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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 pazdziernika 2008 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie :
SSN Jan Gérowski (przewodniczacy)
SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca)
SSN Hubert Wrzeszcz

w sprawie z powodztwa C. L. & S. AG w K. (Szwajcaria)
przeciwko T. Spotce z 0.0. z siedzibg w P.
o ochrone wspolnotowego znaku towarowego,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 3 pazdziernika 2008 r.,
skargi kasacyjnej strony pozwanej
od wyroku Sgdu Apelacyjnego
z dnia 23 lipca 2007 r., uchyla zaskarzony wyrok w punktach 1. i lll. i w tym
zakresie apelacje oddala;
1. zasgdza od powoda na rzecz pozwanej kwote 1.600
(jeden tysiac szeséset) zlotych tytultem kosztéw

postepowania apelacyjnego i kasacyjnego.

Uzasadnienie



C. L. & S. AG w K. (Szwajcaria) domagat sie zakazania T. Spétce z 0.0. w
P., na podstawie art. 9 ust. 1 pkt b) i ust. 2 rozporzgdzenia Rady (WE) nr 40/94 z
dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspoélnotowego znaku towarowego [Dz. Urz. UE
L z 1994 r. Nr 11, s. 1 ze zm.; dalej: rozporzadzenie Rady (WE)], oferowania,
wprowadzania do obrotu lub magazynowania wyrobu czekoladowego, majgcego
charakterystyczny ksztalt siedzgcego zajgczka z postawionymi uszami,
opakowanego w owijke z folii metalizujgcej z wyraznie wyréznionymi rysunkami
nosa, wgsow, OCzu, uszu oraz ogonka oraz z umieszczong na szyi kokardka,
zwanego ,Zajgczkiem T.”, zakazania pozwanej uzywania lub umieszczania
,Zajaczka T.” lub jego wizerunku w dokumentach handlowych i reklamie, nakazania
pozwanej wycofania znajdujgcych sie w obrocie ,Zajgczkéow T.” wprowadzonych
przez nig do obrotu, nakazania pozwanej zniszczenia opakowan, projektow
opakowan oraz matryc, form i innych urzgdzen przeznaczonych bezposrednio do
wytwarzania oraz opakowywania ,Zajgczka T.”, trzykrotnego zamieszczenia w
dziennikach  ,Rzeczpospolita” oraz ,Gazeta Wyborcza” w odstepach
czternastodniowych od daty uprawomocnienia sie wyroku oswiadczen o tresci

okreslonej w pozwie.

Wyrokiem z dnia 22 wrzesnia 2005 r. Sad Okregowy - Sad Znakdéw
Towarowych i Wzorow Przemystowych oddalit powddztwo. W uzasadnieniu
wskazat, ze sposrod przestanek okreslonych w art. 9 ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia
Rady (WE), warunkujgcych udzielenie uprawnionemu ze wspolnotowego znaku
towarowego przewidzianej w tym przepisie ochrony, nie zostata spetniona
przestanka wystgpienia prawdopodobienstwa wprowadzenia odbiorcow w btgd. W
ocenie Sgdu widniejgce na figurkach zajgczka napisy (G., L., T.) odrézniajg wyroby
w sposob istotny i nie powodujg tym samym niebezpieczenstwa wprowadzenia w
btad. Przecietny konsument zajgca czekoladowego nie ustala pochodzenia towaru
jedynie na podstawie ksztattu formy zajgca, lecz na podstawie innych istotnych
elementow rozpoznawczych, w tym znaku stowno-graficznego umieszczonego na
wyrobie, koloru opakowania, jego ceny, znaku stowno-graficznego identyfikujgcego
producenta. Przecietny konsument dostrzega réznice w kolorze opakowan zajecy,
a te sg rozne - powod ma zastrzezony kolor ztoty, czerwony, brgzowy, a T.

wystepuje w kolorze srebrnym. Ponadto Sgd Okregowy wskazat, ze pozwanemu



przystuguje w swietle art. 159a ust. 5 rozporzadzenia jedynie powddztwo o
zakazanie uzywania na terenie Polski wspolnotowego znaku towarowego, przy
czym whniesienie takiego powodztwa nie wptynetoby na wynik niniejszego

postepowania.
Powdd wnidst apelacje od wyroku Sgdu Okregowego.

Wyrokiem z dnia 6 lipca 2006 r. Sad Apelacyjny oddalit apelacje powoda.
Sad Apelacyjny nie dopatrzyt sie naruszenia art. 9 ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia Rady
(WE), bowiem ksztatt i kolor nie informujg o pochodzeniu towaru. Wprowadzenie
przez pozwang na rynek zajgczka T. nie wywotuje niebezpieczenstwa
wprowadzenia odbiorcéw w btgd co do pochodzenia towaréw. W wypadku kolizji
znakéw kombinowanych niezbedna jest catosciowa ocena podobienstwa oznaczen
ze szczegblnym uwzglednieniem elementéw dominujgcych odrézniajgcych.
Tej cechy, w ocenie Sagdu Apelacyjnego, nie posiada forma siedzgcego zajgca,
charakterystyczna w okresie $wigtecznym, podobnie jak jaja wielkanocne, dzwonki.
Ksztatt zajgczka powoda odpowiada naturalnemu wyglgdowi zajgca siedzgcego.
Zatem ksztalt ten nie ma zdolnosci odrozniajgcej. Podobnie Sad ocenit kolorystyke
folii aluminiowej umieszczanej na czekoladowej figurce zajgca. Kolor srebrny i ztoty
sg typowe dla wyrobéw czekoladowych. W tej sytuacji jedynym elementem
odrozniajgcym byly znaki stowne ,G. L.” i ,T.”, nie wykazujgce Zzadnego
podobienstwa, a wykluczajgce niebezpieczenstwo wprowadzenia w btgd co do
pochodzenia towaru. Tym samym nie byto podstaw do udzielenia ochrony

powodowej Spétce.

Sad Najwyzszy, po rozpoznaniu skargi kasacyjnej powoda, wyrokiem z dnia
13 kwietnia 2007 r., | CSK 16/07, uchylit wyrok Sgdu Apelacyjnego i przekazat
sprawe Sgdowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. Sgd Najwyzszy dokonat
wyktadni prawa wspodlnotowego, wskazujgc na potrzebe catosciowej oceny
podobienstwa spornych oznaczen. Dopiero taka ocena pozwoli ustali¢, czy istnieje

niebezpieczenstwo wprowadzenia w btad.

Sad Apelacyjny , po ponownym rozpoznaniu sprawy, wyrokiem z dnia 23

lipca 2007 r.: 1. zmienit zaskarzony wyrok:

- W punkcie pierwszym w ten sposob, ze: a) zakazat pozwanej oferowania,



wprowadzania do obrotu lub magazynowania w tym celu wyrobu
czekoladowego produkowanego i wprowadzanego do obrotu przez te
Spoétke, majgcego charakterystyczny ksztatt siedzgcego zajgczka
z postawionymi uszami, opakowanego w owijke z folii metalizujgcej koloru
ztotego z wyraznie wyrdznionymi rysunkami nosa, wgséw, oczu, uszu oraz
ogonka oraz z umieszczong na szyi kokardka, zwanego ,Zajgczkiem T.”, b)
zakazat pozwanej uzywania lub umieszczania takiego ,Zajgczka T.” lub
takiego jego wizerunku w dokumentach handlowych i reklamie, c) nakazat
pozwanej wycofanie znajdujgcych sie w obrocie ,Zajgczkéw T.” w kolorze
ztotym wprowadzonych przez nig do obrotu, d) nakazat pozwanej
zniszczenie opakowan, projektéw opakowan oraz matryc, form i innych
urzgdzen  przeznaczonych  bezposrednio do  wytwarzania oraz

opakowywania ,Zajgczka T.” w kolorze ztotym,;

- w punkcie trzecim w ten sposéb, ze kwote 6.100 zt tytutem wpisu sgdowego

nakazat pobra¢ od pozwanej;

- W punkcie czwartym w ten sposob, Zze zasadzit od pozwanej na rzecz

powoda kwote 1.340 zt tytutem zwrotu kosztow procesu;

ponadto Sad Apelacyjny (Il.) oddalit apelacje w pozostatej czesci oraz (lll.) zasgdzit
od pozwanej na rzecz powoda kwote 14.990 zt tytutem zwrotu kosztéw

postepowania apelacyjnego.

Sad Apelacyjny ustalit, ze powdd ma zarejestrowany wspoélnotowy znak
towarowy dla wyrobow czekoladowych i czekolady w postaci figurki siedzgcego
zajgca koloru ztotego z czerwong wstgzkg zawigzang na szyi w kokardke pod
lewym uchem i z dzwoneczkiem pod brodg, na lewym boku zajgczka umieszczony
jest znak graficzny i napis ,L. G.”. Ztoty zajac zostat wprowadzony przez powoda do
obrotu w Polsce w roku w roku 1997 (16 sztuk), zas§ w roku 1998 do obrotu
wprowadzono 240 sztuk. Pozwana w marcu 1999 r. zakupita w niemieckiej firmie
forme takg jak forma do produkcji zajgczkdw powoda, rozpoczeta produkcje
i wprowadzanie do obrotu zajgczkow. Zajgczek pozwanej ma wiec identyczny
ksztatt i wielko$¢ jak zajgczek powoda. Jest on opakowany w folie albo ztotg, albo

srebrng, ma tasiemke na szyi zawigzang w kokardke, ale jest ona nadrukowana na



folii. Nie ma dzwoneczka. Rysunek na folii oczu, nosa, uszu z uwagi nha to,
ze odpowiada ksztattowi odlewu, jest umiejscowiony w tych samych miejscach co
u zajgczka powoda. Zajgczek owiniety w folie srebrng ma zaznaczone na folii
wioski (futerko), a takze biate plamki wokét oczu, na ogonku i na tylnych nogach.
Na boku obydwu zajgczkéw umieszczony jest napis ,T". Zajgczek pozwanej

rowniez jest czekoladowy.

Sad Apelacyjny ocenit, ze przestanka prawdopodobienstwa wprowadzenia
w btgd zostata spetniona. Podkreslit, ze ztoty zajgc powoda jest powszechnie znany
wsrod konsumentow wyrobdw czekoladowych. Istnieje zatem podstawa do
przyjecia, ze rozpoznawalnos¢ wsrod konsumentow wyrobow czekoladowych
czekoladowego zajgczka L. nie nasuwa watpliwosci, tym bardziej, jezeli doda sie,
ze ta obecnos¢ na rynku trwa ponad dziewie¢ lat (art. 231 k.p.c.). W odniesieniu do
zajgczka pozwanej w owijce koloru srebrnego Sad Apelacyjny uznat, ze jakkolwiek i
ta figurka zostata wyprodukowana przy pomocy matrycy tozsamej z uzywang przez
powoda, a wiec majgcej ten sam ksztatt i wielkos¢ co forma chroniona znakiem
towarowym, to jednak z uwagi na kolorystyke idodatkowe rysunki nie mozna
stwierdzi¢ podobienstwa. W odniesieniu do tego zajgca nalezy wiec wykluczyc

niebezpieczenstwo wprowadzenia w btad.

Pozwana w skardze kasacyjnej zaskarzyta wyrok Sadu Apelacyjnego
w punktach 1. i Ill., tj. w takim zakresie, w jakim Sad ten zmienit wyrok
Sadu Okregowego w punkcie pierwszym i czwartym oraz zasgdzit od pozwanej
kwote 14.990 zt tytutem zwrotu kosztéw postepowania apelacyjnego. Pozwana
zarzucita naruszenie prawa materialnego, mianowicie art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 98
ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE), oraz przepiséw postepowania, mianowicie art.
231, art. 233§ 1iart. 328 § 2 k.p.c.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE), wspdlnotowy znak
towarowy przyznaje wiascicielowi wytgczne prawa do tego znaku. Wiasciciel znaku
jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, ktére nie posiadajg jego
zgody, uzywania w obrocie handlowym: a) oznaczenia identycznego ze

wspoélnotowym znakiem towarowym dla towaréw lub ustug identycznych z tymi,



dla ktorych wspdlnotowy znak towarowy jest zarejestrowany, b) oznaczenia,
w przypadku ktérego z powodu jego identycznosci lub podobieAstwa do
wspolnotowego znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienstwa towarow
lub ustug ktorych dotyczy wspolnotowy znak towarowy i to oznaczenie,
istnieje prawdopodobienstwo  wprowadzenia w  btad  opinii  publicznej;
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btgd obejmuje rowniez prawdopodobienstwo
skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym, c) oznaczenia identycznego lub
podobnego do wspdlnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towardw lub
ustug, ktére nie sg podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano wspdélnotowy znak
towarowy, w przypadku gdy cieszy sie on renomg we Wspolnocie i w przypadku
gdy uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienalezng
korzys¢ z powodu lub jest szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru lub renomy
wspolnotowego znaku towarowego. Artykut 9 ust. 2 rozporzadzenia Rady (WE)
przewiduje mozliwos¢ zakazania na podstawie ust. 1 w szczegolnoSci
nastepujgcych dziatan: a) umieszczania oznaczenia na towarach lub na ich
opakowaniach, b) oferowania towardéw, wprowadzania ich do obrotu lub ich
magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowania i Swiadczenia
ustug pod tym oznaczeniem, c) przywozu lub wywozu towaréw pod takim
oznaczeniem, d) uzywania oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.
Sankcje zostaty okreslone w art. 98 ust. 1 rozporzagdzenia Rady (WE),
wedtug ktérego w przypadku gdy sad w sprawach wspdlnotowych znakow
towarowych uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba
naruszenia wspolnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba ze istniejg
szczegolne powody zaniechania tego, decyzje zakazujgcg pozwanemu dziatan
stanowigcych naruszenie lub stwarzajgcych grozbe naruszenia wspolnotowego
znaku towarowego; stosuje rowniez takie $rodki, zgodnie z przepisami swojego
ustawodawstwa krajowego, ktérych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu.
Istotne znaczenie z punktu widzenia wyktadni przytoczonych przepiséw ma akapit
7 preambuty do rozporzgdzenia Rady (WE), zgodnie z ktérym ochrona udzielana
zarejestrowanemu znakowi towarowemu, ktdra w szczegolnosci ma mu zapewnié
funkcje wskazania pochodzenia, jest catkowita w przypadku identycznosci miedzy

znakiem i oznaczeniem, oraz towarami lub ustugami; ochrona ma zastosowanie



rowniez do przypadkéw podobienstwa miedzy znakiem i oznaczeniem, oraz
towarami lub ustugami; pojecie podobienstwa nalezy interpretowac¢ w odniesieniu
do prawdopodobienstwa wprowadzenia w biad; prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btad, ktdérego ocena zalezy od wielu czynnikdw, w szczegolnosci
rozpoznawalnosci znaku towarowego na rynku, moggcego powsta¢ skojarzenia
ze znakiem uzywanym lub zarejestrowanym, stopnia podobienstwa miedzy
znakiem towarowym i oznaczeniem, miedzy okreslonymi towarami lub ustugami,

stanowi szczegolny warunek dla takiej ochrony.

W okolicznosciach niniejszej sprawy nie budzi watpliwosci, ze zajgczki
powoda i pozwanej nie sg identyczne. Identyczny jest jedynie ich ksztatt, skoro sg
wytwarzane z takich samych matryc. Rozwazenia w tej sytuacji wymaga, czy
miedzy rzeczonymi zajgczkami istnieje takie podobienstwo, ktore powoduje
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blgd obejmujace w szczegolnosci
prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia uzywanego przez pozwang
ze znakiem towarowym zarejestrowanym przez powoda. Sgd Apelacyjny w wyroku
wydanym po ponownym rozpoznaniu sprawy decydujgce znaczenie przypisat
kolorystyce zajgczkow, skoro uwzglednit powodztwo w odniesieniu do zajgczkow T.
w kolorze ztotym, a oddalit w odniesieniu do zajgczkow T. w kolorze srebrnym.
Takie stanowisko jest nietrafne, pomija bowiem okolicznos¢, ze rzeczone zajgczki
sg produkowane przez powoda i pozwang w roznych odcieniach koloru ztotego.
Miedzy zajgczkami istniejg tez dalsze cechy odrozniajgce. Zajgczek L. ma
czerwong tasiemke na szyi zawigzang w kokardke, z dzwoneczkiem pod broda,
natomiast analogiczna tasiemka jest nadrukowana na folii zajgczka T. i nie ma tam
dzwoneczka. Obydwa zajgczki réznig sie tez ceng sprzedazy. Przede wszystkim
jednak obydwa zajgczki majg umieszczone na folii w widocznym miejscu elementy
stowne, ,L. G.” i ,T.”, ktéra to okoliczno$¢ sprawia, ze prawdopodobienstwo
wprowadzenia konsumentow w btgd jest praktycznie wytgczone. Taka ocena
znajduje potwierdzenie we wczesniejszym orzecznictwie Sadu Najwyzszego.
W wyroku z dnia 1 lutego 2001 r., | CKN 1128/98 (OSNC 2001, nr 9, poz. 136)
Sad Najwyzszy stwierdzit, ze w stosowanych w obrocie znakach stowno-
graficznych czesci stownej takich znakéw przypisaé nalezy znaczenie dominujgce.
W wyroku z dnia 8 kwietnia 2003 r., IV CKN 22/01 (OSP 2004, nr 5, poz. 61)



Sad Najwyzszy uznat, ze w stosowanych w obrocie znakach stowno-graficznych,
czesci stownej przypisuje sie znaczenie dominujgce, bowiem decyduje ona
o tatwosci postrzegania oraz przyswajania przez odbiorcow. W wyroku z dnia
14 listopada 2003 r., I CK 176/02 (niepubl.) Sad Najwyzszy wykluczyt
niebezpieczenstwo wprowadzenia w btad w sytuacji, gdy butelki uzywane przez
powoda i pozwanego miaty identyczny ksztatt (podobnie jak w okolicznosciach
faktycznych niniejszej sprawy pochodzity z tej samej formy), ale byty zaopatrzone

w etykiety z réznymi elementami stownymi i graficznymi.

W konkluzji nalezy przyja¢, ze w wypadku identycznosci dwéch towardw,
z ktérych jednego dotyczy wspodlnotowy znak towarowy, prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btgd opinii publicznej, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt b)
rozporzgdzenia Rady (WE), nie istnieje, jezeli inne cechy towaréw, w tym
zwtaszcza umieszczone na nich elementy stowne lub graficzne, pozwalajg na ich
wyrazne odroznienie. W tej sytuacji nie ma potrzeby rozwazania dalszych
argumentow podniesionych w skardze kasacyjnej, dodatkowo przemawiajgcych
za naruszeniem przez Sad Apelacyjny art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 98 ust. 1

rozporzadzenia Rady (WE).

Nie zastugujg natomiast na uwzglednienie zarzuty naruszenia przepiséw
postepowania. Podnoszenie w skardze kasacyjnej zarzutéw naruszenia art. 231
i art. 233 k.p.c. jest niedopuszczalne, poniewaz dotyczg one ustalenia faktow lub
oceny dowodoéw (art. 398° § 3 k.p.c.). Zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. moze
zas stanowi¢ usprawiedliwiong podstawe skargi kasacyjnej tylko wtedy, gdy
uzasadnienie zaskarzonego wyroku nie zawiera wszystkich koniecznych
elementow bgdz zawiera tak oczywiste braki, ktore uniemozliwiajg kontrole
kasacyjng (por. np. orzeczenia Sgdu Najwyzszego z dnia 10 listopada 1998 r.,
I CKN 792/98, OSNC 1999, nr 4, poz. 83, oraz z dnia 8 pazdziernika 1997 r.,
I CKN 312/97, z dnia 19 lutego 2002 r., IV CKN 718/00, z dnia 18 marca 2003 r.,
IV CKN 11862/00, z dnia 20 lutego 2003 r., | CKN 65/01, z dnia 22 maja 2003 r.,
[ CKN 121/01, z dnia 9 marca 2006 r., | CSK 147/2005). Takich za$ zarzutow

Z pewnoscig nie mozna postawi¢ zaskarzonemu wyrokowi Sgdu Apelacyjnego.



Skoro podniesione w skardze kasacyjnej zarzuty naruszenia prawa
materialnego sg oczywiscie uzasadnione, a zarzuty naruszenia przepisow
postepowania okazaly sie nieuzasadnione, Sad Najwyzszy na podstawie art. 398*°

k.p.c. orzekt jak w sentenciji.



