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W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]

Dnia 25 kwietnia 2013 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII
Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w sktadzie nastepujacym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant aplikant adwokacki Michat Pomorski
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2013 r. w Warszawie
sprawy z powo6dztwa gtéwnego MI z siedzibg w M (USA)
przeciwko RF prowadzacemu dziatalno$¢ gospodarcza pod firma RFA w C

- 0 ochrone praw z rejestracji wspélnotowych znakéw towarowych i zakazanie czynéw

nieuczciwej konkurencji
oraz z powodztwa wzajemnego RF
przeciwko MI z siedzibg w M

0 uniewaznienie

I. z powddztwa gtéwnego:

1. zakazuje RF naruszania prawa MI w M do przestrzennego wspoélnotowego znaku

towarowego zarejestrowanego przez Urzad ds. Harmonizacji Rynku Wewnetrznego

pod nr 3844164, przedstawiajacego szczeg6lng postaé gryzaka dla psow w formie podtuznej o



przekroju w ksztalcie litery X, przeznaczonego do czyszczenia zebéw psoéw, to jest uzywania
podobnego do niego znaku towarowego w obrocie gospodarczym, w szczegodlnosci poprzez
wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie, eksportowanie, oferowanie, w
szczeg6lno$ci na stronach internetowych eksploatowanych lub bedacych pod kontrolg
pozwanego, reklamowanie i sktadowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu

gryzakow dla pséw o ksztatcie podtuznym, o przekroju w ksztatcie litery X o wygladzie:

2. nakazuje pozwanemu usuniecie skutkéw naruszen praw do wspdlnotowego znaku

towarowego nr 3844164 poprzez:

a. wycofanie z obrotu gryzakéow dla pséw o ksztatcie podtuznym, o przekroju w ksztatcie

litery X, o nastepujacym wygladzie:

'x—_

oraz opakowan tych produktéow o wyglqdzw

b. usuniecie ze stron internetowych eksploatowanych lub bedacych pod kontrola
pozwanego, w szczegdlnosci ze strony www.t .pl wszelkich informacji o produkcie pod nazwa

Dental Cross/Krzyzaki,

C. zniszczenie wszelkich materiatéw informacyjnych i reklamowych, w tym ulotek
katalogow i artykutéw promocyjnych zwigzanych z gryzakami dla pséw o ksztatcie podtuznym,
o przekroju w ksztalcie litery X, wprowadzanymi do obrotu przez pozwanego pod nazwg Dental

Cross/Krzyzaki;



3. nakazuje pozwanemu podanie do publicznej wiadomosci. 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 zakazat RF naruszania prawa M w M do przestrzennego
wspolnotowego znaku towarowego nr 3844164, przedstawiajgcego szczeg6lng postaé gryzaka
dla pséw w formie podtuznej o przekroju w ksztalcie litery X, to jest uzywania tego znaku w
obrocie gospodarczym w odniesieniu do gryzakéw dla pséw o ksztatcie podtuznym, o przekroju
w ksztalcie litery X. Sad nakazal pozwanemu usuniecie skutkow dokonanych naruszen m.in.
przez wycofanie z obrotu gryzakéw dla pséw pod nazwg Dental Cross/Krzyzaki, usuniecie ze
strony internetowej pod adresem www.t.pl wszelkich informacji o tym produkcie, a takze
zniszczenie materiatéw informacyjnych i reklamowych zwigzanych z gryzakami dla pséw pod

nazwa Dental Cross/Krzyzaki.”

- na stronie startowej domeny internetowej: www.t.pl przez okres 30 dni obramowanej i

widocznej o powierzchni co najmniej 50% powierzchni strony, a takze

- na profilu pozwanego ,T.PL” umieszczonego w portalu www.facebook.com, na zdjeciu

profilowym, w dziale ,Informacje o uzytkowniku” oraz poprzez umieszczenie ,postu” na tzw. osi

czasu profilu , T.PL”;
4. w pozostatej czeSci powddztwo oddala;

5. optate ostateczng ustala na kwote 2.000 (dwa tysiace) ztotych i uznaje za pobrang od

powoda gtéwnego w catosci;

6. zasadza od RF na rzecz MI w M kwote 4.537 (dwa tysigce piecset trzydzieSci siedem)

ztotych tytutem zwrotu kosztow procesu;

I1. z powoddztwa wzajemnego:
1. oddala powdédztwo;

2. optate ostateczna ustala na kwote 2.000 (dwa tysiace) ztotych i uznaje za pobrang od
powoda wzajemnego do kwoty 1.000 (tysiac) ztotych;

3. nakazuje pobranie od RF na rzecz Skarbu Panstwa - Sadu Okregowego w Warszawie

kwote 1.000 (tysiac) ztotych tytutem brakujacej czesci optaty ostatecznej;

4. zasadza od RF na rzecz Ml w M kwote 2.520 (dwa tysigce pie¢set dwadziescia) ztotych

tytutem zwrotu kosztow zastepstwa procesowego.


http://www.treserki.pl/
http://www.treserki.pl/
http://www.facebook.com/
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Uzasadnienie

Postanowieniem wydanym 17 XII 2012 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 79/12 Sad

Wspéblnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych udzielit MI z siedzibg w M

zabezpieczenia jego roszczen o zakazanie RF prowadzgcemu dziatalno$¢ gospodarcza pod firma

RFA w C dziatan stanowigcych naruszenie praw do wspdlnotowych znakéw towarowych oraz

czyny nieuczciwej konkurencji, poprzez:

1.

zakazanie naruszen praw do wspélnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w
Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM) pod nr 3844164, przedstawiajacego

postac gryzaka dla pséw w formie podtuznej o przekroju w ksztatcie litery X, przeznaczonego

do czyszczenia zebow pséw: —————

. zaniechanie czynéw nieuczciwej konkurencji polegajacych na nasladowaniu przez

obowiazanego gotowego produktu wprowadzanego do obrotu przez uprawnionego pod
nazwa handlowa DentaStix® w takim stopniu, Ze moze to wprowadzi¢ klientéw w btad co do

tozsamosci producenta lub produktu,

przez: zakazanie obowigzanemu - na czas trwania procesu - produkowania, wprowadzania do

obrotu, importowania, eksportowania, oferowania w szczegdlnosci na stronach internetowych

eksploatowanych lub bedacych pod kontrolg obowigzanego, reklamowania oraz sktadowania w

celu oferowania i wprowadzania do obrotu gryzakéw dla pséw o ksztatcie podtuznym, o

przekroju w ksztatcie litery X o wygladzie: x oraz

w opakowaniach o wygladzie:

3.

| ' I
I .
)

usuniecie skutkéw niedozwolonych dziatan, przez



a. zajecie - na czas trwania procesu - gryzakéow dla pséw o ksztalcie podtuznym, o

przekroju w ksztatcie litery X, o wygladzie: x

oraz w opakowaniach o wygladzie: ,

, jak rowniez materiatéw handlowych i reklamowych odnoszacych sie do tego
produktu, znajdujacych sie w siedzibie RF, jego magazynach i zaktadach produkcyjnych
lub w innych miejscach oraz oddanie ich pod dozér obowigzanego, komornika albo

osoby trzeciej;

b. nakazanie obowigzanemu - na czas trwania procesu - wycofania z obrotu gryzakow dla

psow o ksztatcie podtuznym o przekroju w ksztatcie krzyza litery X, o wygladzie:

’ ——  IE— : ;
x oraz w opakowaniach o wygladzie:

i l l I .

Sad zagrozit RF zaptatg na rzecz M kwoty 500 zt za kazdy dzien naruszenia obowigzkéw

okreslonych jako sposoby zabezpieczenia roszczen w pkt 1. i 2. oraz 3b.

Zazalenie RF oddalone zostalo przez Sad Apelacyjny w Warszawie 26 II 2013 r.

postanowieniem wydanym w sprawie sygn. akt IACz 275/13.

412013 r. MI z siedzibg w M wniést o:

1. zakazanie RF naruszania jego praw do przestrzennego wspolnotowego znaku towarowego

Py
/o 2

4

V4

=== zarejestrowanego w OHIM pod nr 3844164, a przedstawiajgcego szczeg6lng postaé
gryzaka dla psow w formie podtuznej, o przekroju w ksztatcie litery X przeznaczonego do
czyszczenia zebodw pséw, to jest o zakazanie uzywania tego znaku w obrocie gospodarczym w
szczegblnosci poprzez wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie, eksportowanie,

oferowanie, w szczegblnosci na stronach internetowych eksploatowanych lub bedacych pod



kontrolg pozwanego, reklamowanie oraz sktadowanie w celu oferowania i wprowadzania do

obrotu gryzakow dla pséw o ksztatcie podtuznym, o przekroju w ksztalcie litery X, w
szczegolnosci o wygladzie: x ,

2. nakazanie pozwanemu zaniechania czynéw nieuczciwej konkurencji polegajacych na:

a. nasladowaniu gotowego produktu powoda o nazwie handlowej DentaStix®
poprzez wprowadzanie do obrotu gryzakéw dla pséw o ksztatcie podtuznym, o

przekroju w ksztatcie litery X o nazwie Dental Cross/Krzyzaki,

b. wprowadzanie do obrotu gryzakéw dla psow w zottych opakowaniach, z nazwa
produktu umieszczong w gornej jego czesci, ponizej ktérej umieszczony jest pod
katem ok. 45° wizerunek produktu, otoczony charakterystyczng smuga, ponizej

ktérego, w dolnej czesci opakowania, znajduje sie wizerunek psa, o wygladzie

i ' l l , hawigzujacych do opakowan

produktu powoda o nazwie DentaStix®, w takim stopniu, Ze moze to

wprowadzi¢ kKlientow w btad co do tozsamosci producenta lub produktu.

3. nakazanie pozwanemu usuniecia skutkow naruszen praw do wspolnotowego znaku

towarowego nr 384416 oraz czyndéw nieuczciwej konkurencji poprzez:

a. wycofanie z obrotu gryzakéw dla pséw o ksztalcie podtuznym, o przekroju w ksztatcie

litery X, o nastepujacym wygladzie: x oraz

opakowan produktéw i produktéw w opakowaniach o wygladzie i '

)

b. usuniecie ze stron internetowych eksploatowanych lub bedacych pod kontrola
pozwanego, w szczeg6lnosci ze strony www.t.pl wszelkich informacji o produkcie pod

nazwa Dental Cross/Krzyzaki,

c. zniszczenie wszelkich materiatow informacyjnych i reklamowych, w tym ulotek
katalogow i artykutéw promocyjnych zwigzanych z gryzakami dla pséw o ksztatcie
podtuznym, o przekroju w ksztatcie litery X, wprowadzanymi do obrotu przez

pozwanego pod nazwa Dental Cross/Krzyzaki,


http://www.treserki.pl/

d. zniszczenie produktéw w postaci gryzakdw dla pséw o ksztatcie podtuznym, o przekroju
w ksztatcie litery X, wprowadzanych do obrotu przez pozwanego pod nazwa Dental

Cross/Krzyzaki,

4. nakazanie pozwanemu podania do publicznej wiadomosci w terminie 14 dni od daty

uprawomocnienia sie wyroku na jego koszt:

a. w czestochowskim dodatku do ,,Gazety Wyborczej”, na trzeciej stronie tego dziennika
obramowanej i widocznych informacji o zapadlym orzeczeniu, o powierzchni co

najmniej 15% strony;

b. na stronie startowej domeny internetowej: www.t.pl 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 ,T.PL” w portalu www.facebook.com , poprzez

umieszczenie informacji o zapadtym wyroku na zdjeciu profilowym profilu , T.PL”, w
dziale ,Informacje o uzytkowniku” oraz poprzez umieszczenie ,postu” na tzw. osi

czasu profilu , T.PL”,

5.zasadzenie zwrotu kosztéw postepowania. (k. 2-185)

RF zazadatl oddalenia powddztwa i zwrotu Kkosztéw postepowania. Zarzucit, ze
dochodzone roszczenia wykraczajag poza zakres ochrony wynikajacej dla M z rejestracji
wspdlnotowego znaku towarowego oraz zmierzaja do zmonopolizowania na czas
nieograniczony, prawa do wytwarzania pewnego typu gryzakéw dla pséw. Zaprzeczyt
dopuszczeniu sie czynu nieuczciwej konkurencji i naruszeniu prawa powoda, przekonujac, ze
znak towarowy i jego towar nie sg do siebie podobne, w takim stopniu aby mogto to wywotywac
ryzyko konfuzji konsumenckiej. Pomylenie towaréw stron nie jest mozliwe takze ze wzgledu na

ich wyrazne oznaczenie i odmienny wyglad ich opakowan. (k. 191-207)

W pozwie wzajemnym, ztoZzonym na pierwszym terminie rozprawy 25 II 2013 r., RF
wniost o uniewaznienie wspdlnotowego znaku towarowego nr 3844164. W jego przekonaniu,
rejestracji sprzeciwiaja sie w tym przypadku przestanki okreslone w art. 7 ust. 1b. i e.
rozporzadzenia (znak pozbawiony jest zdolnosci odrdzniajacej, sktada sie wylacznie z ksztattu
wynikajgcego z charakteru samego towaru, odzwierciedla ksztatt niezbedny do uzyskania efektu
technicznego i zwiekszajacy znacznie warto$¢ towaru). Zgtaszajac znak powod dziatat w ztej
wierze, tego rodzaju ksztatt produktu powinien by¢ bowiem zarejestrowany jako wzor

przemystowy. (k.212-228, 230)


http://www.treserki.pl/
http://www.facebook.com/

Odpowiadajac na pozew wzajemny M zazadat oddalenia powoddztwa i zwrotu kosztow
procesu. Zarzucit nieudowodnienie zadania. Jego zdaniem, nie zostaly spetnione zadne

przestanki uzasadniajace uniewaznienie spornego znaku towarowego. (k. 261-272)

Sad ustalil, ze:

MIw M jest wytworcg produktéow spozywczych i jedzenia dla zwierzat, oferowanego pod
znakami towarowymi PEDIGREE, KITEKAT, FROLIC i CHAPPI. Koncern dziata w ponad 70
krajach na catym $wiecie. (bezsporne - tak tez wydruki ze strony internetowej k.69-75) Powod

jest uprawniony m.in. do przestrzennego znaku towarowego nr 3844164, zarejestrowanego 15

XI 2005 r., z pierwszenstwem od 17 V 2004 r.: e —— , m.in. dla niemedycznych $rodkéw do
czyszczenia zebow, ptyndw do ptukania ust i od$Swiezaczy oddechu dla zwierzat (w klasach 315
klasyfikacji nicejskiej), kosci i jadalnych gryzakéw (w klasie 31). (bezsporne - tak tez wydruk z

bazy OHIM z ttumaczeniem i $wiadectwo rejestracji k.37-54)

M wprowadza do obrotu na terenie Unii Europejskiej, w tym takze w Polsce, przekaski w
postaci dtugich pateczek, o przekroju X, przeznaczonych gtéwnie do czyszczenia zeboéw psdow.
(dowdd rzeczowy k.185, wydruk ze strony internetowej k.144-147) Ksztatt tego produktu
odzwierciedla wspélnotowy znak towarowy nr 3844164. (bezsporne) Produkt jest oferowany
pod nazwa handlowa DentaStix, chroniong jako wspdlnotowy znak towarowy nr 2405769.

(dowdd : wydruk z bazy OHIM i Swiadectwo rejestracji k.62-68)

Powod dziata w Polsce od 1992 r. przez swojg spotke cérke - M P spotke z ograniczong
odpowiedzialnoscig w K P, uzywajacg jego znakéw towarowych, m.in. przez ich umieszczanie na
towarach i ich opakowaniach, na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do
obrotu oraz w celu reklamy. (dowéd : faktury k.55-61, wydruki ze strony internetowej k.76-78,

odpis z KRS k.79-87, reklamy k.88-119)

RF prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza pod firma RFA w C (bezsporne - tak tez
informacja k.36) produkuje, wprowadza do obrotu i oferuje, za posrednictwem swej strony
internetowej pod adresem http://t.pl, pod nazwami handlowymi «Dental Cross» i/lub
«Krzyzaki», smakotyki dla pséw, m.in. przeznaczone do czyszczenia ich zebow, o ksztatcie
bardzo podobnym do wspdlnotowego znaku towarowego nr 3844164, w opakowaniach

zawierajacych m.in. fotografie produktu:


http://treserki.pl/

(dowdd - wydruki z Internetu k.120-129, 148-149, zrzuty z ekranu k.156-184, informacja z
Krajowego Rejestru Domen k.130, paragony k.131, 132, protokoét zajecia k.153-155, dowdd
rzeczowy k.185)

I. Odnosnie istnienia podstaw do uniewaznienia znaku towarowego Sad zwazyt :

Wspdlnotowy znak towarowy nr 3844164 zostat zarejestrowany dla nastepujacych

towaréow i ustug:

- w Kklasie 3. Kklasyfikacji nicejskiej: mydta, mydta lecznicze; detergenty; dezynfektanty;
szampony, szampony lecznicze; dezodoranty; dezodoranty, antyperspiranty; kosmetyki; spraye,
puder, krople, kremy, ptyny, $rodki lecznicze i preparaty do skoéry; ptyny do ptukania ust,
od$wiezacze oddechu i $rodki do czyszczenia zebdw; szampony lecznicze i $rodki do mycia
zwierzat; niemedyczne $rodki do czyszczenia zebéw, ptyny do ptukania ust i od$wiezacze

oddechu dla zwierzat;

- w Klasie 5. klasyfikacji nicejskiej: preparaty i substancje weterynaryjne i sanitarne; lecznicze
dodatki do pokarmu dla zwierzat; niemedyczne Srodki do czyszczenia zebow, ptyny do ptukania
ust i odS$wiezacze oddechu dla zwierzat; dezynfektanty; pestycydy; przeciwpasozytnicze
(preparaty -); herbicydy; fungicydy; insektycydy; obroze owadobodjcze; szampony lecznicze i

$rodki do mycia zwierzat;

- w klasie 31. klasyfikacji nicejskiej: produkty rolne, ogrodnicze i leSne oraz zboza nie ujete w
innych klasach; zwierzeta zZywe; owoce i warzywa $wieze; karma dla zwierzat i dodatki do

karmy dla zwierzat; o$ci matwy (dla ptakoéw);kosci i jadalne gryzaki; Sciotka dla zwierzat;

- w klasie 42. klasyfikacji nicejskiej: ustugi naukowo-badawcze w zakresie Zywienia zwierzat
domowych (ulubiencéw), ptakéw i ryb; ustugi badawcze dotyczace zwierzat, ptakéow i ryb;

ustugi badawcze dotyczace zwierzat;
- w klasie 44. klasyfikacji nicejskiej: ustugi weterynaryjne; kliniki zwierzat; zabiegi higieniczne i
pielegnacja urody; dziatalno$¢ charytatywna i ustugi konsultacyjne z zakresu opieki nad

zwierzetami; wspieranie hodowli.



Formutujgc pozew wzajemny RF nie ograniczyt Zadania do cze$ci z nich, nalezato wiec
uznaé, ze uniewaznienie obejmuje wszystkie towary i ustugi, objete ochrong. Réwnoczesnie
jednak wszystkie zarzuty odnosily sie wytacznie do jadalnych gryzakéw dla zwierzat, stad
powodztwo w odniesieniu do pozostatych towaréw i ustug nalezato uzna¢ za catkowicie
nieuzasadnione i nieudowodnione. (art. 52 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 Il

2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego wersja ujednolicona)

Art. 99 ust. 1 tego rozporzadzenia stanowi, ze w sprawach wspdlnotowych znakéw
towarowych sady uznaja znak za wazny, jeZeli nie jest to kwestionowane przez pozwanego w
roszczeniu wzajemnym o stwierdzenie wygasniecia lub uniewaznienie. (domniemanie
waznos$ci) Niewazno$¢ znaku stwierdza sie na podstawie wniosku do Urzedu Harmonizacji
Rynku Wewnetrznego lub powddztwa wzajemnego w postepowaniu w sprawie o naruszenie,
m.in. w przypadku, gdy zostat 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 s3g jakiegokolwiek odrézniajacego charakteru (pierwotnego i wtérnego);
e. sktadaja sie wytacznie z :

1 ksztattu wynikajgcego z charakteru samych towarow,

(i) ksztattu towaru niezbednego do uzyskania efektu technicznego,

(iii)  ksztattu zwiekszajacego znacznie warto$¢ towaru,
bez wzgledu na to, Ze podstawy odmowy rejestracji istniejg tylko w cze$ci Wspdlnoty. (ust. 2.)
Nie mozna jednak stwierdzi¢ niewaznosci, jezeli w wyniku jego uzywania, po dacie rejestracji,
znak uzyskat odrézniajacy charakter w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych zostat

zarejestrowany z naruszeniem art. 7 ust. 1b. (art. 52 ust. 2 i art. 7 ust. 3)

Brak odro6zniajacego charakteru wspdélnotowego znaku towarowego jest czesto powoty-
wang przyczyna odmowy rejestracji lub uniewaznienia. Zgodnie z wyrokiem Europejskiego
Trybunatu Sprawiedliwo$ci wydanym 22 VI 2006 r. w sprawie C-25/05 August Storck, charakter
odrozniajgcy znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1b rozporzadzenia nr 40/94 nalezy
ocenia¢ biorgc pod uwage towary lub ustugi objete zgloszeniem i sposdb postrzegania znaku
przez wtasciwy krag odbiorcéw, ktéry sktada sie z przecietnych, wtasciwie poinformowanych,

dostatecznie uwaznych i rozsadnych konsumentéw tych towaréw lub ustug.

Kryteria oceny charakteru odrézniajgcego przestrzennych znakéw towarowych, ktére
stanowig wyglad zewnetrzny samego towaru, nie réznig sie od kryteriow stosowanych dla
innych kategorii znakow. Sposéb postrzegania znaku przedstawiajgcego towar przez wiasciwy
krag odbiorcéw rézni sie jednak od percepcji znakdw stownego lub graficznego, bedacych
oznaczeniami niezwigzanymi z wygladem towardw, dla ktérych s3 one przeznaczone. W braku
dodatkowych elementéw graficznych lub stownych, przecietny konsument zwykle nie wnioskuje

0 pochodzeniu towar6w na podstawie ich ksztattu, czy ksztattu ich opakowania, stad ustalenie
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charakteru odrézniajgcego znaku przestrzennego moze okaza¢ sie trudniejsze niz znakéw

stownych lub graficznych. Tylko znak, ktéry w sposéb znaczacy obiega od normy lub zwyczajéw

panujacych w danym sektorze i w zwigzku z tym moze petni¢ podstawowa funkcje wskazywania

pochodzenia nie jest pozbawiony charakteru odr6zniajacego. (tak tez powotane tam wyroki z 29
IV 2004 r. w sprawach potaczonych C-456/01 i C-457/01 Henkel, z 12 1 2006 r. w sprawie C-
173/04 Deutsche SiSi-Werke, z 7 X 2004 r. w sprawie C-136/02 Mag Instrument, z 25 X 2007 r. w
sprawie C-238/06 Develey Holding).

Przy ocenie, czy dany znak towarowy uzyskat charakter odr6zniajacy w drodze uzywania,
mozna wzig¢ pod uwage w szczegdlnosci udziat tego znaku w rynku, intensywno$¢, zasieg
geograficzny i dtugo$¢ okresu jego uzywania, wysoko$¢ naktadéw przedsiebiorstwa zwigzanych
Z jego promocja, odsetek zainteresowanego kregu odbiorcow, ktéry dzieki temu znakowi
rozpoznaje towar jako pochodzacy od okreslonego przedsiebiorstwa, jak rowniez opinie izb
handlowych i przemystowych oraz innych zrzeszen zawodowych. (tak tez powotane tam wyroki
z 4V 1999 r. w sprawach potgczonych C-108/97 i 109/97 Windsurfing Chiemsee, z 18 VI 2002 r.
w sprawie C-299/99 Philipsiz 7 VII 2005 r. w sprawie C-353/03 Nestlé) Udziat danego znaku w
rynku jest istotng wskazowka przy dokonywaniu oceny, czy uzyskat on charakter odrézniajacy
w drodze uzywania, w szczego6lnosci, gdy znak, przedstawiajacy wyglad zewnetrzny towaru dla
ktérego jest zgtaszany, pozbawiony jest pierwotnego odrdzniajacego charakteru, gdyz nie
wyrédznia sie dostatecznie od normy lub zwyczajéw panujacych w danym sektorze. Nalezy
uwzgledni¢ takze rozmiar reklamy skierowanej na relewantny rynek produktowy i zwigzane z

tym wydatki poniesione w celu promocji.

Przestrzenny znak = spetnia wymogi stawiane w art. 4, zgodnie z ktérym
wspolnotowy znak towarowy moze skiada¢ sie z jakiekolwiek oznaczenia, ktére mozna

przedstawi¢ w formie graficznej, w szczegdlnosci z wyrazéw, tacznie z nazwiskami, rysunkow,

liter, cyfr, ksztattu towaréw lub ich opakowan, pod warunkiem ze oznaczenia takie umozliwiaja
odrdznianie towaréw lub ustug jednego przedsiebiorstwa od towaréw lub ustug innych
przedsiebiorstw. Sam fakt, ze znak nr 3844164 jest tozsamy z ksztattem towaréw w postaci
jadalnych gryzakéw dla zwierzat, sam w sobie nie moze by¢ przyczyna stwierdzenia jego
niewaznosci. Wbrew przekonaniu powoda wzajemnego, znak nie jest pozbawiony pierwotne;j
zdolnosci odroézniajacej. Rynek tego rodzaju towaréw jest bardzo réznorodny, nawet jesli

ograniczymy go do jadalnych gryzakéw dla pséw, pomijajac inne gryzaki i inne zwierzeta.
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Pozwany wzajemny przedstawia wiele przyktadow tego rodzaju towardw, ktore charakteryzuje

wielo$¢ ksztattow i koloréw, np.:

= ANE

Ksztatt gryzaka wyraznie rézni sie od pozostatych, nie jest ani naturalny (jak np. kos¢),
ani pospolity. Brak dowodu na to, zZe jest on determinowany funkcja, jaka gryzak moze pemic -
oczyszczania zebow. Decyzja o rejestracji znaku, wydana przez OHIM w 2005 r. prawidlowo
stwierdzata, Ze przedstawiony ksztalt ma charakter odrézniajacy, moze stuzy¢ 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
dziataniach marketingowych i promocyjnych, a przede wszystkim w akcjach reklamowych,
ktérych prowadzenie zostato potwierdzone przez powoda gtdwnego, znak stat sie znany i
rozpoznawalny w relatywnym kregu konsumentow - wtascicieli psow zainteresowanych

nabywaniem tego typu produktow.

Wieloletnia, intensywna obecno$¢ na rynku, podejmowane na szeroka skale dziatania
promocyjno-marketingowe, sprawity, ze towar w postaci gryzaka jadalnego dla pséw - pateczki
o przekroju w ksztalcie litery X, kojarzy sie z przedsiebiorstwem M. Wypracowana przez
uprawnionego wtoérna zdolnos$¢ odrézniajagca sprzeciwia sie wiec stwierdzeniu niewaznosci
wspdlnotowego znaku towarowego nr 3844164 na podstawie art. 7 ust. 1b. (art. 52 ust. 2 i art. 7

ust. 3 rozporzadzenia)

Samo postawienie zarzutu, bez dowodnego wykazania jego zasadno$ci, nie moze by¢
uznane za wystarczajace. Nalezy podkres$li¢, Ze to na powodzie wzajemnym spoczywat

obowiagzek udowodnienia bezwzglednych podstaw, ktérych istnienie uzasadniato pierwotnie
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odmowe rejestracji, a obecnie uniewaznienie spornego znaku. (art. 6 k.c.) Obowigzkowi temu RF
w tym postepowaniu nie sprostatl. Zaoferowane przez niego dowody z dokumentéw i wydrukéw
z bazy OHIM w zadnym razie nie pozwalaja na zaprzeczenie pierwotnego, a tym bardziej
wtdrnego charakteru odrézniajgcego spornego znaku. Nie $wiadczy takze o ztej woli M Inc,
ktéry miat prawo podjecia decyzji o tym, czy chce chroni¢ sporny ksztatt jako wzor
przemystowy, czy znak towarowy, i z prawa tego skorzystal. (a contrario art. 52 ust. 1b

rozporzadzenia)

Przestanka ksztattu wynikajacego z charakteru samych towaréw (art. 7 ust. 1le ppkt i)
odnosi sie do ksztattu naturalnego, koniecznego w tym sensie, Ze bez niego nie moga istnie¢
gryzaki jadalne dla zwierzat. Stawiajac zarzut, pow6d wzajemny ograniczyt sie do przywotania
pogladéw orzecznictwa, w zaden sposéb nie odnoszac ich do konkretnych okolicznosci tej
sprawy. Nie wyjasnil, a tym bardziej nie udowodnit, z jakim towarem mamy tu do czynienia,
jakie jest jego przeznaczenie. W Zaden sposéb nie ustosunkowat sie do twierdzen pozwanego
wzajemnego o istnieniu na rynku tego samego rodzaju towaréw w bardzo rdéznorodnych
ksztattach. W przekonaniu Sadu, brak zatem uzasadnienia dla stwierdzenia - na podstawie art.

52 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1e ppkt i - niewaznoSci przestrzennego wspdlnotowego znaku

towarowego ————, ktory odzwierciedla towar w postaci gryzakdéw jadalnych dla pséw

niemajacy zadnego naturalnego ksztattu.

Znak towarowy M nie jest w szczegdlny sposéb dekoracyjny. Przeciwnie, przedstawia
gryzak, ktorego kontury zakreslono w dos¢ uproszczony sposéb, tymczasem przepis art. 7 ust.
le ppkt iii odnosi sie do takich ksztattéw (o cechach dekoracyjnych, upiekszajacych), ktére
pelnia wytacznie funkcje estetyczng, czynigc towar atrakcyjnym dla nabywcéw, nie ze wzgledu
na jego inne witasciwosci (np. wysoka jakosc¢), lecz wtasnie szczegdlne wzornictwo, przez co
ksztatt powinien by¢ chroniony ograniczonym czasowo prawem z rejestracji wzoru
przemystowego (lub wspdélnotowego), a nie bezterminowym prawem do znaku towarowego.
Nadawanie dekoracyjnym cechom towaru formy chronionej prawem do znaku towarowego
wypaczatoby funkcje tego prawa. (tak: Elzbieta Wojcieszko-Gluszko Zdolnos¢ rejestrowa
wspdlnotowych przestrzennych znakéw towarowych (przeglgd orzecznictwa) Prace z Prawa

Wiasno$ci Intelektualnejz.110 z 2010 r. s.152-153)
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Zarzucajac niewaznos$¢ wspdlnotowego znaku towarowego z przyczyny wskazanej w art.

7 ust. 1e ppkt iii, nie wskazat, a tym bardziej nie udowodnit, ze sam tylko ksztatt = jest
na tyle specyficzny, Ze jego wyglad czyni towar bardziej atrakcyjnym dla nabywcéw. (por. wyrok

Sadu UE z 6 X 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 Trybunat Sprawiedliwosci 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99
Philips, 14 1X 2010 r. w sprawie C-48/09 Lego Iuris i z 8 IV 2003 r. w sprawach potaczonych od
C-53/01 do C-55/01 Linde i in. (takze Krystyna Szczepanowska-Koztowska Czy klocek Lego jest
ksztattem niezbednym do osiqgniecia efektu technicznego? EPS 1/2011 s. 45-50, Elzbieta
Wojcieszko-Gtuszko op.cit. s.131-153)

[ tak, w wyroku w sprawie Lego Iuris Trybunat podkreslit, ze kazdg z podstaw odmowy
rejestracji wymienionych w art. 7 ust. 1e nalezy interpretowa¢ w $wietle chronionego przez nig
interesu ogolnego, polegajgcego na unikaniu sytuacji, w ktérych prawo znakéw towarowych
prowadzitoby do przyznania jednemu przedsiebiorstwu monopolu na rozwigzania techniczne
lub cechy uzytkowe danego towaru. Wprowadzenie do tego przepisu zakazu rejestracji
wszelkich oznaczen tworzonych przez ksztatt towaru niezbedny do uzyskania efektu
technicznego wytacza wykorzystywanie prawa znakéw towarowych do nieograniczonego w
czasie przedtuzania praw wylacznych do rozwigzan technicznych. W przypadku, gdy ksztatt
towaru stanowi jedynie odzwierciedlenie rozwigzania zastosowanego przez wytworce i
opatentowanego na jego rzecz, ochrona takiego ksztattu jako znaku towarowego po wygasnieciu
patentu znacznie i trwale ograniczataby mozliwos¢ wykorzystania go przez innych uczestnikow
rynku. Tymczasem, w systemie prawa witasnosci intelektualnej Unii Europejskiej rozwigzania
techniczne podlegajg ochronie jedynie przez okre$lony czas, po ktérego uptywie wchodza do

domeny publicznej i moga by¢ swobodnie stosowane przez wszystkich przedsiebiorcow.

Ograniczajac podstawe odmowy rejestracji do oznaczen tworzonych wylacznie przez
ksztatt niezbedny do uzyskania efektu technicznego, prawodawca uznat, Ze kazdy ksztalt
towaru jest w pewnym sensie funkcjonalny, wiec zakazanie jego rejestracji jako znaku
towarowego tylko z tego wzgledu, ze wykazuje cechy uzytkowe, nie bytoby wtasciwe. Rejestracji

nie podlegaja jedynie te ksztalty towaru, ktoére s3a wylacznie wyrazem zastosowanego
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rozwigzania technicznego iktérych rejestracja jako znaku towarowego realnie utrudnitaby

stosowanie tego rozwigzania przez inne przedsiebiorstwa.

Przepis art. 7 ust. 1le ppkt ii stoi na przeszkodzie rejestracji jakiegokolwiek ksztattu
sktadajgcego sie wytacznie (jeSli chodzi o jego zasadnicze witasciwosci) z ksztattu towaru
wywotujacego skutki na ptaszczyzZnie technicznej, wystarczajacego do uzyskania zamierzonego
efektu, cho¢by nawet mozna bylo taki efekt osiggnag¢ za pomoca innych ksztattéw, z
zastosowaniem tego samego lub innego rozwigzania technicznego. Przestanka ta jest spetniona,

jezeli wszystkie zasadnicze wlasciwosci danego ksztattu speiniajg funkcje techniczna.

Prawidtowe zastosowanie art. 7 ust. 1e ppkt ii wymaga wtasciwego okreslenia ad casu
zasadniczych wiasciwosci oznaczenia, odnoszacego sie do jego najbardziej istotnych elementéw,
opierajac sie na ocenie wywieranego przez to oznaczenie catoSciowego wrazenia, ewentualnie
poprzedzonej analizg kazdego z elementdw, z ktorych sie ono sktada. W zaleznosci od stopnia
trudno$ci, oceny takiej mozna dokonywaé¢ wdrodze zwyktej analizy wzrokowej lub
pogtebionego badania obejmujacego np. dokumentacje dotyczaca wczesniej przyznanych praw
wilasnosci intelektualnej, w szczeg6lnosci prawa z patentu na wynalazek, opinii biegtego albo
badania rynku. Ustaliwszy zasadnicze wtasciwosci znaku, nalezy stwierdzi¢, czy wszystkie one

peinia w danym towarze funkcje techniczna.

Powdéd wzajemny nie wiec udowodnit zarzutéw opartych na podstawie art. 7 ust. 1e ppkt
ii. Nie wskazal, w odniesieniu do ktorych z towaréw lub ustug objetych ochrong, ksztatt
przedstawiony w spornym znaku musi by¢ zachowany, aby mogty one petni¢ swoja funkcje
techniczna. Nie okreslit nawet tej funkcji. Uzasadnienie pozwu wzajemnego pozbawione jest w
tej mierze konkretnych faktéw i dowodéw na ich poparcie. Brak zatem podstaw do
stwierdzenia, Ze ksztalt gryzaka, bedacy wylacznie wyrazem zastosowanego rozwigzania
technicznego, ktdrego rejestracja - jako wspo6lnotowego znaku towarowego - realnie utrudnita-
by stosowanie tego rozwigzania przez innych przedsiebiorcéw. W przekonaniu Sadu, zarzut
niewaznosSci oparty na art. 7 ust. 1le ppkt ii powinien by¢ dowodzony opinig biegtego lub
instytutu naukowo-badawczego, w kazdym przypadku, gdy sporna jest kwestia
zdeterminowania ksztattu znaku towarowego funkcja techniczng, jej ocena wymaga bowiem
wiadomosci specjalnych, w rozumieniu art. 278 k.p.c. Opinii eksperta nie mogg zastepowac inne

dowody, np. zeznania §wiadkow, cho¢by byty to osoby z duzym do$swiadczeniem zawodowym.

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

sprawy.
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Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie
wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki optat okre$lone w odrebnych przepisach i wydatki
jednego adwokata, koszty sagdowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa

strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)

Optaty za czynno$ci adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwo$ci okresla
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 28 IX 2002 r. w sprawie optat za czynnosci
adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw nieoptaconej pomocy prawnej
udzielonej z urzedu. Zasadzajac optate sad bierze pod uwage niezbedny naktad pracy, a takze
charakter sprawy i wktad pracy adwokata w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i
rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe stanowig okres$lone w rozdziatach 3-5 stawki minimalne.
Optata nie moze by¢ wyzsza od szeSciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktorej wysokos$¢
zalezy od wartosci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie
prawa z rejestracji wynagrodzenie adwokata wynosi 840 zt (§ 11 ust. 1 pkt 18). Zwazywszy
charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznat, Ze adekwatne do naktadu pracy
petnomocnika pozwanego wzajemnego wykonujacego zawdd adwokata jest wynagrodzenie w

trzykrotnej minimalnej wysokosci.

Sad ustalit przy tym optate ostateczng na kwote 2.000 zt i uznat ja za pobrana od powoda
wzajemnego do kwoty 1000 zi, nakazujac pobranie od RF na rzecz Skarbu Panstwa - Sadu
Okregowego w Warszawie kwoty 1.000 zt tytutem brakujacej czeSci optaty ostatecznej. (art. 15
ust. 3iart. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach sqdowych w sprawach cywilnych)

IL. Odnos$nie naruszenia prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego:

Prawo znakéw towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezaktdconej
konkurencji, ktérego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celdéw TWE. W systemie tym
przedsiebiorstwa powinny mie¢ peilng mozliwo$¢ przyciggania do siebie klientow dzieki
wysokiej jakoSci ich towaréw lub ustug, co jest uzaleznione od istnienia oznaczen
odrozniajgcych, pozwalajacych na ich zidentyfikowanie (tak wyroki Europejskiego Trybunatu
Sprawiedliwosci z 17 X 1990 r. w sprawie C-10/89 HAG, z 4 X 2001 r. w sprawie C-517/99
Merz&Krell iz 12 X1 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club)

Z orzecznictwa Trybunatu wynika, Ze prawo wytaczne zostato przyznane wtascicielowi
znaku towarowego, aby umozliwi¢ mu ochrone jego szczeg6lnych intereséw, zadbanie o to, aby
znak ten mogt spetniaé wilasciwe mu funkcje gwarantowania konsumentom wskazania
pochodzenia towaru lub ustugi oraz ich jakosci, funkcje komunikacyjng, reklamowg i kapitatowa.
Wykonywanie tego prawa winno by¢ zastrzezone dla przypadkow, w ktérych uzywanie przez

osoby trzecie okres$lonego oznaczenia wplywa lub moze negatywnie wptywac na petnione przez

16



znak funkcje. (tak wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z 22 1X 2011 r. w sprawie
C-482/09 Budéjovicky Budvar, a takze wyroki z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 L’Oréal i in., z
23 1II 2010 r. wsprawach potaczonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google)
Podstawowa funkcja znaku towarowego jest przy tym gwarantowanie konsumentowi lub
koncowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi oznaczonych
znakiem, odrdznienia (bez ewentualno$ci wprowadzenia w biad) ich od towaréw lub ustug
innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunatu z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La
Roche, z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, z 8 V 2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo,
wyrok Sadu Unii Europejskiej z 8 I1 2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life)

Jakkolwiek brak jest podstaw do uznania, Ze pozwany uzywa kwestionowanego ksztattu
gryzaka w funkcji znaku towarowego, naruszenie prawa powoda podlega ocenie wg regut
obowiazujacych dla znakéw, przy przeciwstawieniu sobie przestrzennego znaku nr 3844164 i
ksztattu produktu pozwanego, poréwnywanych na ptaszczyznie wizualnej i koncepcyjnej. (por.

wyrok Sagdu UE z 12 V 2010 r. w sprawie T-148/08 Beifa Group)

Art. 9 ust. 1lc. rozporzadzenia przyznaje uprawnionemu prawo do wylgcznego i
niezaktdconego uzywania zarejestrowanego wspdélnotowego znaku towarowego oraz zakazania
innym osobom, niemajacym jego zgody, uzywania w obrocie m.in. oznaczenia, gdy, z powodu
jego identycznosci lub podobienstwa do znaku oraz identycznosci albo podobienstwa towaréw
lub ustug, ktérych dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia
w btad opinii publicznej, ktére obejmuje takze prawdopodobienistwo ich skojarzenia.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu
znaku powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Znaki nalezy
poréwnywac catosciowo, a decydujace znaczenie mie¢ beda elementy odrézniajace
(dominujgce), a nie opisowe. Wspdlnotowy znak towarowy nie musi by¢ bezwzglednie
rezultatem procesu tworczego ani opieraé sie na elemencie oryginalnosci czy fantazji, ale na
zdolno$ci indywidualizowania towaréw lub ustug na rynku wzgledem towaréw lub ustug tego
samego rodzaju oferowanych przez konkurentéw (por. wyroki Sadu Pierwszej Instancji z 31 V
2006 r. w sprawie T-15/05 Wim de Waele, z 31 1 2001 r. w sprawie T-135/99 Taurus-Film, z 27
[12002 r. w sprawie T-79/00 Rewe-Zentral).

Dwa znaki towarowe sg do siebie podobne jezeli, z punktu widzenia okreslonego kregu
odbiorcéw, sa przynajmniej czeSciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak
wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen) Identyczno$¢ porownywanych znakow
wystepuje wéwczas, gdy sa one dokladnie jednakowe (tozsame) lub charakteryzuja sie
réznicami niedostrzegalnymi dla przecietnego konsumenta. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym
przypadku znaki sg identyczne, czy tez mozna méwic zaledwie o podobienstwie, konieczne jest

dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i ich cato$ciowego



oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsagdnego
przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ
Diffusion)

Dokonujgc oceny podobienstwa towaréw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie
czynniki charakteryzujace zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie ich rodzaj i
przeznaczenie, sposéb uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sa sprzedawane, a
takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sadu z 23 X
2002 r. w sprawie T-388/00 ELS, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo) Cato$ciowa ocena
zaktada pewng wspoétzaleznos¢é miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczegdlnosci
podobienstwem znakéw towarowych oraz podobienistwem towaréw lub ustug, ktérych one
dotycza, przy czym niski stopien podobienistwa towaréw i ustug moze by¢ zréwnowazony
znaczacym stopniem podobienstwa znakow towarowych i odwrotnie. (zasada wzajemnej
zalezno$ci - tak wyroki Trybunatu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen, z 13 IX 2007 r. w
sprawie C-234/06 Il Ponte Finanziaria, z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix, wyroki Sadu
z 51V 2006 r. w sprawie T-202/04 Echinaciniz 18 V 2011 r. w sprawie T-502/07 Mc Kenzie)

W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad istnieje
wtedy, gdy znaczna cze$¢ wlasciwego kregu odbiorcéw mogtaby zosta¢ skitoniona do
omytkowego zakupu towaru pozwanego, mys$lac, ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze
dane towary lub ustugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uznag,
ze dane towary lub ustugi pochodza z przedsiebiorstw powiagzanych ze soba gospodarczo. (tak
wyroki Trybunatu z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4V 1999 r, z 22 VI 1999 r. w
sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 2 1X 2010 r. w sprawie C-254/09 CK Kalvin Klein
oraz wyrok Sadu z 9 XII 2010 r. w sprawie T-303/08 Golden Elephant) Prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btad powinno by¢ oceniane w sposéb catoSciowy, wedtug sposobu
postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci
konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zalezno$ci miedzy podobienistwem oznaczen i
towaréw lub ustug, ktérych one dotycza. (tak wyroki Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-
25/95 Sabel, z 23 111 2006 r. w sprawie C-206/04 Miilhens, z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06
Mobilix oraz wyroki Sadu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hillsiz 2012010 r.
w sprawie T-460/07 Mendion)

Ocena ryzyka konfuzji, w zakresie podobienstwa wizualnego, fonetycznego lub
koncepcyjnego znakdéw, powinna sie opiera¢ na wywieranym przez nie catoSciowym wrazeniu
ze szczegOlnym uwzglednieniem ich elementéw odrézniajacych i dominujacych. (tak wyroki
Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen i
z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 Shaker oraz wyrok Sadu z 14 X 2003 r. w sprawie T-292/01
BASS) 7 zasady, odbiorcy nie uznaja elementu opisowego za odrézniajacy i dominujacy w

calosciowym wrazeniu, jakie ten znak wywiera. (tak wyroki Sadu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-



129/01 Budmen i z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 Chufafit) O ile przecietny konsument
postrzega zwykle znak jako catos¢ i nie zagtebia sie w analize jego poszczegodlnych elementéw
(tak wyrok Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 Sabel, wyrok Sadu z 10 X 2006 r. w
sprawie T-172/05 Armafoam), o tyle to wtasnie jego dominujace i odrdzniajace cechy sa, co do
zasady, najtatwiej zapamietywane. (tak wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties, z
10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06 Capio)

Whiasciwy krag odbiorcéw sktada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformo-
wanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie
réznie ksztattowac w zaleznosci od kategorii towaréw lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z 22 VI
1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer,z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel
iz 1212006 r. C-361/04 Ruiz Picasso oraz wyroki Sadu z 13 II 2007 r. w sprawie T-256/04
Respicuriz 811 2011 r. w sprawie T-194/09 LAN) Przecietny konsument rzadko ma mozliwo$¢
przeprowadzenia bezpos$redniego poréwnania réznych znakéw towarowych, musi zazwyczaj
zdawac¢ sie na zachowany w pamieci niedoskonaty obraz tych znakéw towarowych. Ryzyko
konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrézniajacy znaku towarowego, ktéry
wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnos$ci znaku na rynku).
(tak wyroki Trybunatu z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 11 XI
1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL iz 29 1X 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon oraz wyroki Sgdu
z 1 11 2005 r. w sprawie T-57/03 Hooligan, z 21 11 2006 r. w sprawie T-214/04 POLO, z 14 XI
2007 r. w sprawie T-101/06 Castell del Remei Oda iz 15 IX 2009 r. w sprawie T-308/08 MANGO
adorably)

Istnieje pewna wspoétzalezno$¢ miedzy znajomo$cia znaku towarowego wsrod
odbiorcéw, a jego charakterem odrézniajagcym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym
bardziej wzmocniony jest jego charakter odroézniajacy. Przy dokonywaniu oceny, czy znak
towarowy cieszy sie wysoce odrézniajgcym charakterem wynikajacym z jego znajomos$ci wsrod
odbiorcéw, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okoliczno$ci danego przypadku, w szczegélnosci
udzial znaku towarowego w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i diugos¢ okresu jego
uzywania, wielko$¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udziat
procentowy zainteresowanych grup odbiorcéw, ktérym znak towarowy umozliwia
zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa, jak réwniez
o$wiadczenia izb handlowych i przemystowych lub stowarzyszen zawodowych. (tak wyrok Sadu
z 12 VII 2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke) Ciezar udowodnienia sity znaku

towarowego i jego odrézniajacego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Kierujac sie tymi zasadami nalezato uznag, ze:



Wizualnie, wspdélnotowy znak towarowy — i ksztatt produktu pozwanego

sa do siebie bardzo podobne, majg taki sam wzdtuzny ksztatt, niemal identyczny
przekréj poprzeczny, o czterech wypustkach utozonych w litere X. Koncepcyjnie, oba znaki
przedstawiajg gryzak przeznaczony do czyszczenia zebdw dla pséw. Towary, dla ktérych strony
uzywaja swych znakéw sg identyczne (jadalne gryzaki dla pséw, stuzace do czyszczenia zebow).
Kierujac sie wygladem produktu Dental Cross/Krzyzaki konsument moze uzna¢, ze zostaty one
wyprodukowane przez uprawnionego do znaku towarowego nr 3844164, a co najmniej
skojarzy¢ je z tym znakiem. Uzywajac kwestionowanego ksztaltu towaréw identycznych z
tymi, dla ktorych chroniony jest wspolnotowy znak towarowy nr 3844164 obowigzany

narusza wiec prawo M w sposoéb stypisowany w art. 9 ust. 1b rozporzadzenia.

Skutki wspoélnotowego znaku towarowego podlegajg wytacznie przepisom rozporzadze-
nia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszacemu sie do

naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisow tytutu X. (art. 14 ust. 1) Dla

zapewnienia wtascicielowi realizacji jego praw z rejestracji mogg by¢ zakazane, w szczegdlnoSci:

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

b. oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub
oferowanie i $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c. przywoz lub wywéz towardéw pod takim oznaczeniem;

d. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

W przypadku, gdy sad uznaje, Ze pozwany naruszyt lub Ze z jego strony istnieje grozba
naruszenia wspolnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba ze istnieja szczegblne powody
zaniechania tego, decyzje zakazujacg mu dziatan stanowigcych naruszenie lub stwarzajgcych
grozbe naruszenia wspdlnotowego znaku towarowego. Stosuje rowniez takie $rodki, zgodnie z
przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, ktérych celem jest zapewnienie przestrzegania
zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi sie to wprost do przepiséw Prawa wtasnosci przemystowe;j :

- art. 286, stanowigcego, Ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek

uprawnionego, o bedacych wilasnoscia naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub oznaczo-
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nych wytworach oraz srodkach i materiatach, ktére zostaly uzyte do ich wytworzenia lub
oznaczenia, w szczegdlnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na
poczet zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu,

- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a, stanowigcego, Ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu, moze
orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo catosci
orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposéb i w zakresie okreslonym.

Sformutowanie - chyba Ze istniejq szczegdlne powody zaniechania - uprawnia Sad do
odstapienia od stosowania sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadajaca klauzuli generalnej
art. 5 k.c, nie moze by¢ stosowana przez sad w postepowaniach w sprawach gospodarczych z
urzedu. Zainteresowany, uniknieciem sankcji pozwany, ktéry dopuscit sie naruszenia, winien
skonkretyzowac te szczegdlne powody i wykazac ich istnienie, pozostawiajgc sadowi ocene, przy

rozstrzyganiu o sposobie usuniecia skutkéw naruszenia prawa z rejestracji.

Uznajac za usprawiedliwione - w zasadniczej czeSci - zadanie z pkt 1. pozwu Sad, na

podstawie art. 9 ust. 2 rozporzadzenia, zakazat zakazuje RF naruszania prawa M w M do

przestrzennego wspoélnotowego znaku towarowego zarejestrowanego przez Urzad
ds. Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod nr 3844164, przedstawiajgcego szczeg6lng postac
gryzaka dla pséw w formie podiluznej o przekroju w ksztatcie litery X, przeznaczonego do
czyszczenia zebow psow, to jest uzywania podobnego do niego znaku towarowego w obrocie
gospodarczym, w szczeg6lnosci poprzez wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie,
eksportowanie, oferowanie, w szczegdlnosSci na stronach internetowych eksploatowanych lub
bedacych pod kontrolg pozwanego, reklamowanie i skladowanie w celu oferowania i
wprowadzania do obrotu gryzakéw dla pséw o ksztatcie podtuznym, o przekroju w ksztatcie

litery X o wygladzie:

Sad oddalit powodztwo w takim zakresie w jakim - uzywajac sformutowania ,w
szczeg6lnosci” -M domagat sie zastosowania sankcji zakazowej wobec innych jeszcze towarow,

co do ktorych nie wykazat faktu naruszenia ani istnienia grozby naruszenia w przysztosci.

Na podstawie art. 286 p.w.p. S3d nakazal pozwanemu usuniecie skutkéw naruszenia

prawa powoda, przez:
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d. wycofanie z obrotu gryzakow dla pséw o ksztatcie podtuznym, o przekroju w

ksztalcie litery X, o nastepujgcym wygladzie:

’x——

oraz opakowan tych produktéw o wyglqdme

e. usuniecie ze stron internetowych eksploatowanych lub bedacych pod kontrolg
pozwanego, w szczeg0lnosci ze strony www.t.pl wszelkich informacji o produkcie

pod nazwag Dental Cross/Krzyzaki,

f. zniszczenie wszelkich materiatéw informacyjnych i reklamowych, w tym ulotek
katalogow i artykutéw promocyjnych zwigzanych z gryzakami dla pséw o
ksztalcie podtuznym, o przekroju w ksztatcie litery X, wprowadzanymi do obrotu

przez pozwanego pod nazwg Dental Cross/Krzyzaki.

Sad oddalit powdédztwo w zakresie Zgdania z pkt 3d, uznajgc, Ze w tym przypadku

wystarczajgcym bytoby wycofanie towaréw z obrotu, bez konieczno$ci ich niszczenia.

Na podstawie art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. Sad nakazat pozwanemu
podanie do publicznej wiadomoSci, 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
zakazat RF naruszania prawa M w M do przestrzennego wspélnotowego znaku towarowego nr
3844164, przedstawiajacego szczegdlng postaé gryzaka dla pséow w formie podtuznej o
przekroju w ksztalcie litery X, to jest uzywania tego znaku w obrocie gospodarczym w
odniesieniu do gryzakéw dla pséw o ksztatcie podtuznym, o przekroju w ksztatcie litery X. Sad
nakazal pozwanemu usuniecie skutkéw dokonanych naruszen m.in. przez wycofanie z obrotu
gryzakow dla psow pod nazwa Dental Cross/Krzyzaki, usuniecie ze strony internetowej pod

adresem www.t.pl wszelkich informacji o tym produkcie, a takze zniszczenie materiatéw
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informacyjnych i reklamowych zwigzanych z gryzakami dla psé6w pod nazwa Dental

Cross/Krzyzaki.”

- na stronie startowej domeny internetowej: www.t.pl przez okres 30 dni, obramowanej i

widocznej, o powierzchni co najmniej 50% powierzchni strony, a takze

- na profilu pozwanego ,T.PL” umieszczonego w portalu www.facebook.com, na zdjeciu
profilowym, w dziale ,Informacje o uzytkowniku” oraz poprzez umieszczenie ,postu” na tzw. osi

czasu profilu , T.PL".

Publikacja informacji o wyroku w takim zakresie uzasadniona jest sposobem dziatania
pozwanego. Powiadomienie o naruszeniu przezen prawa wylgcznego M dotrze do oséb
najbardziej zainteresowanych ofertg RF, ktére mogty by¢ przez niego wprowadzone w btad co
do pochodzenia gryzakéw o nazwie handlowej Dental Cross/Krzyzaki. Nieuzasadnione zadanie z

pkt 4a podlegato natomiast oddaleniu.

III.0Odnosnie dopuszczenia sie przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji:

Ustawa z dnia 16 IV 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i
zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalnos$ci gospodarczej - w interesie publicznym,
przedsiebiorstw oraz klientéw (art. 1) i nie moze by¢ traktowana jako instrument stuzacy
wyeliminowaniu konkurencji w ogole, w celu zachowania dominujgcej pozycji. (tak Sad
Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) Zgodnie z
przepisem art. 3, czynami nieuczciwej konkurencji sg dziatania sprzeczne z prawem lub dobrymi
obyczajami, jezeli zagrazaja lub naruszajg interes innego przedsiebiorcy lub klienta. (ust. 1) Ich
przyktadowe wyliczenie znajduje sie w ust. 2. Uznanie dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji
warunkowane jest zatem kumulatywnym spelnieniem nastepujacych przestanek:

v czyn ma charakter konkurencyjny,
v’ narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,

v’ jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Jak stusznie stwierdzit Sad Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 22 XI 2000 r. (I
ACa 688/00, OSA 2001/5/28), nie kazde zachowanie naruszajgce dobre obyczaje moze by¢
uznane za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1. Dyspozycja tego przepisu
objete sg bowiem tylko te czyny sprzeczne z dobrymi obyczajami, ktore zagrazajg lub naruszajg
interes przedsiebiorcy, co ma miejsce wéwczas, gdy dziatania (zaniechanie) konkurenta powo-
duja pogorszenie lub brak spodziewanej poprawy mozliwos$ci nabycia lub zbytu oferowanych
dobr i ustug. (tak tez Beata Gadek Generalna klauzula odpowiedzialnosci za czyn nieuczciwej
konkurencji (art.3 u.z.n.k.), Uniwersytet Jagiellonski, Zeszyt 85, Kantor Wydawniczy Zakamycze
2003 r.s.156-161)
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Konkurencyjne sg wytacznie dzialania zewnetrzne, adresowane do innych uczestnikow
wymiany rynkowej, majace na celu zdobycie klientéw dla oferowanych przez nich towaréw
przez zwiekszenie wtasnej efektywnos$ci gospodarczej badZ ostabienie cudzej. Naruszenie lub
zagrozenie intereséw gospodarczych innych uczestnikdéw rynku musi mie¢ charakter bez-
posredni i realny. Muszg one by¢ zdolne wywiera¢ wplyw na innych przedsiebiorcéw-

konkurentéw (albo na konsumentéw) i niekorzystnie oddziatywac na ich sytuacje.

O naruszeniu interesu innego przedsiebiorcy mozna moéwi¢ wtedy, gdy na skutek
dziatania konkurencyjnego nastapi pogorszenie lub nie nastgpi oczekiwana poprawa mozliwosci
nabywania lub zbywania débr badz ustug. Decyduje o tym sposdb, w jaki dziatanie konkurenta
jest odbierane przez potencjalnych adresatéw. Zwazywszy, Ze prawa przedsiebiorcy
uczestniczacego w obrocie majg charakter wzgledny, tylko adresatom dziatan nieuczciwie
konkurencyjnych stuzy¢ bedzie roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowigzek
wskazania i udowodnienia istnienia zagrozenia obcigza wystepujacego z zarzutem nieuczciwej
konkurencji. Deliktowy charakter odpowiedzialnosci nieuczciwego konkurenta uzasadnia takze
obcigzenie powoda obowigzkiem udowodnienia szkody i istnienia zwigzku przyczynowego. (art.

415iart. 361 § 1 wzw. zart. 6 k.c.)

W obecnym stanie prawnym, Sad nie znajduje uzasadnienia dla szerokiej wyktadni
pojecia naruszenia interesu gospodarczego, mogacej uzasadnia¢ stosowanie przepiséw ustawy
do wszystkich samodzielnych podmiotéw prawnych, tylko z tej przyczyny, ze ze wzgledu na
istniejgce powigzania, nieuczciwie konkurencyjne dziatania pozwanego ostatecznie wptywaja
takze na ich sytuacje ekonomiczng (np. producenta, dostawcy, kooperanta, nabywcy, agenc;ji
reklamowej). Takie rozumienie pojecia naruszenia lub zagrozenia interesu innego przedsie-
biorcy mogtoby, w istniejgcym ustroju gospodarczym, prowadzi¢ w skrajnych przypadkach do
stwierdzenia, ze wlasciwie kazdy uczestnik gry rynkowej jest w mniejszym lub wiekszym
stopniu dotkniety dziataniem nieuczciwie konkurencyjnym, kazdy zatem mégtby dochodzi¢ na
drodze sgdowej roszczen okre$lonych w art. 18 u.z.n.k. Stuszne, w przekonaniu Sadu, jest
uznanie, ze roszczenia z art. 18 u.z.n.k. stuza wylacznie przedsiebiorcom, prowadzacym
dziatalno$¢ gospodarcza na polskim rynku, ktérych interesy gospodarcze zostaty bezposrednio
naruszone lub zagrozone, ustawa nie znajduje natomiast zastosowania do podmiotéw
zagranicznych, ktore nie prowadzg w Polsce dziatalno$ci, a jedynie sg korporacyjnie powigzane
z polskimi przedsiebiorcami, zachowujgcymi odrebno$¢ prawna i ekonomiczng, ktérym zbywaja

swoje towary lub udzielaja licencji na uzywanie znakéw towarowych.

Istnienie finansowo-organizacyjnych podstaw funkcjonowania tzw. grupy kapitatowej
spotek z ograniczonq odpowiedzialnosciq oraz wykonywania przez spotke dominujqcq uprawnien
w ramach posiadanych udziatéw w spétkach zaleznych nie powoduje powstania zorganizowanego

zespotu praw majqgtkowych i niemajgtkowych nalezgcego do spotki dominujqcej. (tak wyrok Sadu



Najwyzszego z 23 X 2003 r. VCK 411/02; por. takze wyroki Sagdéw Apelacyjnych w Poznaniu z
13 XI1 2005 r. IACa 568/05 i w Katowicach z 27 11 2009 r. VACa 308/08)

Powéd nie udowodnit w tym postepowaniu, Ze dzialania pozwanych w sposéb bez-
posredni naruszaja jego interesy gospodarcze. Z przedstawionych dokumentéw wynika, ze M
dziata w Polsce przez spétke cérke M P spétke z o0.0. w K P, ktéra bezspornie jest samodzielnym
podmiotem gospodarczym. Powdd nie uczestniczy bezposrednio w obrocie gospodarczym na
terytorium Polski, a jego interesy gospodarcze mogg by¢ ewentualnie tylko poSrednio naruszane
przez pozwanych, co nie uzasadnia udzielenia mu ochrony na podstawie ustawy z 19 IV 1993 r.
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W okoliczno$ciach faktycznych sprawy, stosunek
konkurencji, ktéry mégtby by¢ poddawany ocenie z punktu widzenia zgodnosci z zasadami
uczciwosci kupieckiej istnieje wylacznie pomiedzy pozwanym a spotka MP. Mnie moze
skutecznie zZada¢ uwzglednienia powédztwa na podstawie art. 18 u.z.n.k. Ochrone jego praw
wyltacznych zapewniajg przepisy rozporzadzenia w sprawie wzoréw wspdlnotowych i prawa
wiasnosci przemystowej. Zadania z pkt 2 i 3 pozwu (w cze$ci w jakiej odnosito sie do

usuniecia skutkéw czynu nieuczciwej konkurencji) podlegato oddaleniu w catosci.

Uznajgc, ze powdd gléwny ulegl zaledwie w niewielkiej czeSci swego Zadania, Sad
obciazyt pozwanego gtéwnego w catosci kosztami postepowania, na zasadzie art. 100 zdanie
drugie k.p.c. Sad ustalit optate ostateczng na kwote 2.000 z}, uznajac ja za pobrang w catosci od
powoda gtéwnego. Zasadzit od RF na rzecz M w M kwote 4.537 zt tytutem zwrotu kosztéw
procesu, na ktére ztozyly sie optata sagdowa i koszty zastepstwa procesowego w trzykrotnej

minimalnej stawce.



