przeslanki .Jednak wcze$niejsze udzielenie prawa ochronnego powoduje utrate nowosci, ktéra
jest przestanka ochrony wzoréw ( por. Michat Ziétkowski- Kumulatywna ochrona wzoréw przemystowych, PPH luty
2014r., S. 29 - 33) . Za przyjeciem zlej wiary powoda nie przemawia rowniez fakt uzywania oznaczenie przez znaczny
okres, przed dokonaniem rejestracji. Uprawniony do danego znaku towarowego moze wybra¢ dowolny moment jego
rejestracji i dysponuje w tym zakresie pelna swoboda. Wieloletnie uzywanie znaku nie stanowi w tym zakresie zadnej
przeszkody.

Za zupelie bezzasadny nalezy uznaé zarzut naruszenia art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczeniu
nieuczciwej konkurencji. Powyzszy przepis w ogole nie znajduje zastosowania w przedmiotowej sprawie. Omawiana
norma stanowi klauzule generalng, definiuje ogélne pojecie czynu nieuczciwej konkurencji i nie moze stanowié
samoistnej podstawy roszczenia, w szczegdlnosci za$ zadania o uniewaznienie znaku. Nalezy takze zwro6ci¢ na bledna
konstrukcje zarzutu oraz jego nieprawidlowe uzasadnienie. Pozwany powtoérzyl w zasadzie argumentacje odnoszaca
sie do przeszkody rejestracyjnej stypizowanej w art. 52 ust. 1 b rozporzadzenie, tj. dzialania powoda w zlej wierze.
Zar6wno brzmienie, jak i ratio legis art. 3 u.z.n.k. nie ma wplywu na ocene dzialan powoda kwestionowanych przez
strone pozwana.

Rowniez zarzuty naruszenia art. 6 k.c. oraz art. 228 k.p.c. i 233 § 1 k.p.c. okazaly sie bezzasadne. Zarzuty te zostaly
sformulowane w sposéb og6lny i lakoniczny. Taki sposéb redagowania i uzasadniania zarzutéw, szczeg6lnie jesli
dotycza one oceny materialu dowodowego, co do zasady przesadza o ich nietrafnosci, je$li uchybienia sadu I instancji
nie maja charakteru oczywistego. Uwagi odno$nie ciezaru dowodu zostaly przedstawione w czeéci dotyczacej analizy
zadania objetego powddztwem wzajemnym. To na stronie pozwanej spoczywal obowigzek wykazania ziszczenia sie
przestanek uniewaznienia znaku powoda i to w pelnym zakresie. Na korzy$¢ pozwanego nie dzialaly ani domniemania
faktyczne, ani tez prawne. W zakresie za$ pozwu gtownego, strona powodowa , zgodnie z obowigzkiem wynikajacym
z art. 6 k.c. , przedstawila material dowodowy, jednoznacznie wskazujacy na wazne prawo ochronne do znaku
przestrzennego stanowiacego przedmiot niniejszego postepowania. W sposéb nie budzacy watpliwosci wykazala
zar6wno przestanke identyczno$ci towardéw stron jak i podobienstwo pomiedzy stosowanymi przez nie oznaczeniami,
co zostalo w wyczerpujacy spos6b omoéwione w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku, a takze nie byto kwestionowane
w apelacji pozwanego. Odnoszac sie do zarzutéw naruszenie art. 228 k.p.c. oraz 233 § 1 k.p.c., nalezy wskazac, ze
wlaéciwe nie zostaly one w ogdle uzasadnione. Pozwany ograniczyl sie do ich powolania w petitum apelacji oraz
przytoczenia treSci wyzej wskazanych przepisoéw, zarzucajac brak wszechstronnej oceny materialu dowodowego.
Zarzut naruszenia okreslonego przepisu postepowania powinien wskazywaé postaé tego naruszenia i ze naruszenie to
moglo mie¢ istotny wplyw na wynik sprawy . W szczeg6lnoS$ci zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. wymaga podania,
jakie dowody - konkretnie wskazane - sad ocenil wadliwie, uznajac je za wiarygodne i majace moc dowodowa badz
niewiarygodne i niemajace mocy dowodowej i w czym skarzacy upatruje przekroczenie przez sad przystlugujacego mu
prawa do swobodnej oceny tych dowodéw. Apelujacy nie uczynil zado$¢ wyzej wskazanym warunkom skutecznego
powolania zarzutu naruszenia swobodnej zasady dowodow .

Majac na uwadze powyzsze Sad Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. orzekl jak w pkt. 1 sentencji. O kosztach
postepowania odwolawczego orzeczono na podstawie art. 98 § 11 § 3 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. oraz art. 108
§ 1 k.p.c. zasadzajac od pozwanego rzecz powoda koszty zastepstwa procesowego, w wysokos$ci ustalonej w oparciu
0 § 11 ust. 1 pkt 18, § 13 ust.1 pkt 2 k.p.c. rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 28 wrze$nia 2002 r. w
sprawie oplat za czynnoéci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztow nieoplaconej pomocy prawnej
udzielonej z urzedu.



