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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 kwietnia 2007 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie :
SSN Zbigniew Kwasniewski (przewodniczacy, sprawozdawca)
SSN Irena Gromska-Szuster

SSN Katarzyna Tyczka-Rote

w sprawie z powodztwa C. L. & S. AG z siedzibg w K., Szwajcaria
przeciwko "T." Spoétce zo0.0. w P.

o ochrone wspolnotowego znaku towarowego,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 13 kwietnia 2007 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku

Sadu Apelacyjnego

z dnia 6 lipca 2006 .,

uchyla zaskarzony wyrok i przekazuje sprawe Sadowi
Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania io0rzeczenia o

kosztach postepowania kasacyjnego.

Uzasadnienie



Strona powodowa dochodzi ochrony swych praw wynikajgcych ze
wspolnotowego tréjwymiarowego znaku towarowego Nr [...], ktory chroni prawa do
ksztattu i wyglgdu opakowania wyrobu czekoladowego ,Z. L.”, produkowanego
przez powddke. Zdaniem powddki, pozwana naruszyta jej prawa chronione
wymienionym znakiem towarowym wskutek wprowadzenia do obrotu wyrobu
czekoladowego nazywanego ,Z. T”. Sad | instancji oddalit powddztwo uznajgc, ze
nie wystgpito niebezpieczenstwo wprowadzenia w blgd potencjalnych
konsumentow, poniewaz stowa eksponowane na opakowaniu wyrobu kazdej ze
stron odrozniajg oba produkty w sposob istotny od siebie, podobnie jak kolory
opakowan i zréznicowana cena. W konsekwencji Sad ten uznat brak wystgpienia
przestanek wynikajgcych z art. 9 ust. 1 pkt b) Rozporzgdzenia Rady (WE) Nr 40/94
z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego,
niezbednych do uznania, ze dziatania pozwanej naruszyty prawa wytgczne powoda

i byty bezprawne.

Apelacje powoddki oddalit Sgd Apelacyjny wyrokiem z dnia 6 lipca 2006 r.
podzielajgc w catosci motywy zawarte w uzasadnieniu zaskarzonego nig wyroku.
W ocenie Sadu odwotawczego produkt strony pozwanej wprowadzony na polski
rynek nie wywotuje niebezpieczenstwa wprowadzenia w btad odbiorcow co do
pochodzenia towaréw. Sad ten uznat, ze w przypadku kolizji kombinowanych
znakow niezbedna jest cato$ciowa ocena podobienstwa spornych oznaczen, ze
szczegolnym uwzglednieniem elementéw dominujgcych, odrdzniajgcych. Zdaniem
Sadu drugiej instanciji, tej cechy nie posiada forma siedzgcego zajgca, poniewaz
ksztalt siedzgcego Z. L. nie ma cechy odrozniajgcej, podobnie jak i inny element
zamieszczony w rejestrze znakow towarowych, a mianowicie kolorystyka folii
aluminiowej umieszczonej na czekoladowej figurze zajgca. Sgd Apelacyjny
zaaprobowat stanowisko Sadu | instancji, ze elementem wystarczajgco
odrézniajgcym sporne wyroby sg znaki stowne umieszczone na folii zewnetrznej
i ewentualna kolizja pomiedzy znakami towarowymi mogtaby odnosi¢ sie do tego
elementu odrézniajgcego. W ocenie Sadu odwotawczego, stowne oznaczenie
producenta zamieszczone na wyrobie pozwanej, ktére nie wykazuje zadnego

podobienstwa do elementu stownego zarejestrowanego znaku towarowego,



wyklucza skojarzenie zajgczka pozwanej z zajgczkiem powodki i jednoczesnie
wyklucza niebezpieczenstwo wprowadzenia w btgd co do pochodzenia towaru.
Powotujgc sie na akceptacje w judykaturze dominujgcej roli elementow stownych
wystepujgcych w znakach towarowych Sgd Apelacyjny uznat powyzsze argumenty
za wystarczajgce, a zarazem decydujgce o odmowie udzielenia powodce ochrony,
jakg prawo przyznaje uprawnionemu z rejestracji wspolnotowego znaku

towarowego.

Skarga kasacyjna powoddki oparta zostata na pierwszej podstawie
kasacyjnej, w ramach ktorej zarzucono obraze art. 4 i art. 9 ust. 1 pkt b)
Rozporzadzenia Rady (WE) w sprawie wspolnotowego znaku towarowego, poprzez
ich btedng wykfadnie. Powodka wniosta o uchylenie zaskarzonego orzeczenia

w catosci i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej powodka uzasadnia zarzut dokonania
btednej wyktadni art. 4 Rozporzgdzenia Rady wskutek konstatacji Sadu
Apelacyjnego, ze — wbrew wyraznemu brzmieniu tego przepisu — zarowno ksztatt
jak i kolor nie posiadajg zdolnosci odrozniajgcej. W ocenie skarzgcej stanowisko
Sadu pozostaje w sprzecznosci z literalng wyktadnig przepisu objetego zarzutem
naruszenia, poniewaz oznaczenie producenta btednie uznano za jedyny element
dystynktywny w znaku towarowym, odmawiajgc tym samym postrzegania tego

znaku jako catosci.

Zarzut naruszenia art. 9 ust. 1 pkt b). Rozporzgdzenia Rady uzasadniono
btednym przyjeciem, Zze samo oznaczenie podmiotu wprowadzajgcego towar na
rynek wytgcza automatycznie ryzyko konfuzji. Skarzgca akcentuje okolicznosc, ze
Sad Apelacyjny, pomimo aprobaty zasady dokonywania catosciowej oceny
poréwnywanych znakow, rozpatrzyt odrebnie kazdy z jego elementéw, nie
dostrzegajgc, ze tworzg one unikatowg kombinacje i pomijajgc badanie mocy
odrdzniajgcej kombinacji takich elementéw wyrobu, jak ksztalt, kolor, ozdoby.
W ocenie powddki, zaniechanie badania wrazenia ogdlnego wywieranego przez
sporne oznaczenia dowodzi stosowania art. 9 ust. 1 lit. b) Rozporzadzenia Rady

W sposOb sprzeczny z przyjetg interpretacja.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:



Skarga kasacyjna zastuguje na uwzglednienie wobec zasadnosci obu
zarzutow dokonania btednej wykfadni art. 4 i art. 9 ust. 1 lit. b) Rozporzadzenia
Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspoélnotowego znaku
towarowego (Dz. U. UE.L. 1994 r. Nr 11, poz. 1 ze zm.), zwanego dalej

,Rozporzadzeniem”.

Wymieniony akt prawny jest zrédtem jednolitego prawa europejskiego, ktore
ustanowito  autonomiczng  wzgledem  znakéw  towarowych  krajowych
i zastrzezonych miedzynarodowo instytucje znaku towarowego Wspdlnoty. Jego
rejestracja w Urzedzie ds. Harmonizacji w A. wywiera jednolite skutki na terytorium
panstw — czionkéw Unii. Krajowe prawo do znaku towarowego oraz prawo do
wspolnotowego znaku towarowego sg dwoma odrebnymi tytutami ochronnymi,
ktére kreujg dwa rézne, niezalezne od siebie prawa podmiotowe. W orzecznictwie
wyraznie juz podkreslono, ze system wspdlnotowych znakéw towarowych opiera
sie na zasadach: autonomii, jednolitosci, koegzystencji (wspdtistnienia)
wspolnotowych i krajowych znakéw towarowych, ekwiwalencji (réwnorzednosci)
oraz funkcjonalnosci systemowej (zob. uzasadnienie postanowienia SN z dnia 11
stycznia 2007 r., sygn. Il CSK 343/06, niepubl.). Zasada autonomii wspdlnotowego
znaku towarowego polega na tym, ze jego skutki okresla sie wytgcznie wedtug
przepisow Rozporzgdzenia. Innymi stowy, wspdlnotowy znak towarowy podlega
wilasnej autonomicznej regulacji, ktéra jest samodzielnym zrédtem prawa,

odrebnym od regulacji prawa krajowego panstw cztonkowskich.

Przepis art. 4 Rozporzadzenia uznaje co do zasady, ze elementem
sktadowym wspdlnotowego znaku towarowego moze by¢ jakiekolwiek oznaczenie,
ktére mozna przedstawi¢ w formie graficznej; wskazuje jednak przyktadowo
(,w szczegoblnosci”’) na wymienione szczegodlne postacie takich oznaczen (wyrazy,
rysunki, litery, cyfry, ksztatt towaréw lub ich opakowan) z zastrzezeniem spetniania
przez nie funkcji odrdzniajgcej. Ta ostatnia funkcja, zwana réwniez funkcjg
oznaczania pochodzenia, oznacza, ze zrodto pochodzenia towaréw nalezy
ujmowaé w znaczeniu szerokim (komercyjnym), a wiec wskazujagcym na to, ze
towary sygnowane okreslonym znakiem sg tego samego pochodzenia, a wiec
pochodzg od uprawnionego do naktadania znaku i wprowadzania oznakowanego

nim towaru do obrotu. W pismiennictwie podkreslono, ze obojetne jest nawet to,



czy taki uprawniony sam wytworzyt towar i wprowadzit go do obrotu, poniewaz
elementy te nie przesgdzajg stanowczo o zapewnieniu tozsamosci produktow

i tozsamosci ich pochodzenia.

Wadliwa wyktadnia przepisu art. 4 Rozporzadzenia, dokonana
w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku, wyraza sie m.in. w postaci wewnetrzne;j
sprzecznos$ci  argumentacji zaprezentowanej na str. 8 uzasadnienia.
Sad Apelacyjny na wstepie stusznie wskazat, ze w przypadku kolizji
kombinowanych znakdéw niezbedna jest catosciowa ocena kwestii podobienstwa
spornych oznaczen, ze szczegolnym uwzglednieniem elementéw dominujgcych,
odrozniajgcych. Pomimo tej jednoznacznej deklaracji potrzeby dokonania
catosciowej oceny elementdéw sktadajgcych sie na kombinowany wspolnotowy znak
towarowy, Sgd odwotawczy stwierdza zarazem, ze zaréwno ksztalt siedzgcego z.
L., jak i kolorystyka folii aluminiowej umieszczonej na czekoladowej figurce zajgca,
nie majg zdolnosci odrézniajgcej. Tymczasem w przepisie w art. 4 Rozporzadzenia
wyraznie wymieniono ksztatt zarowno towaru jak i jego opakowania jako taki
element oznaczenia, ktory podlega ocenie przy badaniu funkcji odrézniajgcej znaku
towarowego. Badanie to wymaga jednak dokonania réwnoczesnej cato$ciowej
oceny podobienstwa wszystkich spornych oznaczen, a wiec rowniez z
uwzglednieniem tego elementu oznaczenia, ktorym jest ksztatt. Negowanie przez
Sad odwotawczy zdolnosci odrdzniajgcej takiego oznaczenia jakim jest ksztaft,
w oderwaniu od rownoczesnego dokonania oceny innych elementdéw oznaczenia,

przesgdza zatem o zasadnosci zarzutu wadliwej wyktadni art. 4 Rozporzgdzenia.

O wadliwosci tej wyktadni Swiadczy réwniez uznanie kolorystyki folii
aluminiowej, stanowigcej opakowanie produktu, za element oznaczenia
pozbawiony zdolnosci odrézniajgcej, pomimo, ze kolorystyka opakowania towaru
nie zostata expressis verbis wymieniona w art. 4 Rozporzgdzenia ws$rdd
wymienionych w nim jedynie przyktadowo oznaczen, sktadajgcych sie na
wspolnotowy znak towarowy. W orzecznictwie wyraznie jednak podkreslono, ze nie
mozna przyjmowac, iz ogoélne wrazenie graficzne wywotlywane przez znak
towarowy nacechowane jest w pierwszym rzedzie elementem stownym
okreslajgcym oznaczenie producenta. Jezeli zarejestrowanym wspdlnotowym

znakiem towarowym jest forma przestrzenna, to cechy tej formy, poza elementem



stownym, takze wymagajg tgcznej oceny ich znaczenia przy badaniu realizacji
przez znak funkcji odrézniajgcej. W orzecznictwie niemieckim wrecz akcentuje sie
wysokg zdolnos¢ odrozniajgcg zaréwno ksztattu jak i koloru, ktore to elementy
sktadowe stanowigce oznaczenia wspolnotowego znaku towarowego nie moga
zostaC pominiete przy dokonywaniu oceny podobienstwa znakéw jako
charakteryzujgce sie zwiekszong zdolnoscig odrozniajgcg (wyrok niemieckiego
Sadu Najwyzszego z dnia 26 pazdziernika 2006 r., sygn. | ZR 37/04, ktérym
uchylono wyrok Wyzszego Sadu Krajowego we Frankfurcie n/Menem z dnia
29 stycznia 2004 r., powotany w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku). Réwniez
w wyroku Sgdu Pierwszej Instancji Wspolnoty Europejskiej z dnia 19 wrzesnia
2001 r., sygn. akt T — 337/99, (Zbiér Orzecznictwa 2001 r., s. 1l - 02597) wyraznie
wskazano zarowno na ksztatt jak i na kolor jako na te oznaczenia sktadowe znaku
wspodlnotowego, ktére z mocy art. 4 Rozporzagdzenia stanowig elementy niezbedne
dla oceny jego funkcji odrozniajgcej. Postacig naruszenia tej funkcji (zwanej tez
funkcje oznaczenia pochodzenia) jest imitacja, czyli nasladownictwo zabronione ze
wzgledu na ryzyko pomyiki, polegajgce na tym, ze zmodyfikowana posta¢ znaku

oryginalnego stuzy oznaczaniu nim towaréw podobnych.

Konsekwencjg btednej wyktadni art. 4 Rozporzadzenia, polegajgcej na
wytgczeniu ksztattu towaru i kolorystyki jego opakowania poza krgg elementéw
sktadajgcych sie na oznaczenia wspodlnotowego znaku towarowego posiadajgcych
zdolnos¢ odrdzniajgca, byto naruszenie art. 9 ust. 1 lit. b) Rozporzadzenia przez
wadliwe zastosowanie wskutek ograniczenia oceny funkcji odrdzniajgcej tylko do

badania i oceny znakéw stownych oznaczenia producenta.

Dokonana w ten sposob, a wiec zawezona przedmiotowo ocena, bo
ograniczona do badania podobienstwa tylko elementow stownych oznaczenia,
doprowadzita do co najmniej przedwczesnego wniosku wykluczajgcego
prawdopodobienstwo skojarzenia produktow kazdej ze stron i jednoczesnie
wykluczajgcego niebezpieczenstwo wprowadzenia w btgd opinii publicznej co do

pochodzenia towaru pozwanego.

Tymczasem w razie kolizji kombinowanych znakéw obejmujgcych mozliwe

réznorakie elementy oznaczenia, niezbedna jest tgczna, catosciowa ocena wyniku



badania podobienstwa towarow i ich wszystkich oznaczen dla przesgdzenia o tym,
czy istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w btgd opinii publicznej, ktérego
szczegoblng postacig jest prawdopodobienstwo skojarzenia kwestionowanego przez
powoda oznaczenia towaru pozwanego ze wspolnotowym znakiem towarowym
przystugujagcym powodowi. Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btgd opinii
publicznej jako przestanka zastosowania art. 9 ust. 1 pkt b) Rozporzadzenia,
bedgcego zrédtem ochrony uprawnionego z tytutu prawa do wspolnotowego znaku
towarowego, jest ujmowana jako wypadkowa podobienstwa towaréw i znakow,
oceniana z perspektywy ,modelowego” kupujgcego. Jednakze w przypadku
naruszenia znakéw o uznanej pozycji rynkowej ryzyko pomytki zwieksza sie przez
mozliwos¢ skojarzenia znaku imitujgcego ze znakiem imitowanym, co wymaga
wowczas powigzania kryterium renomy znaku z oceng podobienstwa towardw oraz
prawdopodobienstwa pomytki. Prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze
znakiem towarowym nie jest zatem alternatywne wobec ryzyka wprowadzenia
w btad, a jest jedynie przejawem jego doprecyzowania. Przepis art. 9 ust. 1 lit. b
Rozporzadzenia zaktada wiec szerokie rozumienie ryzyka btedu co do pochodzenia
towarow, a to wskutek odwotania sie do przestanki prawdopodobienstwa
skojarzenia jako stanowigcej samodzielng podstawe udzielenia ochrony.
Tak szeroko rozumiana przestanka wprowadzenia w btgd wymaga wiec przy
badaniu jej wystgpienia dokonania oceny ogolnego wrazenia jakie wywotujg znaki
i dotyczace ich towary, a wiec przeprowadzenia oceny syntetycznej,
uwzgledniajgcej fgcznie wszystkie elementy oznaczenia sktadajgce sie na znaki,

a nie ograniczenia sie do ich odrebnej oceny analitycznej.

Takze Europejski Trybunat Sprawiedliwosci na tle problematyki znakéw
towarowych wielokrotnie wyrazat stanowisko, ze w kwestii podobienstwa moggcego
wprowadza¢ w btad co do pochodzenia towaréw istotny jest wynik poréwnania
wszystkich elementéw znakéw stowno - graficznych, z ktérych jedne mogg petnié
role dominujgcg i przez to przesgdzac o istnieniu podobienstwa lub jego braku
(por. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r. C - 251/95 w sprawie ,Sabel" p-ko
,Puma" - Zbiér Orzeczen ETS z 1997 r. s. - 6191 pkt 24, tekst w jezyku polskim -
R. Skubisz ,Wtasnos¢ przemystowa". Orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwosci

Wspolnot Europejskich i Sadu Pierwszej Instancji" - Wydawnictwo Zakamycze



2006, str. 17-26, wyrok ETS z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C 425/98 ,Marca
Mode" p-ko Adidas - R. Skubisz ,Wtasnos¢ przemystowa" - j.w., str. 105,
postanowienie ETS z dnia 28 kwietnia 2004 r. C 3/03 P w sprawie ,Matratzen" —
R. Skubisz ,Wtasnos¢ przemystowa” j.w. str. 404-416). Rowniez najnowsze
orzecznictwo Sagdu Pierwszej Instancji wyraznie potwierdza, ze istotne jest
catosciowe wrazenie wywierane w wyniku tgcznego badania oznaczen, ich
podobienstwa wizualnego, fonetycznego i koncepcyjnego, z uwzglednieniem
elementéw odrdzniajgcych i dominujgcych (v. wyrok Sgdu Pierwszej Instancji z dnia
14 grudnia 2006 r.- sprawy T — 81, T —82, i T 103/03; dotychczas niepublikowane).

W pidmiennictwie akcentuje sie range reguty, zgodnie z ktdrg
0 podobienstwie decydujg zbiezne elementy oznaczenia, a zatem nie rdznice,
do ktérych to wtasnie réznic odwotat sie gtéwnie Sad Apelacyjny przy ocenie
znakéw stownych stanowigcych oznaczenie kazdej ze stron sporu (s. 9
uzasadnienia). Dla oceny wystgpienia prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad,
czy wrecz prawdopodobienstwa skojarzenia ze znakiem towarowym, istotne
znaczenie ma jednorodzajowosc¢ towardéw, ktdéra wrecz wzmaga ryzyko pomyiki
podobnych znakoéw. W pismiennictwie podkreslono, ze im wieksze podobienstwo
miedzy towarami, tym surowiej trzeba ocenia¢ wymagania co do koniecznych cech
odrdzniajgcych konkurujgce znaki. Uzywanie podobnych oznaczen dla tozsamych
rodzajowo towarow wzmaga ryzyko przypisania im wspdlnego pochodzenia,
ktdrego nie eliminuje nawet zamieszczanie na towarach dodatkowych elementow,
np. oznaczenia firmy. Zabieg taki moze bowiem w odczuciu klienteli wskazywaé
jedynie na istnienie miedzy przedsiebiorcami zwigzkéw prawnych, gospodarczych
lub organizacyjnych, a ustalenie wystgpienia takiego stanu miescitoby sie w ramach

przestanek zastosowania art. 9 ust. 1 pkt b) Rozporzgdzenia.

Réwniez w polskim orzecznictwie wyraznie podkre$la sie, ze dokonanie
stanowczych ustalen co do istnienia lub braku podobieAstwa oznaczen
sktadajgcych sie na znak towarowy wymaga dokonania wszechstronnej oceny,
obejmujgcej fgcznie wszystkie elementy, z uwzglednieniem ich odbioru przez tzw.
przecietnego konsumenta (wyrok SN z dnia 21 grudnia 2006 r., Il CSK 193/06,
niepubl.). Innymi stowy, niebezpieczenstwo wprowadzenia nabywcow w btgd nalezy

ocenia¢ przy uwzglednieniu catoksztattu oznaczen wszystkich elementow, ktorymi



przedsiebiorcy postuguje sie w obrocie, z uwzglednieniem sytuacji i zachowania
sie przecietnego nabywcy. Dla oceny wystgpienia ryzyka btedu w okolicznosciach
rozpoznawanej sprawy niezbedne jest dokonanie analizy podobienstw i réznic
wszystkich elementéw znakéw stowno - graficznych uzywanych przez strony
(wyrok SN z dnia 4 wrzesnia 2002 r., | CKN 963/00, niepubl.; wyrok SN z dnia
2 stycznia 2007 r., V CSK 311/06, niepubl.).

W tym stanie rzeczy Sad Najwyzszy orzekt jak w sentencji na podstawie art.
398§ 1k.p.c.



