Sygn. akt V ACa 763/14

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 maja 2015r.

Sad Apelacyjny w Katowicach V Wydzial Cywilny

w skladzie:
Przewodniczacy: SSA Barbara Kurzeja
Sedziowie: SA Olga Gornowicz-Owczarek (spr.)
SA Aleksandra Janas
Protokolant: Anna Fic

po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2015r. w Katowicach

na rozprawie

sprawy z powodztwa (...) w Z. (Szwajcaria)

przeciwko Z. S. i (...) Spétka z ograniczona odpowiedzialno$cia Spotce komandytowej w B.
o ochrone znaku towarowego i zaniechanie naruszania zasad uczciwej konkurencji

na skutek apelacji powodki

od wyroku Sadu Okregowego w Katowicach

z dnia 14 lipca 2014r., sygn. akt XIII GC 473/13

1. oddala apelacje;

2. zasadza od powddki na rzecz pozwanego Z. S. kwote 5.400 (pie¢ tysiecy czterysta) zlotych tytulem kosztow
postepowania apelacyjnego;

3. zasadza od powodki na rzecz pozwanej (...) Spotka z ograniczona odpowiedzialno$cig Spo6tki komandytowej w B.
kwote 5.400 (pie¢ tysiecy czterysta) zlotych tytulem kosztéw postepowania apelacyjnego.

Sygn. akt V ACa 763/14

UZASADNIENIE

Powodka (...) w Z. dnia 1 paZzdziernika 2013 roku wniosla przeciwko pozwanym Z. S. i (...) Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia Spoélce Komandytowej w B. pozew o ochrone znakéw towarowych oraz zakazanie czynéw
nieuczciwej konkurencji, wnoszac o nakazanie kazdemu z pozwanych zaniechania naruszen praw ochronnych na
znaki towarowe nr (...), (...) i (...) oraz zasad uczciwej konkurencji, to jest dzialan polegajacych na uzywaniu w



obrocie gospodarczym oznaczen, ktére przedstawiaja wizerunek drzewa w stosunku do samochodowych od$wiezaczy
powietrza w formie zawieszek, w szczegblno$ci dzialan polegajacych na produkowaniu, sktadowaniu, oferowaniu,
wprowadzaniu do obrotu, eksporcie oraz reklamie takich odéwiezaczy, w szczegolnosci od$wiezaczy powietrza
F.(...)oraz o nakazanie usuniecia skutkéw powyzszych naruszen poprzez zniszczenie od$wiezaczy znajdujacych sie w
posiadaniu pozwanych, a takze nakazanie pozwanym opublikowania przeprosin w prasie i umieszczenie ich na stronie
prowadzonego sklepu internetowego.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, iz powodka jest wlascicielem szeregu stownych, stowno - graficznych i graficznych
znakéw towarowych zajestrowanych dla produktéw do czyszczenia powietrza i dezodorantéw oraz produktow
higienicznych, preparatow od$wiezajacych powietrze. Znaki te cechuje charakterystyczny ksztalt drzewka, na ktéry
skladaja sie: }agodne kontury bedace obrysem drzewka poprzez zastosowanie fantazyjnych wcieé i wypustek w figurze
o ksztalcie trojkata, ktore tworza zarys galezi stylizowanego drzewka, rozchodzacych sie symetrycznie na obie strony,
krotki pien szerszy u podstawy oraz prostokatna podstawa. Powyzsze znaki towarowe uciele$nione sa w papierowych
od$wiezaczach powietrza, ktore wystepuja w réznych wariantach kolorystycznych i zapachowych, przy zachowaniu
charakterystycznego ksztalttu drzewka. Produkty powoda ciesza sie renoma wérod klientéw w Polsce, co powod
zawdziecza dzialaniom marketingowo — promocyjnym. Pozwani produkuja i wprowadzaja do obrotu papierowe
odéwiezacze powietrza F.(...) w ksztalcie drzewka z okragla korong, napisem umieszczonym na koronie drzewka w
dwoch liniach lub jednej linii poziomej. Na pniu drzewka umieszczona jest nazwa wariantu zapachowego. Produkty
pozwanych cechuje wysokie podobienstwo do produktéw do znakdéw towarowych powoda i wystepuja w takich samych
wariantach

kolorystycznych i zapachowych. Nazwa produktu jest dwuczlonowa, podobnie jak powoda, a napis usytuowany jest
w niemal identyczny sposob. W ocenie powddki, sam motyw drzewka wykorzystany jako ksztalt produktu pozwala na
przekonanie, iz oba produkty wyprodukowane sg przez tego samego producenta lub podmioty powigzane. Wizerunek
drzewka wykorzystywany przez pozwanych zostal zarejestrowany jako stowno — graficzny znak towarowy (...) przez H.
S.. W listopadzie 2007 roku powdd zlozyt sprzeciw wobec rejestracji tego znaku. Urzad patentowy uwzglednit sprzeciw
i uniewaznit prawo ochronne na znak towarowy F.(...), ktéra to decyzja zostala utrzymana w mocy wyrokiem WSA,
jednakze ten wyrok zostat uchylony do ponownego rozpoznania przez NSA, na skutek wniesionej przez H. S. skargi
kasacyjnej. Uprzednio powddka wystapila takze z powddztwem przeciwko H. S. z tytulu naruszenia zasad uczciwej
konkurencji, lecz powddztwo to zostalo oddalone, przy jednoczesnym potwierdzeniu przez Sady renomy i wysokiej
rozpoznawalno$ci znaku towarowego powoda.

Powddka podnosila naruszenie praw ochronnych na znaki towarowe z art. 296 ust 2 pkt 2 ustawy prawo wlasnosci
przemystowej, wskazujac na podobienstwo towaréw bedacych w obu przypadkach odSwiezaczami powietrza,
podobienstwo oznaczen na plaszczyznie fonetycznej (obcojezyczne), wizualnej i znaczeniowej, co powoduje ryzyko
konfuzji, poprzez bledne przypisanie pochodzenia towaru uprawnionemu do znaku, w tym w postaci odroznienia
znaku, przy jednoczesnym zalozeniu istnienia zwiazku przedsiebiorstw osoby trzeciej i powddki. Dominujace
znaczenie ma tutaj charakterystyczny ksztalt drzewka. W ocenie powoddki doszlo takze do naruszenia praw do
renomowanego znaku towarowego z art. 296 ust 2 pkt 3 ustawy prawo wlasnoSci przemystowej, wskazujac na renome
znakow towarowych powoda, wysokie podobienstwo oznaczen produktow stron oraz uszczerbek w interesach powoda
poprzez oslabienie sily odrozniajacej znaki towarowe powoda, a jednocze$nie uzyskanie przez pozwanych nienaleznej
korzysci, poprzez wykorzystanie pozytywnych skojarzen, jakie wywolija renomowane znaki powoda. W ten sposob
pozwani korzystaja z renomy powoda przyciagaja do swej oferty wiecej klientow, kosztem wysitkow i nakladow
czynionych przez powoda.

W ocenie powodki zachowanie pozwanych stanowi takze czyn nieuczciwej konkurencji z art. 3 i art. 10 ust 1 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, bowiem powoddka wezeéniej rozpoczela uzywanie na polskim rynku znakéow
towarowych, ktorych ochrony dochodzi oraz istnieje ryzyko wprowadzenia nabywcéw w blad co do pochodzenia
towar6ow lub uslug. Ponadto zachowanie pozwanych sprzeczne jest z dobrymi obyczajami poprzez wykorzystanie
renomy innego przedsiebiorcy, jego oznaczen lub produktéw celem uatrakcyjnienia wlasnej oferty handlowej oraz
naruszenie zdolno$ci odrdzniajacej znakdow towarowych, a dodatkowo zagraza ono lub narusza interes powoda.



Powodka podkreslita takze, iz w niniejszej sprawie nie wywodzi roszczen z rejestracji wspoélnotowych znakéw
towarowych.

W odpowiedzi na pozew pozwani wnoszac o oddalenie powodztwa wskazali, iz H. S., prowadzaca dzialalnosé
gospodarcza jako(...), uzyskala na podstawie prawomocnej decyzji Urzedu Patentowego RP z dnia 4.01.2007 roku
prawo ochronne na znak towarowy stowno — graficzny F. (...). Znak ten zostal wpisany do rejestru znakoéw towarowych
pod numerem (...). Nastepnie H. S. wniosla przedsiebiorstwo prowadzone pod firma (...) jako aport do sp6lki (...) Sp.
Z 0.0. sp. k., a przedmiotem aportu bylo rowniez prawo na znak towarowy stowno — graficzny F. (...).

Pozwani podkreslili, iz NSA wyrokiem z dnia 10 lipca 2012 roku uchylit wyrok WSA

w Warszawie zapadly w sprawie ze skargi H. S. na decyzje Urzedu Patentowego RP w przedmiocie uniewaznienia
prawa ochronnego na znak towarowy. Dodatkowo, uprzednio wytoczone przez powoddke przeciwko H. S. pow6dztwo
o zaniechanie czynow nieuczciwej konkurencji, gdzie zadanie pozwu zostalo zredagowane analogicznie jak obecne,
zostalo prawomocne oddalone. Natomiast pozwany Z. S. jest jedynie podwykonawca pozwanej (...) Sp. z 0.0. sp.
k., nie wprowadza produktu do obrotu, a jedynie go wytwarza. Pozwani wskazali takze, iz porownywane produkty
rbznia sie pod wzgledem wizualnym (nawigzujacy do trdjkata ksztatt choinki a dab, nawigzujacy do ksztaltu oblego),
znaczeniowym, jak i fonetycznym. Na dole produktu pozwanych nie ma prostokata, nazwa zapachu jest umieszczona
na pniu drzewa, a nie na jego podstawie. Nie istnieje takze podobienstwo w sferze znaczeniowej, gdyz F. (...) oznacza
»(...)”, za§ W. (...) ,(...)”. Powddka nie moze zabrania¢ innym podmiotom korzysta¢ w swych znakach z odmiennych
rodzajowo elementéw przyrody. Podniesiono takze, iz dlugoletnie tolerowanie przez powddke konkurencyjnego
znaku towarowego, ktory byl wprowadzany do obrotu w dobrej wierze moze powodowac, ze zagdanie powoda nalezy
oceniac jako naduzycie przyslugujacych mu praw. Pozwani podkreslili, iz poprzez dtugoletnie wprowadzanie do obrotu
zawieszek ze znakiem towarowym F. (...) towar ten zdobyl wlasng zwigzana z nim klientele, wobec czego pozwani nie
licza na klientdéw powodki, a w konsekwencji powdd nie doznaje nawet potencjalnego uszczerbku w swoich interesach.
Z ostroznoSci procesowej pozwani podniesli takze zarzut przedawnienia roszczenia na podstawie art. 20 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 20 stycznia 2014 roku Sad Okregowy odméwil odrzucenia pozwu w stosunku
do pozwanej (...) Spolka z ograniczong odpowiedzialnoS$cig sp6tki komandytowej w B..

Wyrokiem z dnia 14 lipca 2014 r. Sad Okregowy oddalit powddztwo i zasadzil od powddki na rzecz pozwanych kwoty
po 7.217 z} tytulem kosztoéw procesu.

Sad Okregowy oparl sie na nastepujacych ustaleniach faktycznych:

Powodce (...) w Z. przystuguja prawa ochronne na znaki towarowe: graficzny miedzynarodowy znak towarowy (...)
zarejestrowanego dla towar6ow z klasy 5, to jest preparatéw do czyszczenia powietrza i dezodorantéw oraz produktow
higienicznych, przestrzenny miedzynarodowy znak towarowy nr (...) zarejestrowanego dla towarow z klasy 5, to jest
preparatow od$wiezajacych powietrze oraz stowno — graficzny znak W. (...) nr (...) zarejestrowanego dla towaréw z
Kklasy 5, to jest preparatow od$wiezajacych powietrze, o ksztaltach wskazanych w §wiadectwach rejestracji. Znaki te
zostaly zarejestrowane odpowiednio w 1994, 1992 i 2002 roku. Znaki te cechuje ksztalt drzewka, na ktéry skladaja sie:
lagodne kontury bedace obrysem drzewka poprzez zastosowanie fantazyjnych wcieé i wypustek w figurze o ksztalcie
trojkata, ktore tworza zarys galezi stylizowanego drzewka, rozchodzacych sie symetrycznie na obie strony, krotki pien
szerszy u podstawy oraz prostokatna podstawa.

Znaki towarowe uciele$nione sa w papierowych od$wiezaczach powietrza, ktére wystepuja w réznych wariantach
kolorystycznych i zapachowych, przy zachowaniu charakterystycznego ksztaltu drzewka. Wiekszos¢é produktow
opatrzonych jest napisem W. (...) umieszczonym posrodku korony drzewka, w dwoch lekko uko$nych wierszach. Na
produktach, na podstawie drzewka, poziomo, umieszczona zostala nazwa danego zapachu odswiezacza. Produkty
te sprzedawane sa w papierowym opakowaniu ze srebrnym tlem, wierzchnia cze$¢ opakowania wykonana jest z



przezroczystej folii, przez ktora wyraznie widaé ksztalt drzewka. Nieprzezroczysta, gorna cze$¢ opakowania jest koloru
z6kego.

Produkt W. (...) zaistnial na polskim rynku w 1992 roku i byl pierwszym produktem papierowym zapachowym w
Polsce. Renoma produktu wynika z wysokiego udzialu w rynku, rozpoznawalno$ci produktu, dlugoletniej pozycji
na rynku oraz pozycji lidera na rynkach $wiatowych. Powodka udzielita (...) Sp. z o.0. licencji na swoje znaki
towarowe, obejmujacej dystrybucje towaréw produkowanych na podstawie licencji. Spotka ta od 2003 roku jest
wylgcznym dystrybutorem od$wiezaczy W. (...) w Polsce. (...) Sp. z o.0. sprzedaje sporne od$wiezacze w sklepach
motoryzacyjnych, na wszystkich stacjach benzynowych, w prawie wszystkich sieciach handlowych oraz w warsztatach
samochodowych. Ponadto prowadzi w Polsce zakrojone na szeroka skale kampanie marketingowe i reklamowe tych
odéwiezaczy. Dzieki jako$ci, sposobom dystrybucji oraz reklamie produkty powoda stanowig 60 % udzialu w polskim
rynku odéwiezaczy papierowych.

Prawo ochronne na znak towarowy stowno — graficzny F. (...), zarejestrowany w Urzedzie Patentowym RP pod nr(...),
dla klasy 5 — $rodki do dezodoryzacji i od$wiezania powietrza, zostalo udzielone narzecz H. S., prowadzacej dzialalno$¢
gospodarcza jako Firma (...)w B. dnia 4 stycznia 2007 roku, w uwzglednieniu zgloszenia z dnia 31 marca 2003 roku.

H. S. wniosla przedsiebiorstwo prowadzone pod firma(...)jako aport do sp6iki (...) Sp. z 0.0. sp. k. zaloZzonej g listopada
2009 roku, a przedmiotem aportu bylo réwniez prawo na znak towarowy slowno — graficzny F. (...).

Decyzja z dnia 21 kwietnia 2010 roku Urzad Patentowy RP uniewaznil prawo ochronne na znak towarowy (...) o
numerze (...). H. S. wniosla skarge na przedmiotowa decyzje, ktéra zostala oddalona wyrokiem WSA w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2011 roku. Wyrok ten zostal uchylony wyrokiem NSA z dnia 10 lipca 2012 roku, a sprawa zostala
przekazana do ponownego rozpoznania WSA w Warszawie.

Znak F. (...) jest zarejestrowany takze jako rejestracja miedzynarodowa (...). Urzad Patentowy w Rosji, na skutek
wniesionego przez powoda sprzeciwu uniewaznil rejestracje znaku F. (...) w Rosji, uznajac go za podobny do znakéw
towarowych powoda, podobnie Urzad Patentowy w Bialorusi uniewaznil rejestracje znaku F. (...) na Bialorusi i Sad
Okregowy w Wilnie — rejestracje znaku na Litwie. Analogicznie orzekl Urzad Wtasnosci Przemyslowej Republiki
Stowackiej, Urzad Wlasnosci Przemystowej Republiki Czeskiej oraz Sad Gospodarczy dla miasta Kijowa.

Nieprawomocnym wyrokiem z dnia 14 stycznia 2014 roku Sad Okregowy w Monachium w sprawie z powodztwa
(...)przeciwko (...) Sp. z 0.0. sp. k. oddalil pow6dztwo o naruszenie praw do znaku towarowego.

Zawieszki zapachowe pod marka F. (...) byly produkowane od 2000 roku przez przedsiebiorstwo prowadzone przez
H. S. prowadzaca dzialalnosé¢ pod firma (...). Produkt byl stworzony na bazie polskiego pomnika przyrody D. B..
Poczatkowo produkty byly sprzedawane na rynku regionalnym i na rzecz hurtowi, a od 2003 roku rozpoczeto
wspolprace z sieciami handlowymi takimi jak R., A., I.S. i wtedy marka F. (...) stala sie rozpoznawalna na rynku.

Od 2010 roku pozwany Z. S. produkuje, a pozwana (...) Sp. z o0.0. Sp. k. zajmuje sie dystrybucja od$wiezaczy
powietrza F. (...). W ten sposéb doszlo do rozdzielenia obowigzkow, aby (...) Sp. z o.0. Sp. k. mogla zaja¢ sie
czynno$ciami pozaprodukcyjnymi, w szczegblnosci dystrybucja i pozyskiwaniem klientéw, bowiem w swojej ofercie
oprocz od$wiezaczy ma rowniez kilkaset artykuldéw zwigzanych z motoryzacja, ktére dystrybuuje miedzy innymi w
sieciach handlowych. Pozwani prowadza samodzielne akcje promocyjne swojego produktu, na przyklad w 2010 roku
uczestniczyli w miedzynarodowych targach.

Produkty pozwanych to papierowe od$wiezacze powietrza w ksztalcie drzewa liSciastego o owalnej koronie, z
wydluzonym pniem i trzema korzeniami. Nazwa F. (...) stworzona jest z liter stylizowanych na pismo odreczne, w
wersji standardowej umieszczona w dwobch ukoénych liniach, a w wersji mini w jednej poziomej linii. Wzdluz pnia
drzewa w pionie widnieje nazwa zapachu. Opakowania od$wiezaczy sa w czesci przezroczyste, wobec czego widaé przez
nie ich zawarto$§¢. Gérna cze$¢ opakowania ma tlo koloru czarnego, na ktérym naniesione zostaly kontury wnetrza
samochodu oraz widnienie logo (...).



Pismem z dnia 17 kwietnia 2012 roku powddka skierowala do pozwanych zadanie zaprzestania produkcji, dystrybucji
i odsprzedazy od$wiezaczy o ksztalcie drzewka, wycofania z rynku produktéow F. (...) oraz zrzeczenia sie znaku
towarowego (...) i odpowiadajgcej mu rejestracji miedzynarodowej (...).

Wyrokiem z dnia 21 grudnia 2007 roku Sad Okregowy w Katowicach uwzgledniajac w znacznej czeSci powodztwo
(...)nakazal H. S. zaniechanie naruszen zasad uczciwej konkurencji polegajacych na wprowadzeniu do obrotu
odswiezaczy powietrza, tzw. zawieszek, o ksztalcie drzewa liSciastego, usuniecie na jej koszt skutkdow tych naruszen
przez zniszczenie opisanych od§wiezaczy znajdujacych sie w posiadaniu pozwanej oraz zamieszczenie w oznaczonych
czasopismach i na stronie internetowej pozwanej odpowiedniego o$wiadczenia. Na skutek apelacji pozwanej, Sad
Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 19 listopada 2008 roku zmienil zaskarzony wyrok w ten sposob, ze oddalil
powbdztwo. Wyrokiem z dnia 14 pazdziernika 2009 roku Sad Najwyzszy oddalil skarge kasacyjng od przedmiotowego
wyroku Sadu Apelacyjnego w Katowicach.

Podnoszone przez powddke okoliczno$ci zwiazane z uprzednim wprowadzeniem na rynek przez firme (...) produktu
#F.(...)” o ksztalcie choinki Sad Okregowy uznal za bez znaczenia dla niniejszej sprawy, bowiem obecnie produkt ten
nie jest wprowadzany do obrotu.

Sad Okregowy dal wiare zeznaniom $wiadka A. C., ktory posiadal wiedze jedynie na temat okoliczno$ci, w jakich
powstaly przedstawione przez powoda raporty. Nie zakwestionowal raportéw z przeprowadzonych badan opinii
publicznej, majgc jednoczes$nie na uwadze fakt, iz stanowia one jedynie odzwierciedlenie odpowiedzi, jakich na
zadane im pytania udzielili ankietowani. Sad uznal za wiarygodne zeznania $wiadka J. N. i pozwanego Z. S., ktorzy
przedstawili posiadane przez siebie wiadomo$ci w sprawie. Podobnie, Sad nie znalazl podstaw do odmoéwienia
wiarygodno$ci dokumentowi w postaci opinii R. S., uznajac ja za odzwierciedlajaca jego ocene okolicznosci sprawy.
Opinia ta zostala sporzadzona na zlecenie Sadu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie o sygn. V ACa 108/08, toczacej
sie z powodztwa (...) przeciwko H. S., o zaniechanie czynéw nieuczciwej konkurencji (art. 3110 ustawy). Sad Okregowy
zaznaczyl, ze prof. dr hab. R. S. jest specjalista z dziedziny prawa wlasnoSci przemyslowej, autorem wielu publikacji
naukowych oraz glosatorem, a orzecznictwo czesto powoluje sie na jego poglady.

Opracowana na zlecenie powoda prywatna opinie artysty plastyka T. B., ograniczajaca sie do wskazania podobienstw
pomiedzy produktami, Sad Okregowy uznal jako wyjaénienie stanowigce poparcie, z uwzglednieniem wiadomosci
specjalnych, stanowiska stron, podobnie jak zeznania §wiadka K. P., bedacego artysta grafikiem projektantem, w
ktorych przedstawil on swoja opinie odnosnie podobienistwa spornych produktow.

W tych okolicznosSciach Sad Okregowy uznal, ze zadanie pozwu nie zastuguje na uwzglednienie w stosunku do zadnego
z pozwanych.

Za dopuszczalne Sad Okregowy uznal dochodzenie kumulatywnej ochrony powolujac sie na naruszenie praw
wynikajacych z udzielenia praw ochronnych na dwa znaki towarowe na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 2 prawa wlasnoSci
przemyslowej, wobec bezprawnego uzywania oznaczen przedstawiajacych wizerunek drzewka w stosunku do
samochodowych od$wiezaczy powietrza w formie zawieszek, w szczegolno$ci odSwiezaczy powietrza F. (...) podobnego
do zarejestrowanych znakoéw powoda, jako towaru identycznego lub podobnego przy ryzyku wprowadzenia odbiorcow
wblad, obejmujacym w szczegolnosci ryzyko skojarzenia z jego znakami towarowymi zarejestrowanymi i na podstawie
art. 296 ust. 2 pkt 3 prawa wlasnoéci przemyslowej wobec bezprawnego uzywania znaku slowno — graficznego F.
(...) jako podobnego do renomowanego znaku towarowego powoda, podnoszac, ze takie uzywanie moze przyniesé
uzywajacemu nienalezng korzy$é lub by¢ szkodliwe dla odrozniajacego charakteru badz renomy znaku wezesniejszego
oraz jednocze$nie na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez uzywanie oznaczen
przedstawiajacych wizerunek drzewka w stosunku do samochodowych od$wiezaczy powietrza w formie zawieszek, co
jest dzialaniem sprzecznym z dobrymi obyczajami, zagrazajacym lub naruszajacym jej interes jako przedsiebiorcy i
art. 10 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez uzywanie oznaczen przedstawiajacych wizerunek
drzewka w stosunku do samochodowych od$wiezaczy powietrza w formie zawieszek, podobnych do renomowanego,
ktéry moze wprowadzi¢ klientow w blad co do pochodzenia towarow.



Nie przychylil sie Sad Okregowy do argumentacji pozwanych kwestionujacych zasadno$é zadan ze wzgledu na
rejestracje znakow towarowych F. (...), podnoszac, iz korzystanie z zarejestrowanego znaku towarowego moze
prowadzi¢ do naruszenia uprawnien do znaku zarejestrowanego wcze$niej, a wtedy naruszyciel powinien zaprzestaé
realizowania formalnie przystugujacych mu uprawnien z tytulu rejestracji, gdyz nie podlegajg one materialnoprawnej
ochronie. W razie dalszego postugiwania sie takim znakiem, wlasciciel znaku zarejestrowanego wcze$niej moze
dochodzi¢ roszczen wobec naruszyciela bez konieczno$ci uprzedniego uniewaznienia rejestracji jego prawa do
znaku. Uwzgledniajac zatem fakt, iz znak towarowy powodki zostal zarejestrowany wezes$niej niz znak towarowy
wykorzystywany przez pozwanych, uznal, iz powédka moze w niniejszym procesie powolywac sie na naruszenie przez
pozwanych praw do przystlugujacego mu znaku towarowego.

Cytujac tres$c czeSci preambuly dyrektywy 2008/95/WE Sad Okregowy wyznaczyl zasady interpretacji przepisu art.
296 p.w.p. Stanowig one:

- w pkt (10): Dla ulatwienia swobodnego przeplywu towaréw i ustug podstawowe znaczenie ma zapewnienie, by
zarejestrowane znaki towarowe korzystaly z takiej samej ochrony na podstawie systemow prawnych wszystkich
panstw czlonkowskich. Nie powinno to jednakze uniemozliwiaé¢ panstwom czlonkowskim udzielania, z ich wyboru,
szerokiej ochrony tym znakom towarowym, ktére cieszg sie renoma,

- w pkt (11): Ochrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu, ktoéra w szczegdlno$ci ma mu zapewnic
funkcje wskazania pochodzenia, powinna by¢ catkowita w przypadku identycznosci miedzy znakiem i oznaczeniem
oraz towarami lub uslugami. Ochrona powinna mie¢ zastosowanie réwniez do przypadkéw podobienstwa miedzy
znakiem a oznaczeniem oraz towarami lub uslugami. Pojecie podobienstwa nalezy interpretowac¢ w odniesieniu do
prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad. Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad, ktérego ocena zalezy od
wielu czynnikow, w szczegdlno$ci rozpoznawalnoéci znaku towarowego na rynku, mogacego powodowac skojarzenia
ze znakiem uzywanym lub zarejestrowanym, stopnia podobienstwa miedzy znakiem towarowym i oznaczeniem,
miedzy okre$lonymi towarami lub ustugami, powinno stanowi¢ szczegélny warunek dla takiej ochrony. Sposoby
ustalania prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, w szczegolnos$ci ciezar dowodu, powinny byé okreSlone w
krajowych przepisach proceduralnych, ktérych niniejsza dyrektywa nie powinna naruszad,

- w pkt (12): Wazne jest, ze wzgledéw pewnoSci prawnej i bez nieuzasadnionego naruszenia interesow wiasciciela
wezedniejszego znaku towarowego, zapewnienie, by nie mdgl on juz domagac sie stwierdzenia niewazno$ci ani
sprzeciwia¢ sie uzywaniu znaku towarowego p6zniejszego w stosunku do jego wlasnego, ktérego uzywanie §wiadomie
tolerowal przez doé¢ dtugi okres czasu, chyba ze wniosek o rejestracja tego pézniejszego znaku zostal ztozony w zlej
wierze.

Zaznaczyl tez Sad Okregowy, Ze nie jest on zwigzany stanowiskiem przedstawianym w uzasadnieniach orzeczen
zapadlych pomiedzy stronami przed innymi organami, w tym organami panstw obcych.

Stosownie do art. 296 ust 2 pkt 2 pwp, naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy powyzsze moze polegac
na bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku
towarowego w odniesieniu do towaréw identycznych i podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w
blad, ktore obejmuje w szczegodlnosSci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym.

Przy ocenie istnienia przeslanek z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Sad Okregowy wyrazil poglad, iz niebezpieczenstwo
wprowadzenia w blad jest oceniane z punktu widzenia "modelowego" odbiorcy, a wiec obiektywnego wzorca.
Niebezpieczenstwo to jest wypadkowa podobienstwa towaréw i znakéw. Obydwa elementy laczg sie ze soba $cisle
i przecietny odbiorca, dokonujac wyboru towaréw, w toku poréwnywania znaku towarowego ich nie rozdziela.
Polega ono na mozliwoéci blednego, nie odpowiadajacego rzeczywistoSci, przypisania przez odbiorce danego towaru
uprawnionemu. Oceny, czy wystepuje ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w blad dokonuje sie na podstawie caloksztaltu
zgromadzonego materialu dowodowego, kierujac sie powyzszymi przestankami i wlasnym do§wiadczeniem zyciowym.



Zdaniem Sadu Okregowego, niezasadnym jest oparcie sie w tej kwestii na wynikach badan opinii publicznej, a tym
bardziej wynikach opracowanych na zlecenie jednej ze stron procesu. Przyjal Sad Okregowy, ze przedstawiony Raport
z Badania ryzyka konfuzji (...), sporzadzony zostal w oparciu o sugerujace odpowiedz pytania, a wnioski z badan zostaly
przedstawione tendencyjnie i opisal przyklady - polecenie wskazania, ktére odéwiezacze moga pochodzi¢ od tego
samego producenta sugerowalo, Ze co najmniej dwa pochodza od tego samego producenta, a zadaniem respondenta
jest jedynie wskazanie ktore to; na prezentowanym do poréwnania materiale graficznym produktu powodki nie
umieszczono nazwy W. (...), co utrudnialo stwierdzenie, czy pochodza od jednego producenta, za§ umieszczenie
nazwy W. (...) przy nastepnym materiale pogladowym miato wplyw na zmiane oceny i spowodowalo, iz wiekszoé¢
ankietowanych stwierdzila, iz nie pochodza od tego samego producenta; ,wybrane” cytaty z uzasadnien decyzji
respondentéw dotycza tylko podobienistw, brak zas argumentéw co do réznic, nawet w sytuacji, gdy takie stanowisko
przedstawialo 55,8 % ankietowanych. Badania uznal za niewiarygodne takze z tej przyczyny, iz wyniki analogicznych
badan przeprowadzonych w marcu 2007 roku, znacznie r6znia sie od pdzniejszych, bowiem wynika z nich, iz ryzyko
konfuzji wynosi max 23 %, a nie jak p6zniej 44 %. Tymczasem z uplywem czasu znaki ani towary je uciele$niajace nie
ulegly zmianie, trudno tez zalozy¢, iz spadla $wiadomoé¢ konsumentéw i umiejetnosé odrézniania marek. Ponadto
nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz rowniez ETS w swoich orzeczeniach przyjmuje, iz test przecietnego konsumenta nie
jest testem statystycznym.

W ocenie Sagdu Okregowego, podstawowymi elementami znaku towarowego powodki, decydujacymi o jego zdolnoSci
odro6zniajacej sie sa ksztalt choinki (a nie drzewka) oraz umieszczony na niej napis W. (...). Znak towarowy powodki
przypomina wygladem nie jakie$ blizej nieokre$lone drzewo, ale dokladnie choinke, i przecietny odbiorca kojarzy
produkty tej marki wlasnie z choinka. Znajduje potwierdzenie nawet w przedstawionych przez powddke badaniach
renomy znaku. W tych badaniach, w przeciwienstwie do badan dotyczacych konfuzji, nie unikano slowa choinka
zastepujac je ogbélnym pojeciem drzewa, lecz w pytaniu o element zwigzany z marka W. (...) 25 % pytanych
wskazala na ksztalt choinki, a jedynie 6,1 % na ksztalt drzewka. Réwniez sama powddka, konsekwentnie postlugujaca
sie szerokim okresleniem ,drzewko”, a nie ,choinka” wskazala, iz cecha charakterystyczna jest ksztalt trojkata.
Co wiecej, konsekwencje przyjecia, iz powodce przystuguje wylacznosé co do korzystania z ksztaltu drzewa we
wszystkich mozliwych formach sg zbyt daleko idace. Podobienstwo miedzy towarami powoda, z punktu widzenia ich
nabywcy, sprowadza sie do faktu, iz oba od$wiezacze majg ksztalt drzewa. Produkt pozwanych z calg pewnoscia nie
przypomina jednak swoimi ksztaltami choinki. Powodka za$ nie ma wylgcznego prawa do dysponowania ksztaltem
elementu przyrody, jakim jest drzewo. Dodatkowo, znak powodki przedstawia choinke stojaca na podstawie, ktora
przypomina stojak, natomiast drzewo pozwanych nie ma zadnej podstawy, a w dolnej czesci jego pnia widoczne
jest zarysowanie korzeni. Istotnym elementem odrézniajagcym oba produkty jest umieszczona na nich nazwa. Znak
stlowny W. (...) jest nierozerwalnie kojarzony z tym produktem powo6dki. Nabywcy niewatpliwie rozr6zniaja, iz nazwa
ta sporzadzona jest w jezyku niemieckim, nawet jesli nie znaja jej dokladnego znaczenia, podobnie jak to, ze nazwa
F. (...) pochodzi z jezyka angielskiego. Nie zachodzi wiec ryzyko, iz potencjalny odbiorca uzna, ze zawieszki F. (...) o
ksztalcie przypominajacym drzewo liSciaste, sg na tyle podobne do choinek W. (...), ze stanowia produkt tego samego
producenta lub przedsiebiorstw powigzanych. Podkreslenia wymaga fakt, iz poréwnywane produkty maja nie tylko
odmienne oznaczenia graficzno — przestrzenne, ale brak takze podobienistwa fonetycznego pomiedzy ich stlownymi
oznaczeniami, gdyz nazwa obu produktéw nie tylko wyrazona jest w réznych jezykach, ale takze zupehie inaczej brzmi.
Dodatkowo, produkt ten w obrocie gospodarczym wystepuje w opakowaniu, ktérego czarna kolorystyka znaczaco
odbiega od zo6ltego koloru dominujgcego w opakowaniach powddki, a ponadto na opakowaniu widnieje wyrazne
oznaczenie stowne (...), ktére nasuwa skojarzenia z jezykiem angielskim (podobnie jak nazwa produktu F. (...)),
podczas gdy calo$¢ napiséw na opakowaniu produktu powo6dki sporzadzona jest w jezyku niemieckim. Ta rozbieznoéc
powoduje, iz przecietny odbiorca nie zalozy, iz ten sam podmiot jest producentem obu od$wiezaczy.

Majac powyzsze na uwadze Sad Okregowy uznal, iz wystepuje male podobienstwo znakéw towarowych powoda i
znakow uzywanych przez pozwanych, co skutkuje nieistnieniem ryzyka wprowadzenia w blad przecietnych nabywcow
w zwyklych warunkach obrotu.



Stosownie za$ do art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy moze polegac
na bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku
towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarow, jezeli takie uzywanie moze przyniesé
uzywajacemu nienalezna korzy$c¢ lub by¢ szkodliwe dla odrézniajacego charakteru badz renomy znaku weze$niejszego.

Przy ocenie tych przestanek Sad Okregowy wyrazil poglad, iz w odniesieniu do znakéw renomowanych przestanka
nie jest istnienie prawdopodobienstwa powstania konfuzji, a wystarcza jedynie mozliwo$¢ samego skojarzenia innego
znaku ze znakiem renomowanym zarejestrowanym wczesniej, powodujace przycigganie przez ten pierwszy znak
klientow poprzez pozytywne wyobrazenia przenoszone przez ten znak renomowany, a w konsekwencji rodzi to
mozliwo$¢ czerpania nienaleznych korzyéci przez zglaszajacego znak po6Zniejszy w stosunku do zarejestrowanego
znaku towarowego.

Jako znak renomowany Sad Okregowy uznal znak towarowy znany znacznej czeéci odbiorcoéw towarow i uslug
oznaczonych tym znakiem, posiadajacy sile atrakcyjna przyciagania i wartosé reklamowa wynikajaca z utrwalonego w
Swiadomosci odbiorcow przekonania o bardzo dobrych cechach towaru nim opatrzonego. Renoma znaku towarowego
powstaje wwyniku jego dlugotrwalego uzywania, intensywnej promocjii utrwalenia u odbiorcéw przekonania o dobrej
jako$ci towardéw nim oznaczonych.

Za wykazane Sad Okregowy uznal, iz znak towarowy powodki jest renomowanym znakiem towarowym. Jej produkt
znajduje sie na rynku od wielu lat, podczas ktérych prowadzona byla zakrojona na szeroka skale kampania reklamowa.
Pozycje produktu powodki na polskim rynku potwierdzaja takze przedstawione wyniki badan opinii publicznej
dotyczacych marki W. (...), w ktérych respondenci potwierdzili znajomo$¢ produktu w postaci odéwiezacza powietrza
W. (...) oraz w wiekszoSci wyrazali bardzo pozytywne opinie co do jakoSci produktu.

Przeslanke "podobienstwa" Sad Okregowy rozumial w ten sposbb, ze znak naruszajacy musi by¢ identyczny lub
"podobny" do naruszonego znaku renomowanego, przy czym chodzi o podobienstwo szczegoélnego rodzaju, gdyz
do jego stwierdzenia wystarczy niebezpieczenstwo laczenia znaku naruszajacego ze znakiem renomowanym przez
relewantnych odbiorcow. Stopien podobienstwa, o ktorym mowa w omawianym przepisie, jest wiec usytuowany na
niskim poziomie, wystarczy bowiem by p6Zniejszy znak towarowy przywodzil na mys$l wezeéniejszy renomowany znak
towarowy, kojarzyt sie z nim lub byl z nim laczony w §wiadomoéci relewantnego odbiorcy. Tak nieznaczny stopien
podobienstwa jest wystarczajacy tylko przy naruszeniu prawa do znaku renomowanego. Status znaku renomowanego,
ma wiec istotne znaczenie dla zastosowania wladciwych kryteridéw oceny podobienstwa takiego znaku do innego
oznaczenia. Konsekwencja pewnego stopnia podobienstwa miedzy znakiem a oznaczeniem, z powodu ktbérego
odbiorcy wigza oznaczenie ze znakiem, tj. laczg je, nawet jezeli ich nie myla. W kazdym przypadku ustalenie takiego
zwigzku musi by¢ wynikiem calo$ciowej oceny i jego badanie nie ogranicza sie wylacznie do badania podobienstwa,
lecz wymaga uwzglednienia innych kryteriéw, takich m.in. jak stopien znajomosci znaku renomowanego, charakter
towaréw lub uslug oraz ewentualna niepowtarzalnoé¢ znaku wezesniejszego.

W powyzszym kontekécie Sad Okregowy uznal, iz sporne znaki towarowe sa podobne, bowiem istnieje mozliwo$c
skojarzenia produktu pozwanych z renomowanym produktem powodki.

Jednak nie bylo to wystarczajace do udzielenia ochrony. Dodatkowo niezbedne bylo wykazanie, ze uzywanie innego
(podobnego) znaku towarowego przynioslto naruszajacemu nieuzasadniona korzys$¢, istniala mozliwo$é jej uzyskania,
uzywanie bylo szkodliwe lub powstala sama mozliwo$é¢ szkodliwego oddzialywania dla odrbzniajacego charakteru
badz renomy znaku wczedniejszego. Przeslanki te maja charakter normatywny i hipotetyczny. Sad wyrazil poglad,
zgodnie z ktorym stwierdzenie, ze uzywanie pozniej innego znaku towarowego dziala lub moze dziala¢ na szkode
odrézniajacego charakteru renomowanego znaku towarowego wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania
przecietnego konsumenta towaréw, dla ktorych ten wcze$niejszy znak towarowy jest zarejestrowany, bedacej
konsekwencja uzywania pdzniejszego znaku towarowego lub duzego prawdopodobienstwa, ze taka zmiana nastapi
w przyszlosci. Ciezar dowodu w zakresie roszczenia wywodzonego z naruszenia renomowanego znaku towarowego
spoczywal za§ na powddce. Winien on zatem przeprowadzi¢ dowod wszystkich przeslanek naruszenia prawa



ochronnego (w tym wykazania szkody dla odrézniajacego charakteru lub renomy znaku wczeéniejszego, ewentualnie
wykazania wykorzystania odrézniajacego charakteru lub renomy znaku wezeéniejszego). Przedstawienie dowodu na
okoliczno$¢, iz uzywanie pozniejszego znaku towarowego dziala lub moze dziataé na szkode charakteru odrozniajacego
wczesniejszego renomowanego znaku towarowego, wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania przecietnego
konsumenta towaréw lub ustug, dla ktorych weze$niejszy znak towarowy jest zarejestrowany, bedacej konsekwencja
uzywania pézniejszego znaku towarowego lub duzego prawdopodobienstwa, ze taka zmiana nastgpi w przysztoSci.
Dzialanie to, okreSlane rowniez jako "oslabienie", "pomniejszanie”, "rozmywanie" znaku towarowego, wystepuje
gdy jego dalsza zdolno$¢ do identyfikowania towaréw lub ustug, dla ktorych zostal zarejestrowany i jest uzywany,
pogarsza sie z uwagi na wywolane uzywaniem p6zniejszego znaku towarowego rozmycie tozsamosci i jego wizerunku
w oczach odbiorcow. Ma to miejsce zwlaszcza wowcezas, gdy wezesniejszy znak towarowy, ktéry wezesniej wzbudzal
bezposrednie skojarzenie z towarami lub ustugami, dla ktérych zostal zarejestrowany, nie jest w stanie dziala¢ dtuzej
w ten sposob.

Wystarczajaca przeslanka jest sama mozliwo§é uzyskania przez naruszajacego nienaleznej korzys$ci lub sama
mozliwo$¢ szkodliwego oddzialywania dla odrdzniajacego charakteru badz renomy znaku wcze$niejszego, a wiec
samo prawdopodobienstwo, ze naruszajacy mogtby wykorzystaé $rodki i naklady finansowe poczynione wezeéniej
przez uprawnionego na zbudowanie renomy znaku towarowego i przyciggniecie nabywcéw. W orzecznictwie
Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwoéci przyjmuje sie, ze w celu ustalenia tych przestanek nalezy dokonac
calo$ciowej oceny uwzgledniajacej wszystkie okolicznoSci danej sprawy, w tym intensywno$¢ renomy i stopien
charakteru odrézniajacego znaku towarowego, stopien podobiefistwa miedzy kolidujacymi ze soba znakami oraz
charakter danych towaréw i uslug, przy czym im bardziej odrdzniajacy jest znak renomowany i im wieksza ma
renome, tym latwiejsze jest przyjecie istnienia tych przeslanek, gdyz im szybciej i silniej oznaczenie przywoluje na
my$l renomowany znak towarowy, tym wieksze jest prawdopodobienstwo, ze uzywanie znaku podobnego skutkuje i
bedzie skutkowa¢ czerpaniem nienaleznych korzysci.

Tymczasem powodka ograniczyla sie, w opinii Sgdu Okregowego, do stwierdzenia, iz pozwani wykorzystujg pozytywne
skojarzenia, jakie wywoluja jego renomowane znaki towarowe, czym przyciagaja do swojej oferty wiecej klientow,
a tym samym kosztem nakladow i wysitkow powoda moga osiggac¢ wiekszy zysk. Okoliczno$¢ nie zostata chocby
uprawdopodobniona. Ponadto Sad Okregowy stwierdzil, iz znak towarowy powddki, pomimo, iz zostal uznany za
renomowany, nie dotyczy towaru luksusowego ani prestizowego, wrecz przeciwnie jest towarem powszechnym,
dostepnym dla kazdego. Jednoczeénie, produkty powddki byly pierwszymi tego typu produktami na polskim
rynku, co powoduje, ze niemal kazda inna samochodowa zawieszka zapachowa moze rodzi¢ skojarzenia z jego
produktem. Pow6dka nie moze zatem podnosié zarzutu naruszenia jego praw ochronnych na znak towarowy na
podstawie mozliwoéci powstania samego skojarzenia z jego renomowanym produktem, bowiem przy przyjeciu
takiej interpretacji potencjalnie mogloby to oznaczaé¢ naruszanie praw przez wiekszo$¢ producentéw papierowych
od$wiezaczy powietrza.

Dodatkowo Sad Okregowy powolal sie na potrzebe odpowiedniego wywazenia praw i interes6w uczestnikéw obrotu
gospodarczego, tak aby udzielajac naleznej ochrony uprawnionym, nie dopusci¢ do naduzywania ich pozycji.
Zachowanie rownowagi oraz rozsadne rozstrzyganie kolizji interesow w taki sposéb, by chronigc prawa jednych
nie ogranicza¢ nadmiernie praw innych podmiotéw, lezy zar6wno w interesie podmiotéw gospodarczych, jak i
W szerzej pojmowanym interesie publicznym. Przy tym wywodzie zwrdcil uwage, powodka posiada ugruntowana
pozycje na rynku odéwiezaczy i, jak sama przyznala, jej udzial w polskim rynku tych produktéw siega 60 %, a
zatem jej dzialania, zmierzajace do wyeliminowania z rynku od$wiezaczy o zblizonym ksztalcie, moglyby doprowadzié
do zmonopolizowania rynku. Ponadto w ocenie Sadu zakazanie pozwanym korzystania z przyslugujacego im
zarejestrowanego znaku towarowego, ktory w obrocie wystepuje juz od ponad 10 lat i w tym czasie zdobyt juz wlasne
grono odbiorcéw, bytoby nadmiernym ograniczaniem swobody gospodarczej. Nie mozna stracié z pola widzenia faktu,
iz powodka na calym $§wiecie konsekwentnie wnosi pozwy przeciwko swoim konkurentom, ktérych produkty mniej lub
bardziej wykazuja podobienistwo do znaku towarowego powodki, co pozwala na stwierdzenie, iz powodka podejmuje
dzialania celem zachowania wlasnej, prawie monopolistycznej pozycji na rynku. Dodatkowo, nie mozna wymagac¢ od



pozwanych, aby zrezygnowali z no$nika zapachu w postaci drzewa, ktore stanowi element przyrody, w szczego6lnoéci
gdy wlasnie las kojarzy sie z czystym powietrzem. Nie mozna bowiem nakladaé¢ obowigzku szukania no$nikéw
zapachu w innym $wiecie, ktory nie jest logicznie powigzany z przyjemnymi zapachami lub tez jest mniej kojarzony
ze $wiezym powietrzem. Nadto brak jest podstaw do przyjecia, iz wprowadzanie do obrotu towar6w pozwanych ma
negatywny wplyw na renome znaku W. (...), z uwagi na niska jako$¢ produktow pozwanych, bowiem taka okoliczno$é
nie zostala przez powodke wskazana ani wykazana. Powbddka nie wykazala réwniez zmiany rzeczywistej lub wysoce
prawdopodobnej rynkowych zachowan relewantnej grupy nabywcow od$wiezaczy, ktore zostaly wywolane przez
pozwanych i sa niekorzystne dla powodki.

Nie uznal za zasadne réwniez Sad Okregowy roszczenia powddki oparte na ustawie o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, choé nie zaakceptowal podniesionego przez pozwanych zarzutu przedawnienia.

Kwestie ta na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje art. 20 u.z.n.k., w mys$l ktérego roszczenia
z tytulu czynéw nieuczciwej konkurencji ulegajg przedawnieniu z uptywem lat trzech. Zawarta w art. 20 u.z.n.k.
regulacja nie jest wyczerpujaca i stanowi przepis szczegdlny wzgledem art. 118 k.c., nie wylaczajac jednak zastosowania
innych przepisow ogdlnych dotyczacych przedawnienia, zawartych w czeSci ogblnej kodeksu cywilnego. Tymczasem
bezsporne jest, iz zachowania pozwanych, majgce stanowi¢ czyny nieuczciwej konkurencji, ciggle trwaja, a zatem
kazde z nich powoduje bieg samodzielnego terminu przedawnienia.

Zgodnie z art. 3 ust 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest dzialanie sprzeczne z prawem lub dobrymi
obyczajami, jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta. Czynami nieuczciwej konkurencji
sa w szczegolnosci wprowadzajace w blad oznaczenie towaréw lub uslug oraz nasladownictwo produktéw. Ponadto
art. 10 tej ustawy przewiduje, ze czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczanie towaréw lub ustug albo jego
brak, ktére moze wprowadzi¢ klientéw w blad m. in. co do pochodzenia, iloSci, jakoSci lub innych istotnych cech
towaréw. Blad ten ma polega¢ na mozliwoéci wywolania u nabywcy mylnego wrazenia co do pochodzenia towaru, w
szczego6lnosci co do podmiotu jego producenta. W ocenie powddki, klienci moga byé przekonani, ze towary powodki
i pozwanych pochodza z tego samego przedsiebiorstwa. Z powyzszym stanowiskiem nie sposob sie jednak zgodzié.
W okolicznoS$ciach sprawy brak jest podstaw do uznania, iz wystepuje ryzyko konfuzji pomiedzy towarami powo6dki
i pozwanych. Sad Okregowy powolal sie na opinie prof. dr hab. R. S., ktory stwierdzil, iz zawieszki zapachowe
produkowane przez pozwanych, majgc na uwadze ich ksztalt, umieszczenie napiséw oraz opakowanie, w ktorym sa
umieszczone, moga wywolac niebezpieczenstwo pomytek klientéw co do pochodzenia towaru (poprzez przyjecie, ze
sg produkcji powoda badz pochodza od strony zwigzanej z powodem) z zawieszkami produkowanymi przez powddki,
cho¢ jednocze$nie Sad Okregowy zaznaczyl, iz opinia nie stanowi w niniejszej sprawie dowodu z opinii bieglego, a
jedynie zwykly dowo6d z dokumentu.

Sad Okregowy uznal, Ze nasladownictwo w rozumieniu art. 3 ustawy mozna zakwalifikowa¢ jako delikt nieuczciwej
konkurencji na podstawie klauzuli dobrych obyczajow (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.) po wykazaniu istotnych z punktu widzenia
prawa konkurencji okolicznoS$ci przesadzajacych o naganno$ci postepowania konkurenta w stopniu uzasadniajacym
zastosowanie powolanej klauzuli dobrych obyczajow. W odniesieniu do realiéw rozpoznawanej sprawy oznacza
to, ze wymagane jest spelnienie dodatkowych przeslanek polegajacych na uzywaniu cudzego zarejestrowanego
znaku towarowego w sposob sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, gdy nie jest to polgczone z mozliwo$cia
wprowadzenia w blad (konfuzji lub skojarzenia co do miejsca pochodzenia, wykorzystywania renomy cudzego znaku
towarowego).

Za dobre obyczaje przyjat swoistego rodzaju normy moralne i zwyczajowe majace zastosowanie m.in. w dzialalno$ci
gospodarczej, do ktorych prawo odsyla, a ktére przez to nie mieszcza sie w ramach systemu prawa. Jednocze$nie
podstawa funkcjonowania gospodarki jest wolna konkurencja, stad zaden przedsiebiorca nie ma roszczenia o
zatrzymanie swojej klienteli lub pozycji na rynku. Wyktadnia pojecia dobrych obyczajow sprowadza sie do znalezienia
takiej granicy, aby z jednej strony nie naruszy¢ zasady wolnos$ci gospodarczej, z drugiej zas aby metody rywalizacji nie
sprzeciwialy sie podstawowym warto$ciom uznanym w spoleczenstwie. W odniesieniu do sprawy Sad Okregowy nie
przyjal jednak, aby tak rozumiane dobre obyczaje zostaly naruszone, gdyz towary pozwanych powstaja w oparciu o



zarejestrowany znak towarowy, obecny na rynku od ponad 10 lat, nie mozna zarzuci¢ dzialania w zlej wierze, ktore
negatywnie wplywa na ksztaltowanie sie swobody konkurencji.

Sad Okregowy stwierdzil, ze nie zostal tez naruszony lub zagrozony interes powddki. Swoim zakresem przeslanka ta
obejmuje wyrzadzenie szkody, ale nie jest tozsama ze szkodg. Ustawa uznaje bowiem, ze czyn nieuczciwej konkurencji
zostaje popelniony zaré6wno w razie naruszenia intereséw innego przedsiebiorcy lub klienta, jak i zagrozenia tym
interesom, a wiec jeszcze zanim dojdzie do wyrzadzenia szkody. W omawianym przypadku nie mozna jednak przyjaé
wywarcia negatywnego wplywu na sytuacje finansowa powddki ani powstania korzys$ci po stronie pozwanych, bowiem
powdd takich okolicznos$ci nie wykazal.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 § 11 § 3 k.p.c.

Apelacje od powyzszego wyroku wniosta powddka, ktéra zarzucila:

I. naruszenie prawa procesowego:

1. art. 233 § 1 k.p.c. wzw. z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. i art. 10 ust. 1 u.z.n.k. poprzez:
a) zaniechanie ustalenia identycznoS$ci towarow,

b) nieprzeprowadzenie odrebnego poréwnania kazdego ze znakow towarowych powddki z oznaczeniem pozwanych,
podczas gdy znaki towarowe powodki nie sg tozsame; a w konsekwencji bledne uznanie, ze elementem wszystkich
znakow towarowych powodki jest nazwa W. (...),

c¢) bledne przyjecie, ze dominujacymi elementami znakdéw towarowych /produktéw opatrzonych znakami towarowymi
powodki jest nazwa W. (...) oraz ksztalt choinki, podczas gdy z zaprezentowanego materialu dowodowego, w
szczego6lnosci z zeznan $§wiadka K. P., J. N., raportow badan rynkowych zalaczonych do pozwu, wyrokow i decyzji
wydanych w sprawie znaku F. (...) w Rosji, Bialorusi, Ukrainie, Slowacji, Litwie i Czechach wynika, ze elementem
dominujacym znakéw towarowych powddki jest wizerunek drzewka w ogdlnoSci, a nie okre$lony jego rodzaj lub
gatunek, czy nazwa W. (...),

w tym zakresie takze bledne uznanie, ze badanie rynkowe pt. ,Badanie Renomy Marki Od$wiezaczy Powietrza W.
(...)” dowodzi, iz elementem podstawowym znakéw towarowych Powoda jest ksztalt choinki, podczas gdy badanie
wskazuje, ze elementem po jakim respondenci rozpoznaja marke jest charakterystyczny ksztalt w ogbélnoéci, a dopiero
pozniej ksztalt choinki i ksztalt drzewka,

d) nieustalenie identycznej stylizacji graficznej znakéw towarowych opatrzonych znakami towarowymi powoddki i
produkty pozwanych,

e) bledne przyjecie, ze wszystkie produkty pozwanych opatrzone sa nazwa F. (...), a w konsekwencji bledne
poréwnanie podobienistwa oznaczenia powodki z produktami pozwanych jedynie w wersji z napisem i przyjecie, ze
r6znia sie one w plaszczyznie graficznej i fonetycznej, podczas gdy pozwani uzywaja tez oznaczenia, ktore nie zawiera
zadnej nazwy;

f) zaniechanie ustalenia modelu przecietnego konsumenta w niniejszej sprawie,

g) bezpodstawne uznanie, Ze r6zne oznaczenia stowne umieszczone na oznaczeniach powodki i pozwanych wylgczaja
ryzyko konfuzji, podczas gdy nie wszystkie znaki towarowe i produkty powodki i pozwanych zawieraja nazwe, a
ponadto z zaprezentowanego materialu dowodowego, w szczegolnosci z zeznan $§wiadka K. P., raportéw badan
rynkowych zalaczonych do pozwu, wyrokoéw i decyzji wydanych w sprawie znaku F. (...) na Stowacji i w Czechach
wynika, Ze nawet umieszczone na produktach oznaczenia stowne nie eliminuja podobienstwa oznaczen prowadzacego
do powstania ryzyka konfuzji;



h) bledne ustalenie, ze roznica w jezyku oznaczen slownych bedacych elementem oznaczen lub informacji
umieszczonych na produktach decyduje o wylgczeniu ryzyku konfuzji,

i) bezpodstawne uznanie, ze nazwa (...) umieszczona na opakowaniach produktéw Pozwanych moze eliminowac
ryzyko konfuzji, podczas gdy okoliczno$¢ ta nie wylacza konfuzji, a material dowodowy, w szczegoélnoéci zeznania
swiadka K. P. i badanie rynkowe pt. ,Badanie Ryzyka Konfuzji Wywolywanego przez Od$wiezacze Powietrza F. (...)”
dowodzi, ze konsumenci doznaja konfuzji pomimo wskazania producenta;

j) bledne uznanie, ze umieszczenie produktdéw pozwanych w opakowanych, ktérych kolorystyka zostala uznana za
odmienng od opakowan produktéw opatrzonych znakami towarowymi powddki i na ktérych umieszczono nazwe
producenta (...) wylacza ryzyko pomylek miedzy oznaczeniami podczas gdy okoliczno$¢ ta nie ma znaczenia dla oceny
ryzyka konfuzji, w szczeg6lnoéci na gruncie art. 296 ust. pkt. 2 p.w.p., a ponadto material dowodowy, w szczego6lnoéci
zeznania $wiadka K. P. i badanie rynkowe pt. ,Badanie Ryzyka Konfuzji Wywolywanego przez Ods$wiezacze Powietrza
F. (...)”, dowodzg, ze konsumenci doznaja konfuzji réwniez w przypadku produktéw w opakowaniach,

k) zaniechanie ustalenia, ze znaki towarowe powddki tworza serie/rodzine znakdow towarowych,

I) pominiecie podobienstwa wygladu calych serii produktéw pozwanych do produktéw opatrzonych znakami
towarowymi powodki, podczas gdy istnienie takiego podobienistwa potwierdza material dowodowy zebrany w sprawie,
zwlaszcza zeznania §wiadka K. P., wydruki oferty powodki i pozwanych oraz material graficzny, a podobienstwo takie
jest okoliczno$cia wzmagajaca ryzyko konfuzji w niniejszej sprawie;

2. art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. i art. 3 ust. 1 u.z.n.k. poprzez:

a) bledne i nielogiczne uznanie, ze niemal wszystkie pdzniejsze papierowe od$wiezacze produktami tego typu na
polskim rynku,

b) bezpodstawne przyjecie, ze powddka nie wykazala, iz pozwani czerpia nieuzasadnione korzys$ci z renomy i zdolnoSci
odrozniajacej znakow powodki ani nie wyrzadzaja uszczerbku w zdolnos$ci odrozniajacej lub renomie znakéw powddki,

¢) bezpodstawne przyjecie, ze pozwani wykazali, iz podejmuja dzialania marketingowe promujace swoje produkty i,
ze staly sie one za sprawa tych dzialan rozpoznawalne na rynku polskim,

d) bledne i niepoparte materialem dowodowym ustalenie, ze powddka dazy do wyeliminowania z rynku wszystkich
odswiezaczy o zblizonym ksztalcie,

e) bezpodstawne i dowolne ustalenie, Ze brak jest uzasadnienia dla poszukiwania przez pozwanych innych ksztalttow
dla ich produktow,

3. art. 233 § 1 k.p.c. w zw. art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez bledne ustalenie, ze powodka nie wykazala naruszenia lub
zagrozenia jego interesu dzialaniem pozwanych,

4. art. 210 § 3 k.p.c. wzw. z art. 217 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. w zw. z art. 235 k.p.c. i w zw. z art. 236 k.p.c. przez
oparcie rozstrzygniecia na opinii bieglego R. S. sporzadzonej w innym postepowaniu cywilnym,

5. art. 233 k.p.c. w zw. z art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p., i w zw. z art. 10 ust. 1 u.z.n.k. przez oparcie rozstrzygniecia w
zakresie oceny ryzyka konfuzji na opinii bieglego R. S.,

6. art. 233 k.p.c. w zw. z art. 328 § 2 k.p.c. przez kilkakrotne wskazanie w uzasadnieniu, ze opinia bieglego R. S.
potwierdza wystepowanie ryzyka konfuzji i jednoczesne uznanie, ze opina wyklucza wystepowanie ryzyka konfuzji, co
prowadzi do nielogicznych i niespdjnych wnioskéw, uniemozliwiajacych kontrole instancyjng wyroku i sugeruje, ze
Sad I instancji nie dokonat analizy opinii ani samodzielnych ustalen w zakresie ryzyka konfuzji,



7. art. 233 k.p.c. w zw. z art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. i w zw. z art. 10 ust. 1 poprzez bledna ocene raportu z badania
konsumenckiego pt. ,Badanie Ryzyka Konfuzji Wywolywanego przez Od$wiezacze Powietrza F. (...)” i pominiecie
analizy wynikoéw badania przeprowadzonego przez agencje badania rynku (...) Sp. z o.0. pt.: ,Zawieszki zapachowe”,

8. art. 233 k.p.c. w zw. z art. 296 ust. 2 pkt. 21 3 p.w.p., art. 10 ust. 1 u.z.n.k i art. 3 u.z.n.k przez pominiecie zeznan
$wiadkow J. N.i K. P.,

9. art. 328 § 2 k.p.c. przez istotne braki w uzasadnieniu wyroku: brak wyczerpujacego uzasadnienia co do naruszenia
art. 10 ust. 1 u.z.n.k., brak poréwnania oznaczenia pozwanych ze wszystkimi znakami towarowymi stanowiacymi
podstawe powodztwa, brak odniesienia sie do tre$ci dowodow, ktore Sad I instancji uznal za wiarygodne, w
szczegblnosci zeznan Swiadka J. N., A. C., K. P., badania przeprowadzonego przez agencje badania rynku (...) Sp. z
0.0. pt.:,Zawieszki zapachowe”, ktore dotyczyly kwestii istotnych dla rozstrzygniecia sprawy,

10. art. 321 § 1 k.p.c. przez jego niezastosowanie i uznanie, ze zadanie powddki jest zbyt daleko idace i zmierza do
zakazania pozwanym uzywania, w stosunku do od$wiezaczy powietrza, ksztaltu drzewa we wszelkich formach, podczas
gdy Sad I instancji nie jest zwigzany w sposob bezwzgledny sformulowaniem zgloszonego zadania i w razie powziecia
watpliwoéci co do zakresu zadan powodki powinien dokonacé ich ograniczenia, a nie oddala¢ powddztwo, co ma istotny
wplyw na wynik sprawy, gdyz doprowadzilo do oddalenia pow6dztwa w caloSci;

II. naruszenie prawa materialnego:

1. art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. oraz art. 10 ust. 1 u.z.n.k. przez bledng wykladnie przeslanki ,,ryzyka
wprowadzenia klientow w blgd”, w tym ,,podobienstwva” oznaczen i niezastosowanie lub bledne
zastosowanie ustalonych zasad jej oceny, tj.:

a) nieprawidlowe pordéwnanie oznaczen, tj. nieprzeprowadzenie odrebnego pordéwnania kazdego ze znakdéow
towarowych powodki z oznaczeniem pozwanych, mimo poprawnego ustalenia, ze podstawa powoddztwa s trzy znaki
towarowe powddki;

b) dokonanie oceny w oparciu o pordwnanie oznaczen wylacznie w formie wystepujacej w obrocie, podczas
gdy oznaczenia uzywane przez pozwanych nalezy poréwnac¢ z kazdym ze znakéw towarowych powodki w wersji
zarejestrowanej;

¢) nieuwzglednienie w ocenie podobienstwa oznaczen cech podobnych, a wziecie pod uwage jedynie roznic;

d) nieuwzglednienia zasady, ze o podobienstwie oznaczen decyduje zbieznosé ich elementéw dominujacych, ktérymi
w przypadku zaréwno znakoéw towarowych powddki, jak i oznaczen pozwanych, jest wizerunek drzewa w podobnej
stylizacji graficznej;

e) nieuwzglednienie zasady, ze poréwnania oznaczen dokonuje sie na trzech plaszczyznach, tj. na plaszczyznie
fonetycznej, koncepcyjnej i graficznej, oraz ze do stwierdzenia podobiefistwa prowadzacego do ryzyka konfuzji
wystarczy podobienistwo na jednej z nich i w konsekwencji uznanie, ze wystepujace podobienstwo pomiedzy znakami
towarowymi powddki i oznaczeniem pozwanych jest zbyt male, by prowadzi¢ do wystapienia ryzyka konfuzji ze
wzgledu na fakt, ze znaki towarowe powodki przedstawiaja wizerunek choinki, a znaki pozwanego - drzewa innego
rodzaju;

f) nieuwzglednienie zasady, ze poréwnania oznaczen dokonuje sie w oparciu o tzw. test pamieci niedoskonalej, tj.
sytuacji, w ktorej klient nie dokonuje bezposredniego poréwnania oznaczen, lecz kieruje sie jedynie ogélnym obrazem
znakéw uprawnionego;

g) nieustalenie modelu przecietnego konsumenta,

h) pominiecie renomowanego charakteru znakoéw towarowych powodki w ocenie ryzyka konfuzji,



i) niezastosowanie zasady tzw. calo$ciowej oceny ryzyka konfuzji i ocene naruszenia praw powodki wylgcznie w
oparciu o stwierdzenie malego podobienstwa oznaczen;

j) nieuwzglednienia tzw. reguly wzajemnej zalezno$ci okolicznoéci branych pod uwage przy ocenie ryzyka konfuzji,
w szczego6lnosci reguly, ze niski stopien podobienistwa miedzy znakami moze by¢ réwnowazony wysokim stopniem
podobienstwa towaréw i na odwroét, w szczegbdlnosci w sytuacji, kiedy produkty opatrzone oznaczeniem pozwanych
s3 identyczne jak objete rejestracjami znakow towarowych powodki,

k) nieprzeprowadzenie odrebnego wnioskowania co do réznych rodzajéow ryzyka konfuzji, tj. bezposredniego,
posredniego i posprzedazowego,

I) bledne przyjecie, ze ryzyko konfuzji wylaczaja oznaczenia stowne W. (...) i F. (...) umieszczone na oznaczeniach/
produktach powddki i pozwanych,

m) bledne przyjecie, ze ryzyko konfuzji wylacza nazwa (...) umieszczona na opakowaniach produktéw pozwanych,
n) bledne przyjecie, ze ryzyko konfuzji wylacza umieszczenie produktow w opakowaniach,

o) nieprzeprowadzenie odrebnego wnioskowania co do ryzyka konfuzji zwiazanego z istnieniem serii/rodziny znakow
towarowych powodki;

2. art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p. przez bledna wykladnie przestanki ,ryzyka skojarzen”, ktorej przyjecie wykluczaloby w
ogoble mozliwoé¢ ochrony renomowanych znakéw towarowych, tj. uznanie, ze skoro papierowe zawieszki zapachowe
opatrzone znakami towarowymi powodki byly pierwszymi tego typu produktami na polskim rynku to kazde
inne - pdzniejsze zawieszki zapachowe beda rodzi¢ skojarzenia z renomowanym produktem opatrzonym znakami
towarowymi powddki, a zatem prawa powodki jako zbyt szerokie nie zastuguja na ochrone;

3. art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p. przez bledna wykladnie przestanki ,uszczerbku w renomie lub zdolnoéci odr6zniajacej
znaku towarowego” oraz ,czerpania z nich nieuzasadnionych korzysci” lub niewla$ciwe ich zastosowanie, tj.:

a) bledne przyjecie, ze wykazanie uszczerbku w renomie lub zdolnoSci odrézniajacej znaku renomowanego, lub
czerpanie przez pozwanych nieuzasadnionych korzy$ci wymaga udowodnienia, podczas gdy okoliczno$ci te - zgodnie
z utrwalonym orzecznictwem - wymagaja jedynie wykazania prawdopodobienstwa ich wystapienia;

b) przyjecie, ze skoro znaki towarowe powddki nie sa przeznaczone do opatrywania produktéw luksusowych,
ale produktéow powszechnego uzytku, pozwani nie czerpia korzysci z renomy i zdolnoéci odrézniajacej znakéw
towarowych powodki, podczas gdy luksusowy charakter towar6w opatrzonych renomowanych znakiem towarowy nie
jest przestanka naruszenia praw do znaku renomowanego;

4. art. 296 ust. 2 pkt. 3p.w.p. przez jego bledna wykladnie polegajace na przyjeciu, ze w sytuacji, gdy produkty
pozwanych sa opatrzone zarejestrowanym znakiem towarowym F. (...) i sa obecne na polskim rynku od ponad 10 lat,
nie dochodzi do naruszenia praw powodki, podczas gdy rejestracja oznaczenia jako znaku towarowego nie przesadza
o braku naruszenia, a wieloletni okres obecno$ci produktow w ksztalcie znaku F. (...) na polskim rynku nie moze
by¢ zaliczany na poczet pozwanych, gdyz pozwana spotka produkuje zawieszki zapachowe F. (...), a pozwany Z. S.
wprowadza je do obrotu najwyzej od 2010 r.;

5. art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p. przez jego bledna wykladnie polegajace na przyjeciu, ze skoro powddka ma silng pozycje
rynkowa, to dzialanie pozwanych nie moze naruszy¢ jej praw;

6. art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p. przez niewlasciwe zastosowanie przestanki wazenia intereséw stron i w tym zakresie
bezpodstawne przyjecie, ze w okolicznoSciach niniejszej sprawy to interes pozwanych a nie powodki zastuguje na
ochrone, podczas gdy to nie pozwani, ale powodka, dzialajac przez swojego dystrybutora, prowadzi w Polsce od wielu



lat zorganizowane dzialania marketingowe, reklamowe, promocyjne budujace renome i rozpoznawalno$c jego znakow
towarowych i to jego interes powinien by¢ chroniony;

7. art. 296 ust. 2 pkt.3 p.w.p. przez niewlaéciwe zastosowanie przestanki wazenia interesé6w stron i w tym zakresie
bezpodstawne przyjecie, ze powddka dazy do monopolizacji swojej pozycji rynkowej, a zakazanie produkcji i
wprowadzania do obrotu od$wiezaczy F. (...) obecnych na rynku od ponad 10 lat prowadziloby do nadmiernego
ograniczenia swobody gospodarczej;

8. art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p. przez jego niewlasciwe zastosowanie i przyjecie, ze brak jest innych ksztaltow, ktére
moglyby zostaé uzyte dla produktéw pozwanych;

9. art. 10 ust. 1 u.z.n.k. przez bledng wykladnie przestanki ,ryzyka wprowadzenia klientéw w blad”, w tym
spodobienstwa” oznaczen, i niezastosowanie lub bledne zastosowanie ustalonych zasad ich oceny;

10. art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez jego bledna wykladnie polegajace na przyjeciu, ze w sytuacji, gdy produkty pozwanych
sq opatrzone zarejestrowanym znakiem towarowym F. (...) i s3 obecne na polskim rynku od ponad 10 lat, to dzialanie
pozwanych nie narusza dobrych obyczajow, a pozwanym nie mozna przypisaé zlej wiary, ktéra negatywnie wplywa
na ksztaltowanie sie swobody konkurencji;

11. art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez bledne uznanie, ze do stwierdzenia popelnienia czynu nieuczciwej konkurencji
konieczne jest wykazanie naruszenia intereséw powodki przejawiajace sie w zmianie sytuacji finansowej powddki lub
pozwanych;

12. art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p., art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p. art. 10 ust. 1 u.z.n.k., art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez ich bledna
wykladnie polegajace na przyjeciu, ze interes publiczny i wzglad na swobode dzialalno$ci gospodarczej oraz silna
pozycja rynkowa powodki wylaczaja naruszenie praw do znaku towarowego, w tym renomowanego i zasad uczciwej
konkurencji.

W tak skonstruowanych zarzutach powddka wniosla o uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy
do ponownego rozpoznania, ewentualnie o jego zmiane poprzez uwzglednienie powddztwa wraz z kosztami
postepowania.

W odpowiedzi na apelacje pozwani wnie§li o jej oddalenie i zasadzenie kosztéw postepowania apelacyjnego.
Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
Apelacja pow6dki nie odniosta zamierzonego skutku.

Wobec postawienia w apelacji zar6wno zarzutéw naruszenia prawa materialnego, jak i procesowego, zauwazyé
trzeba, ze prawidlowo$¢ zastosowania lub wykladni prawa materialnego moze by¢ wlasciwie oceniona jedynie na
kanwie niewadliwie ustalonej podstawy faktycznej rozstrzygniecia. Skuteczne zatem zgloszenie zarzutu dotyczacego
naruszenia prawa materialnego wchodzi zasadniczo w rachube tylko wtedy, gdy ustalony przez sad pierwszej
instancji stan faktyczny, bedacy podstawg zaskarzonego wyroku, nie budzi zastrzezen. W pierwszej kolejnoS$ci nalezy
zatem odnie$¢ sie do zarzutéw procesowych odnoszacych sie do postepowania dowodowego, gdyz te determinuja
merytoryczne rozstrzygniecie sporu.

1. art. 328 § k.p.c.

Przepis art. 328 § 2 k.p.c. okredla, jakie elementy sad jest zobowigzany uja¢ w uzasadnieniu wyroku. Powinno
ono zawieraé wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygniecia, a mianowicie: ustalenie faktow, ktére sad uznal za
udowodnione, dowoddw, na ktérych sie oparl, i przyczyn, dla ktérych innym dowodom odméwil wiarygodnosei i
mocy dowodowej, oraz wyjasnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepiséw prawa. Braki moga dotyczy¢
zarObwno podstawy faktycznej, jak i prawnej. Niedostatecznie jasno ustalony stan faktyczny moze uniemozliwiaé



dokonanie oceny wywodu, ktéry doprowadzil do wydania orzeczenia (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 20
maja 2011 r., sygn. akt II UK 346/10), a tym samym uzasadniaé¢ zarzut naruszenia prawa materialnego, gdyz o
jego prawidlowym zastosowaniu mozna moéwié dopiero woéwczas, gdy ustalenia stanowigce podstawe zaskarzonego
wyroku pozwalaja na ocene tego zastosowania (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 20 kwietnia 2004 r., sygn. akt
V CK 92/04). Wyjaénienie podstawy prawnej wyroku polega natomiast na wskazaniu nie tylko przepiséw prawa, ale
takze na wyjadnieniu, w jaki spos6b wplywaja one na tresé rozstrzygniecia (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 2
czerwca 2011 1., sygn. akt I CSK 581/10). W orzecznictwie wyraZnie wskazuje sie, iz zarzut naruszenia art. 328 § 2
k.p.c. powinien by¢ uznany za uzasadniony jedynie w przypadkach wyjatkowych, kiedy tre$¢ uzasadnienia calkowicie
uniemozliwia sadowi drugiej instancji dokonanie oceny toku wywodu, ktéry doprowadzil do wydania orzeczenia (por.
wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 15 lipca 2011 r., sygn. akt I UK 325/10).

Zarzut apelacji podniesiony w tym zakresie jest calkowicie nieuzasadniony.

Strona powodowa uznala, ze Sad Okregowy w sposdb niewyczerpujacy uzasadnil brak podstaw do uznania, ze
doszlo do naruszenia zasad uczciwej konkurencji w sposéb okreslony art. 10 u.z.n.k., gdyz Sad ten odwolatl sie do
argumentacji przytoczonej w innej czesSci swojego uzasadnienia. Rozumowanie takie nie zasluguje ma aprobate.
Niczym nieuzasadniony jest wymog powtarzania analizy poréwnawczej towaréw czy oznaczen uzywanych przez
strony, skoro rozwazania znalazly sie juz w treSci tego samego uzasadnienia. W sprawie nie bylo watpliwosci, ze
produkt pow6dki wprowadzany do obrotu na rynku polskim, ktérego ochrony domaga sie powodka, zawiera wszystkie
elementy oznaczen chronionych patentem, co prowadzi do wniosku, ze ocena podobienistwa i ryzyka konfuzji w
ramach przestanek jednej i drugiej podstawy prawnej zadan pozwu, powinna by¢ identyczna. Zbedne byloby zatem
powtarzanie tej samej analizy, skoro w rzeczywisto$ci chodzi o ten sam produkt. Zgodzi¢ by sie nawet nalezalo ze
skarzaca, ze roszczenie powddki oparte na ochronie znaku towarowego ma zakres szerszy ze wzgledu na objecie
patentami kilku form, natomiast ocena zachowania pozwanych jako sprzecznych z zasadami uczciwej konkurencji
dotyczy $cidle towaru wprowadzonego na rynek. Zatem analiza podobiefistwa dokonana w ramach naruszen prawa z
patentu miesci w sobie ocene podobienistwa produktéow konkurujacych na rynku.

Natomiast zasadnie zwraca uwage apelacja, ze poréwnanie powinno dotyczyé wszystkich form prawnie chronionych
znakow towarowych powddki, co jednak mialo miejsce, cho¢ Sad Okregowy nie rozpisal swoich uwag oddzielnie w
stosunku do kazdego zarejestrowanego znaku towarowego. Ocena tego podobienstwa ma charakter normatywny,
a ewentualne bledy w rozumowaniu moga sprowadza¢ sie do naruszenia prawa materialnego, a nie procesowego.
Sad Okregowy opisal w ramach ustalen faktycznych wyglad produktu powodki i tre$é zarejestrowanych jej znakow
towarowych oraz produkty pozwanych (a w zasadzie produktu pozwanej spoiki).

Niegjasny jest podniesiony w tym zakresie zarzut braku odniesienia sie do treéci zeznan §wiadkéw J. N., A. C.iK. P.. Jak
sama zaznacza powddka, Sad Okregowy wyraznie uznal ich zeznania za wiarygodne. Pominiecie tych dowodbéw przy
ocenie prawnej zadania pozwu, czy tez dokumentu w postaci badan o nazwie: ,,Zawieszki zapachowe” nie §wiadczy
w zadnym przypadku o naruszeniu art. 328 § 2 k.p.c., skoro Sad Okregowy wyraznie wskazal, ze na ich podstawie
dokonal wylgcznie ustalenia faktow, pomijajac wlasne opinie przez nich wyrazone.

Naruszenia powolanego przepisu powodka takze dopatrzyla sie w przytoczeniu wnioskéw z opinii R. S.. Faktycznie
w treSci uzasadnienia zawarto dwa sprzeczne sformulowania, iz biegly ten wydajac opinie w poprzednio toczacej sie
sprawie wykluczyl wystepowanie konfuzji czy znowu jg potwierdzil. Jednak cigg wywodu przeprowadzonego przez
Sad Okregowy wyraznie wskazuje, Ze nastapila omylka pisarska, a Sad Okregowy stanal na stanowisku, ktore popart
owa opinia, ze ryzyko konfuzji nie zachodzi. Blad ten nie ma zatem zadnego znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy.

2. art. 321§ 1 k.p.c.

Chybiony jest zarzut naruszenia art. 321 § k.p.c., ktéry powinien sprowadza¢ sie do wykazania, ze sad wyrokowal co
do przedmiotu nie objetego zadaniem pozwu czy tez orzekl ponad zadanie. Sytuacja taka w ogole nie miata miejsce.
Oczywistym jest, iz zakaz orzekania ponad zadanie nie oznacza zwigzania sadu $ci$le sposobem jego ujecia. Jezeli
w ocenie sadu orzekajacego zadanie zredagowane zostalo w spos6b wadliwy, to sad moze je skorygowac, o ile nie



doprowadzi to do zmiany charakteru roszczenia. W niniejszej sprawie Sad Okregowy nie oddalil pow6dztwa wylacznie
z powodu ,,zbyt szerokiego” ujecia zadania zakazowego, ale stwierdzil, ze przeslanki do jego uwzglednienia nie zostaly
spelnione. Tym samym nie naruszyt art. 321 § 1 k.p.c.

Argumentacja tego zarzutu wprowadza zreszta pewng niekonsekwencje powodki, ktéra wlasnie kladzie nacisk na
podobienstwo produktéw (oznaczen) stron wyrazajace sie w przedstawieniu drzewa, a nie okreSlonego gatunku
drzewa. Intencja powddki nie bylo zakazanie wprowadzania do obrotu produktu — zawieszki zapachowej o ksztalcie
choinki, ale ogolnie w ksztalcie drzewa. Pozwani, przynajmniej w chwili obecnej, nie produkuja na rynek choinek
zapachowych. Trudno byloby zatem zmodyfikowaé¢ zadanie pozwu do tego ksztalttu produktu, skoro ze stanowiska
strony powodowej wynikalo, ze byloby to sprzeczne z jej intencja. Powodka wielokrotnie, co zreszta rowniez powtarza
w apelacji, podkreslala, ze pozwani maja dowolno$¢ artystyczna w ksztaltowaniu zawieszki, byleby nie czynili tego w
formie drzewka. Nie wiadomo zatem, jakie konkretne produkty apelujaca miata na mysli twierdzac, ze Sad Okregowy
mogt ograniczy¢ rozstrzygniecie do zakazania wprowadzenia do obrotu konkretnych produktéow pozwane;j.

3. art. 210 § 3 k.p.c. wzw. z art. 217 k.p.c. w zw. z art. 235 k.p.c. i w zw. z art. 236 k.p.c.

Zarzuty te zostaly skonstruowane w zwigzku z positkowaniem sie przez Sad Okregowy opinia bieglego wydana w
sprawie prowadzonej na skutek apelacji powodki przez Sad Apelacyjny w Katowicach o sygn. akt V ACa 108/08.
Stusznie podkreslila apelujaca, ze je$li Sad Okregowy zamierzal uczyni¢ dowod z tej opinii w niniejszej sprawie,
to powinien da¢ temu wyraz w postanowieniu dowodowym, ktére w odniesieniu do tego dokumentu nie zostalo
wydane. Jednocze$nie Sad Okregowy dokonujac oceny dowodow stwierdzil, ze nie znalazl podstaw do odmowy
wiarygodnoéci dokumentowi, co oznacza, ze w efekcie potraktowal go jako element materialu dowodowego. W
uzasadnieniu zaskarzonego orzeczenia zaznaczono takze, iz opinia R. S. nie zostala potraktowana jako opinia bieglego,
ale jako dokument, w ktérym zostalo wyrazone stanowisko obiektywnego eksperta. Zasadnie zatem podnosi powbdka,
ze doszlo do naruszenia art. 236 k.p.c. Powolanie natomiast przy tej okazji pozostalych przepiséw bylo nieadekwatne
do sytuacji procesowej.

Wobec braku decyzji o wlaczeniu w poczet materialtu dowodowego dokumentu w postaci opinii bieglego wydane;j
w innej sprawie dokument ten powinien zosta¢ poza zainteresowaniem Sadu zar6wno w zakresie czynienia ustalen
faktycznych, jak i oceny materialnej zadan pozwu. Eliminacja tego dowodu nie wplywa jednak na prawidlowosé
rozstrzygniecia, gdyz w zasadzie Sad Okregowy dokonujac ustalen faktycznych w ogdle sie nim nie postuzyt, a czyniac
rozwazania prawne jedynie sie nim positkowal, nie pomijajac przy tym wlasnych ocen. W konsekwencji pozostaja bez
znaczenia pozostale zawarte w apelacji argumenty przeciwstawne wnioskom opinii R. S..

4. art. 233 § 2 k.p.c.

Blednie traktuje apelujaca dolaczone do akt badania i opinie T. B. jako dowody w sprawie wykazujace istnienie
podobienstwa oznaczen i zachodzenie konfuzji produktéw stron. Pozasadowe ekspertyzy sporzadzone na zlecenie
strony nie sa dowodem z opinii bieglego (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 8 czerwca 2001 r., sygn. akt I PKN
468/00). Stanowia tylko umotywowane z punktu widzenia wiadomosci specjalnych stanowisko strony, a wiec nie
mogly by¢ podstawa wnioskéw Sadu pozostajacych w opozycji do stanowiska strony przeciwnej (por. wyroki Sadu
Najwyzszego z dnia 11 czerwca 1974 r., sygn. akt II CR 260/74, z dnia 12 kwietnia 2002 r., sygn. akt I CKN 92/00, z
dnia 20 stycznia 2009r., sygn. akt II CSK 229/08). Przedlozone przez skarzacego prywatne badania nie byty dowodem
sensu stricto, lecz umotywowanym twierdzeniem strony, ktore nie zostalo potwierdzone w toku procesu s§rodkami
dowodowymi i w zwigzku z tym rzeczywiScie istnialy podstawy do przyjecia, ze okoliczno$ci te nie zostaly wykazane.

Powdbdka sama shusznie podkreslila, Ze test przecietnego konsumenta nie jest testem statystycznym. W celu ustalenia
reakcji przecietnego konsumenta w danej sytuacji sad musi polega¢ na wlasnej ocenie. Wynika z tego, ze tego typu
wyniki badan, ktore przedstawila powddka, a bedgce wynikiem badan statystycznych, nie sa wigzace i powinny zostaé
pominiete, a sad ma stosowaé normatywna, a nie empiryczng metode ustalania ryzyka wprowadzenia klientéw w blad.



Wobec tego wywody Sadu Okregowego podwazajace przydatno$é badan do stwierdzenia opinii sa w zasadzie polemika
ze stanowiskiem samej strony, ktore powolujgc sie na ich wyniki wywodzilo ryzyko istnienia konfuzji. Nie sposéb
zatem moOwié o naruszeniu art. 233 § 1 k.p.c. Przeslanka ta, jak zreszta wielokrotnie podkresla apelujgca, ma charakter
normatywny, co obligowalo Sad Okregowy do poczynienia samodzielnych rozwazan w tym zakresie. Wnioski te sa
odmienne niz stanowisko strony powodowej poparte badaniami opinii publiczne;j.

Nieprzydatny tym samym byl dowdd z przestuchania swiadka A. C., ktérego wiedza zwiazana z podstawa faktycznag
zadania ograniczala sie wylacznie do zreferowania sposobu przeprowadzenia badan, a wiec w rzeczywistoSci do
pokazania, w jaki sposob udzielila powodce pomocy do sformulowania jej twierdzen na poparcie pozwu.

Sad Okregowy uznal za wiarygodne zeznania §wiadka J. N., ktérych treéc stala sie podstawa ustalen faktycznych.
Zatem i w tym zakresie nie sposob stwierdzié naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. Zarzut powddki sprowadza sie wytkniecia, iz
stwierdzenia §wiadka nie zostaly w pelni uwzglednione. Nie stanowi jednak o naruszeniu art. 233 § 1 k.p.c. zaniechanie
wszechstronnego rozwazenia zebranego w sprawie materialu, czy tez pominiecie przez sad przy wyrokowaniu
okreslonej okoliczno$ci faktycznej, nawet jezeli strona uwaza jg za okoliczno$é istotna dla rozstrzygniecia sprawy.
Uchybienia w tym zakresie winny sie skonkretyzowaé w zarzucie sprzeczno$ci ustalen faktycznych z materialem
dowodowym (por. postanowienie Sagdu Najwyzszego z dnia 25 wrzesnia 2014 r., sygn. akt IT CSK 727/13).

Zarzuty podniesione zreszta w tym zakresie nie znajduja potwierdzenia. To na podstawie zeznan tego $wiadka
Sad Okregowy ustalil wielko$¢ sprzedazy towaru powodki na rynku polskim, prowadzenie kampanii reklamowej,
miejsca sprzedazy produktu. Przyjat tez Sad Okregowy za udowodniony renomowany charakter produktu. Swiadek
tez potwierdzil, ze doszly do niego wiadomosci o pomylkach klientéw w wyborze produktu, jednak nie przytoczyl
juz, o jaki konkretnie produkt osoby trzeciej chodzilo. Z treéci zeznan $wiadka, wbrew twierdzeniom apelacji, nie
sposoéb wyciagna¢ wnioski o powstaniu uszczerbku w renomie produktu powo6dki czy zdolnoSci odrézniajgcej. Wrecz
przeciwnie, w opinii $wiadka poziom sprzedazy ma tendencje wzrostowa lub przynajmniej pozostaje na tej samym
poziomie. Zakres swobody projektowej nie mieSci sie juz natomiast w ramy okoliczno$ci faktycznych, ale argumentow
shuzacych do oceny zasadnoéci roszczenia.

Zeznania $Swiadka K. P. stusznie Sad Okregowy potraktowal jedynie jako wyraz jego wlasnej opinii w sprawie, co
zaprzecza mozliwosci naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. Swiadek nie mial zadnej stycznosci z faktami istotnymi dla
rozstrzygniecia sprawy, a jedynie jako grafik dokonal wlasnej oceny poréwnywanych produktéw. Jego rola nie moze
jednak by¢ traktowana jako wyrazenie opinii specjalistycznej w rozumieniu art. 278 k.p.c., do czego w zasadzie zmierza
powodka. Oznacza to, ze dowod ten nie przedstawia zadnej wartoéci dla poczynienia ustalen faktycznych.

Nie mozna zgodzi¢ sie z apelacja, ze Sad Okregowy nie mial podstaw w materiale dowodowym do przyjecia, ze pozwana
spotka prowadzita dzialania marketingowe. Sama powddka przyznala, ze okoliczno$c¢ ta wynikala z zeznan pozwanego
Z. S.. Zdaniem apelujacej, dowdd ten byl niewystarczajacy do poczynienia takiego ustalenia. Jednak powddka nie
przedstawila dowodu przeciwnego ani tez nie wywodzila o niewiarygodnosci tego dowodu. Same natomiast, nawet
powazne, watpliwo$ci co do trafnoéci oceny dokonanej przez sad pierwszej instancji, jezeli tylko nie wykroczyla ona
poza granice zakre$lone w art. 233 § 1 k.p.c., nie powinny stwarza¢ podstawy do zajecia przez sad drugiej instancji
odmiennego stanowiska (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 12 kwietnia 2012 r., sygn. akt I UK 347/11).

Stusznie zaznaczyl Sad Okregowy, ze nie byl zwigzany ocenami wyrazonymi w rozstrzygnieciach wydanych w sprawach
o uchylenie rejestracji znaku towarowego F. (...) nalezacego do H. S. w Rosji, Bialorusi, Ukrainie, Slowacji, Litwie
i Czechach. Dokumenty te stanowily jedynie dowod, iz tego rodzaju decyzje zapadly. Zbyt daleko idace sa wnioski
apelujacej, iz tre$¢ tych decyzji wykazuje istnienie przestanek podobienstwa i ryzyka konfuzji zwlaszcza w ujeciu ich
jako fakty. Poréwnania towardw i oznaczen obu stron sporu oraz konsekwencje z tego plyngce dokonuje sie w fazie
kwalifikacji prawnej ustalonego stanu faktycznego, co czyni zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. w tym wzgledzie
chybionym. Odnosi sie do takze do pozostalych ujetych w ramy naruszen prawa procesowego argumentéw, skore
zreszta apelujaca ponawia w identycznej formie i treSci w ramach zarzutéw prawa materialnego.



W konsekwencji nalezy przyjaé, ze Sad Okregowy nie dopuscil sie uchybienn dokonujac ustalen faktycznych, stad Sad
Apelacyjny przyjmuje je za wlasne.

Zadania pozwu oparte zostaly zar6wno na ochronie praw do zarejestrowanego znaku towarowego, jak i ochronie
przewidzianej dla przeciwdzialania praktykom nieuczciwej konkurencji. Zastosowanie tego rodzaju kumulacji
roszczen jest aprobowane w orzecznictwie.

5. czyn nieuczciwej konkurencji

Dla oceny zasadnoéci roszczenia istotne znaczenie ma okoliczno$é, iz towary pozwanych uznane przez powodke za
wkraczajace w sfere jej uprawnien, byly juz przedmiotem oceny sadéw powszechnych i Sadu Najwyzszego. Powodka
w toku calego sporu akcentuje, Ze niniejszy proces nie jest tozsamy z poprzednio wytoczonym H. S., ktory zostal
juz prawomocnie rozstrzygniety. Argumentem przemawiajacym za stanowiskiem powddki ma by¢ odmienna forma
prawna przedsiebiorstwa prowadzonego przez pozwana H. S. oraz fakt, ze poprzednio pozwanym nie byt jej maz Z.
S.. To pozwolilo powodce na konstruowanie nowych roszezen opartych na tych samych podstawach i w stosunku do
tych samych produktow, ale poczawszy od momentu, kiedy nastapito zawigzanie spotki komandytowej i rozpoczecie
samodzielnej dzialalnosci gospodarczej przez pozwanego Z. S., czyli, jak ustalil Sad Okregowy, od 2010 roku. W efekcie
powodka konsekwentnie utrzymuje, ze produkt pozwanej jest przez nich wprowadzany na rynek od 2010 r., z czym
jednak nie sposob sie zgodzié.

Jak wynika z ustalen faktycznych, H. S. prowadzila przedsiebiorstwo (...) i miedzy innymi wprowadzala do obrotu od
2002 roku sporne zawieszki zapachowe. W 2003 r. zlozyla zgloszenie patentowe na swoj produkt, a prawo ochronne
zostalo jej przyznane decyzja w 2007 r. Z tresci pism powddki wynikalo takze, ze H. S. zlozyla réwniez wniosek o
rejestracje zawieszki zapachowej w ksztalcie choinki, jednak po sprzeciwach powodowej firmy wycofala go. W 2007 1.
powddka wytoczyta jej proces o zaniechanie naruszen uczciwej konkurencji polegajacych na wprowadzeniu do obrotu
odéwiezaczy powietrza o ksztalcie drzewa, dokladnie tych, ktére sa przedmiotem niniejszego sporu. W listopadzie
2008 r. zapadlo prawomocne rozstrzygniecie oddalajace powddztwo, a w pazdzierniku 2009 r. Sagd Najwyzszy oddalil
skarge kasacyjng. W listopadzie 2009 r. H. S. wraz z nalezaca do niej sp6tka z ograniczona odpowiedzialnoécig zalozyta
pozwang spoltke komandytowa, do ktorej jako aport wniesiono prawo na znak towarowy F. (...). Jej maz, pozwany Z.
S., zarejestrowat wlasng dzialalnoé¢ i rozpoczal produkeje spornej zawieszki zapachowej wylacznie na potrzeby spotki
komandytowej, ktora caly ten czas wprowadza ja do obrotu.

Sad Apelacyjny w sprawie o sygn. akt V ACa 108/08 oddalil pow6dztwo nie znajdujac podstaw do stwierdzenia,
ze zaszly przeslanki z art. 10 u.z.n.k. Poréwnujac oznaczenia i towary obu stron procesu Sad stwierdzil, iz chociaz
produkty sa tego samego rodzaju i przeznaczenia, to jednak przecietny konsument nie pomyli produktu ze wzgledu
na rozne opakowania, ujawnienie na nich producentéw, brak podobiehstwa ksztaltow. Zanegowane zostalo takze
roszczenie powodki oparte na art. 3 u.z.n.k. Odnoénie tej podstawy Sad Apelacyjny przyznat wprawdzie okoliczno$c
naruszenia dobrych obyczajow, ale uznal, ze nie zostalo wykazane zagrozenie lub naruszenia interesu uprawnionego
lub interesu klienta. Dodatkowo argumentowat Sad Apelacyjny, ze uprawniony pozostawal bezczynny przez pieé lat,
czym dopuscit do samoistnej rozpoznawalnosSci produktu pozwanej i jego utrwalenia na rynku (zarzut venire contra
factum proprium).

Rozpoznajac kasacje Sad Najwyzszy podzielil argumenty Sadu Apelacyjnego odno$nie braku przestanek z art. 10
u.z.n.k., a takze, cho¢ podkreslil, ze w konkretnym stanie faktycznym sam sposéb naruszenia dobrych obyczajow moze
wystarczy¢ do uznania, ze zachowania te co najmniej zagrazaja interesom przedsiebiorcy domagajacego sie ochrony,
przychylit sie do zarzutu venire contra factum proprium i w konsekwencji skarge kasacyjna oddalil.

W tym tez momencie H. S. nie miala zadnych podstaw, by uzna¢, ze jej dzialania polegajace na wprowadzaniu
do obrotu spornych zawieszek zapachowych naruszaja w jakikolwiek sposob zasady uczciwej konkurencji i nadal
prowadzila ich sprzedaz. Zmienila sie jednak forma dzialalnoéci gospodarczej. H. S. zalozyla spdtke osobows i
jednoczednie rozdzielono produkcje od dystrybucji na dwa rézne przedsiebiorstwa gospodarcze. Wprowadzanie do



obrotu dotyczylo dokladnie tego samego produktu, jaki byl przedmiotem sporu zakonczonego ostatecznie wyrokiem
Sadu Najwyzszego z pazdziernika 2009 r.

Whiesienie powodztwa juz przeciwko nowo powstalym na bazie poprzednio pozwanego przedsiebiorcy firmom stato
wprawdzie na przeszkodzie odrzuceniu pozwu (brak tozsamosci stron), ale tre$¢ poprzednich rozstrzygnie¢ musiala
mie¢ wplyw na ocene jego zasadno$ci. H. S. dziala obecnie w formie spo6tki osobowej, ktora cho¢ nie ma osobowoéci
prawnej, to ma zdolno$¢é prawng, sadowa, do czynnoS$ci prawnych ( art. 8 § 1 k.s.h.). Nie mozna zatem traci¢ z
pola widzenia, Ze to nadal te same osoby fizyczne, cho¢ w ramach innego przedsiebiorstwa, wprowadzajg do obrotu
ten sam produkt. H. S. posiadala status przedsiebiorcy w poprzednim procesie, jak i w obecnym, gdyz tylko inny
przedsiebiorca moze by¢ w zasadzie objety zakresem podmiotowym ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(art. 1i 2 ustawy). Nie ulegly zmianie zadne okoliczno$ci faktyczne w stosunku do poprzednio rozpatrywanego sporu,
poza forma prawna przedsiebiorstwa oferujacego sporny produkt. Zastosowanie powinien wobec tego znalez¢ art. 365
k.p.c. Mamy bowiem do czynienia z tym samym przedmiotem postepowania, choé¢ formalnie z innymi podmiotami
prawa. Skoro raz juz przesadzono, ze produkt wyrabiany wedlug wzoru znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz
podmiotu, ktéry podejmuje dzialania gospodarcze w ramach réznych form prawnych, nie narusza praw konkretnego
uprawnionego, to za niedopuszczalne nalezy uznaé pominiecie istnienia prawomocnego rozstrzygniecia w tej materii.

Co wiecej, w sytuacji, ktéra powstala w okoliczno$ciach niniejszej sprawy, pozwanym nie sposob zarzucié¢ dzialania
w zlej wierze. Wygrywajac spor o ochrone zasad uczciwej konkurencji i jednoczeénie posiadajgc wazna rejestracje
znaku towarowego, H. S. nie miala zadnych powodéw (a tym samym pozwana spdtka przez nia reprezentowana), aby
przypuszczac, ze jej dzialania zostang odmiennie ocenione ze wzgledu na reorganizacje dotychczasowego sposobu
prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej. A to eliminuje naruszenie dobrych obyczajow, ktore jest podstawa wszelkich
roszczen opartych na ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dzialania takiego nie sposéb rowniez uznac jako
sprzecznego z prawem.

Z}a wiara nie wystapila takze po stronie pozwanego Z. S.. Prowadzac do czasu zakonczenia sporu przedsiebiorstwo
malzonki H. S. zdecydowal o podjeciu produkeji zawieszek w ramach samodzielnie prowadzonego przedsiebiorstwa,
ale wylacznie na uzytek pozwanej spolki. Jego rola zatem sprowadzala sie do pomocnictwa i nalezy go traktowac
jako tzw. naruszyciela posredniego, do ktérego zastosowanie znajdzie art. 422 k.c., ktory opiera odpowiedzialnosé
na zasadzie winy. Pozwany podejmujgc sie produkeji dla pozwanej spolki okre§lonej wersji zawieszek zapachowych
w momencie ostatecznego, negatywnego dla powodki, rozstrzygniecia, nie mogl przypuszczaé, ze kontynuowanie
sprzedazy spornego produktu w ramach nowych form prawnych dzialalno$ci gospodarczych bedzie uznane za
nieuczciwg praktyke kupiecka.

Co do zasady moca wigzgcg i powaga rzeczy osadzonej objeta jest jedynie sentencja wyroku, a nie jej uzasadnienie.
Jednakze powaga rzeczy osadzonej rozciaga sie rowniez na motywy wyroku w takich granicach, w jakich stanowia
one konieczne uzupelienie rozstrzygniecia, niezbedne do okreSlenia jego zakresu. W szczegbdlnoSci powaga
rzeczy osadzonej moga by¢ objete ustalenia faktyczne w takim zakresie, w jakim indywidualizuja one sentencje
rozstrzygniecia o przedmiocie sporu i w jakim okreslaja one istote danego stosunku prawnego, przy czym chodzi tylko
o elementy uzasadnienia dotyczace rozstrzygniecia, co do istoty sprawy, w ktérych sad wypowiedzial sie w sposob
stanowczy o zadaniu (por. wyrok Sagdu Najwyzszego z dnia 16 maja 2013 r., sygn. akt IV CSK 624/12).

Poprzednio rozpoznajace sprawe Sady uznaly, ze nie wystepuje pomiedzy oznaczeniami czy towarami stron
podobienstwo, ktore rodziloby ryzyko konfuzji, do jakiego to wniosku doszed} roéwniez slusznie Sad Okregowy.
Ochrony powodce odmoéwiono réwniez stwierdzajac, ze choé doszlo do naruszenia dobrych obyczajow i zagrozenia
interes6w uprawnionego, to skuteczny okazat sie zarzut venire contra factum proprium. Skoro zwrécono uwage na
bezczynno$¢ powddki trwajaca piec lat (od momentu wprowadzenia na rynek produktu pozwanej — 2002 r. do dnia
wytoczenia powodztwa — 2007 r.), to tym bardziej zarzut ten musi odnie$¢ skutek w sytuacji, gdy czas do wniesienia
po raz kolejny pozwu wydluzyl sie o nastepne szes¢ lat.



W tej sytuacji nalezalo stwierdzié, iz przesadzono juz ostatecznie, ze oznaczenie uzywane przez pozwanych nie
narusza zasad uczciwej konkurencji w stosunku do znaku towarowego powddki i nie zaszly zadne nowe okolicznoéci
pozwalajace na uznanie, ze zachowania pozwanych mialy charakter deliktowy, co prowadzi do zaakceptowania
stanowiska Sadu Okregowego, ze roszczenia powddki nie moga byé¢ uwzglednione na podstawie art. 3 lub art. 10
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

6. ochrona zarejestrowanego znaku towarowego

Zarowno Sad Okregowy, jak i apelujaca, przytaczaly w swoich wywodach szereg rozwazan prawnych zwiazanych z
interpretacja i zakresem zastosowania przepiséw chronigcych uprawnionych ze znakéw towarowych zawartych w
orzecznictwie, w tym europejskim, i piémiennictwie, ktorych przydatnosci dla oceny zasadnosSci roszczen powoda
opartych na ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo wlasnoéci przemyslowej nikt nie kwestionuje. Ponowne ich
przytaczanie jest jednak zbedne, a odnie$¢ sie nalezy wprost do sytuacji bedacej podstawa faktyczna zadan.

Powddka jest uprawniona do trzech znakéw towarowych:

Sad Okregowy wymienil prawa ochronne pow6dki wraz ze wskazaniem, jakiego rodzaju produkty zostaly nim objete
z punktu zainteresowania niniejszego sporu.

W ramy kazdego prawa ochronnego zostal wlaczony towar w postaci zawieszek zapachowych, gléwnie uzywanych w
samochodach, cho¢ przeznaczone moga zostaé tez do innych pomieszczen.

Chociaz roszczenie powo6dki dotyczy trzech znakéw towarowych to z okoliczno$ci sprawy wynika, ze w zasadzie
wszystkie zostaly uciele$nione w jednym produkcie. Znak towarowy nr (...) odnosi sie do graficznego przedstawienie
drzewka opisanego nastepujaco: tagodne kontury bedace obrysem drzewka poprzez zastosowanie fantazyjnych wcie¢
i wypustek w figurze trdjkata, ktore tworza zarys galezi stylizowanego drzewka, rozchodzacych sie symetrycznie
na obie strony, krétki pienn oraz prostokgtna podstawa. Znak towarowy nr (...) stanowi przestrzenna forme znaku
graficznego. Znak towarowy nr (...) stanowi polaczenie graficznego wyrazu tego samego drzewka wraz umieszczonym
na jego koronie napisem: W. (...) w dwoch, lekko pochylonych w lewo liniach. Z punktu widzenia podstaw ochrony w
zasiegu zainteresowania pozostaja tak okreslone znaki. Z opisu tez wynika, ze znaki te maja charakter kombinowany
(stowno — graficzny). Przy okazji zaznaczy¢ jedynie mozna, ze w rzeczywisto$ci obecnie na rynku polskim powo6dka
oferuje towary odzwierciedlajace w pelni znak towarowy nr (...) i nr (...), a wiekszo$¢ z nich, cho¢ nie wszystkie,
jak slusznie podkresla powodka, zawiera okreélenie slowne ujete w znaku towarowym nr (...). Ostatecznie zatem
poréwnaniu powinno podlega¢ oznaczenie w postaci zarejestrowanego stylizowanego drzewka przedstawionego w
formie graficznej i przestrzennej, z napisem literami drukowanymi W. (...) lub bez. Bez znaczenia natomiast dla tej
postaci ochrony pozostaje forma opakowania, ktora, wedtug powddki, nie stanowi sama w sobie naruszenia jej praw
do znaku towarowego.

Zakwestionowane przez powddke oznaczenia pozwanych stosowane sa do tego samego rodzaju produktéow —
zawieszek zapachowych stluzacych w gléwnej mierze do od$wiezenia powietrza wewnatrz samochodu.

Pozwani stanowig osoby trzecie w stosunku do powddki i posiadaja status przedsiebiorcy. Towary obu stron, a tym
samym i oznaczenia, sa dostepne na tym samym terytorium, w obrocie gospodarczym i sg uzywane w celu odréznienia
towar6w. Obie strony oferuja do sprzedazy swoje zawieszki zapachowe z tym samym przeznaczeniem i w tych samych
miejscach — stacjach benzynowych, supermarketach, sklepach motoryzacyjnych.

Oznaczenie uzywane przez pozwanych zostalo opisane jako drzewo liéciaste o owalnej koronie, z wydluzonym pniem i
trzema korzeniami. Na produkcie umieszczany jest tez napis stylizowany na odreczny: F. (...), w dwoch pochylonych w
lewo liniach. Zasadnie podnosi apelujaca, ze nie wszystkie zawieszki zapachowe oferowane przez pozwanych zawieraja
napis, cho¢ wnioski jej siegaja zbyt daleko. Powszechnie wprowadzane przez pozwana spotke odSwiezacze majg ten
sam napis, niezaleznie od rodzaju zapachu czy uzytej kolorystyki. Nazwy zapachéw umieszczane sa w pionie na
pniu drzewa. Linia produkcyjna towaru pozwanych ze spornymi oznaczeniami jest jednolita. Jedynie w przypadkach



okazjonalnych, takich jak szczegbdlne wydarzenia sportowe — Mistrzostwa w pilce noznej w 2012 r., czy tez na zlecenie
konkretnego klienta, kiedy to umieszcza sie napis firmy klienta lub inny przez niego wskazany, pozwani wykonuja
zawieszki o tym samym ksztalcie, ale odmiennym napisie. Wykazane przez powddke przypadki byly jednostkowe,
ktore nie pozwalaly przyjac, ze w ofercie pozwanej sp6iki sa rowniez zawieszki w ksztalcie drzewa z napisem innym niz
F. (...) czy tez bez tego napisu. W ciaglej sprzedazy, a o zaniechanie gléwnie takich dzialaii wnosi powodka, pozwani
oznaczaja sporne produkty z napisem: F. (...). Bez znaczenia natomiast pozostaje okoliczno$¢, ze powodka u poczatku
swojej dzialalnoSci oferowala zawieszki z tym samym napisem, skoro to nie ten znak towarowy jest przedmiotem
ochrony w niniejszej sprawie.

Normatywnej oceny podobienstwa znakéw towarowych powodki z oznaczeniem uzywanym przez pozwanych
dokonuje sie w sposdb calo$ciowy, z uwypukleniem cech dominujacych. Pojecie podobienstwa nalezy
interpretowa¢ takze w odniesieniu do prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad co do pochodzenia towaréw. To
niebezpieczenstwo powstaje w sytuacji, gdy przecietny odbiorca moze blednie mniemac, ze towary pod tym znakiem
pochodza z przedsiebiorstwa uprawnionego do znaku lub pozostajacych z nim w zwigzkach gospodarczych lub
organizacyjnych.

Pojecie przecietnego konsumenta jest powszechnie definiowane jako uwazny, nalezycie i dobrze poinformowany
nabywca towaru. W tym przypadku sg to gléwnie posiadacze samochod6éw, dokonujacy zakupu produktéw stron
na stacjach benzynowych, supermarketach czy sklepach motoryzacyjnych. Ze wzgledu na przeznaczenie towaru i
jego cene nabyweca taki nie przyklada ponad przecietnej uwagi do wyboru towaru, a przede wszystkim skupia sie
na ksztalcie, napisach, rodzaju zapachu. Dobrze zorientowany klient zdaje jednak sobie sprawe, ze gama produktow
tego samego przeznaczenia oferowanych na rynku, zwlaszcza w sklepach wielkopowierzchniowych, jest szeroka i
pochodzi od réznych producentéw, co ma wplyw glownie na cene towaru. Konsument ma na tyle obszerny zaséb
wiedzy informacji, ze potrafi wynajdowac¢ te uzyteczne dla siebie i podej$é do nich krytycznie.

Sad Apelacyjny podziela ocene Sadu Okregowego, ze poréwnywane oznaczenia nie cechuja sie takim podobienstwem,
ktéore budzi ryzyko konfuzji. O ich podobienstwie mozna moéwié jedynie w warstwie zastosowanej stylizacji
graficznej. Uzyta forma wykre§lenia ksztaltu zawieszki miekkimi liniami, stanowigcego obrys korony drzewa, bez
wyszczegolnienia ostrych zakonczen galezi jest elementem charakterystycznym dla oznaczen obu stron. Ale na tym
podobienstwa sie konczg. Nie jest bowiem cechg wyrdzniajacg wykorzystanie tego samego elementu przyrody —
drzewa, co glownie akcentuje powodka. Dla oceny oznaczen ma duze znaczenie fakt, iz obie strony wybraly ksztalt
innego drzewa. Ksztalt choinki jest cecha dominujaca wszystkich trzech zarejestrowanych znakéw towarowych
powddki i to on przede wszystkim przywodzi na mysl jej produkt. Drzewo w formie wykorzystanej w oznaczeniach
powodki jest powszechnie kojarzone w spoleczenstwie polskim jako stricte choinka, a nie jakiekolwiek drzewo.
Zobrazowanie drzewa iglastego w formie trojkata przywodzi na my$l zwlaszcza choinke bozonarodzeniowa, a
tradycja tych $wiat jest silnie zakorzeniona w spoleczenistwie. Choinki, cho¢ z r6zng stylizacja, sa w przewazajacej
mierze zobrazowane w trojkat, ze szpicem u gory, bez zaznaczania poszczegdlnych galezi. Stlusznie tez podkreslil
Sad Okregowy, ze znak u dolu charakteryzuje sie duza, prostokatng podstawa przypominajaca stojak, co tym
bardziej przywoluje na mysl choinke $wiateczng. Ksztalt drzewa w oznaczeniu powddki jest bez trudu i watpliwoS$ci
odczytywany jako ksztalt konkretnego drzewa — choinki.

Zastosowana natomiast forma drzewa przez pozwanych zupelnie nie przypomina choinki i chociaz tez stanowi ten
sam element przyrody — drzewo, to jednak sama ta okolicznoé¢ nie jest wystarczajaca do uznania, ze w tej sferze
zachodzi jakiekolwiek podobienstwo. Podobienstwo to nie moze bowiem polegaé¢ wylacznie na stwierdzeniu, ze oba
poréwnywane oznaczenia odzwierciedlaja ten sam element przyrody, ktérej réznorodno$é pozwala na przedstawienie
tego elementu w roéznej formie. Okoliczno$é, ze oznaczenia obu stron przedstawiaja drzewa nie wyklucza stwierdzenia,
ze sg to rézne drzewa. Niezbedne byloby réwniez stwierdzenie, ze koncepcyjne przedstawienie tego elementu przyrody
zmierza do wywolania tych samych skojarzen, a tak w niniejszym przypadku nie jest. Ksztalt oznaczen powodki
tak silnie kojarzy sie z choinka, ze przeczy mozliwoSci pomylenia go z przedstawionym przez pozwanych drzewem
lisciastym. Ten charakterystyczny ksztalt doprowadzil wrecz do uzywania na rynku okreslenia produktu stosowanego
do odéwiezenia powietrza wewnatrz samochodu jako choinka zapachowa. Dominujagcym natomiast elementem



oznaczenia uzywanego przez pozwanych jest nie tyle drzewo jako takie, ale drzewo liSciaste. To prowadzi do wniosku
odmiennego niz reprezentuje apelujacy, iz brak jest podobienstwa oznaczen na plaszczyznie wizualnej i znaczeniowe;.

Nie moze by¢ tez mowy o podobienstwie na plaszczyznie fonetycznej. Tylko jeden ze znakow towarowych powodki
posiada stowne wyrazenie. Stusznie tez podkreslit Sad Okregowy, ze ani znaczenie tych stow, ani jezyk w jakim zostaly
wyrazone, ani forma graficzna napisu nie pozwalaja na skojarzenie ich ze soba. Przyznaje to takze sama powo6dka
w apelacji (s. 22). Opowiedzie¢ tez nalezy sie za stanowiskiem, ze napis ujety w jednym z kombinowanych znakéw
towarowych powodki: W. (...) jest elementem odrbzniajacym tego znaku, obok ksztaltu choinki. Brak podobienstwa
obu tych elementéw tym bardziej wyklucza mozliwo$é¢ kojarzenia znaku towarowego powodki z znakiem uzywanym
przez pozwanych. Bez znaczenia natomiast pozostaja argumenty apelacji o wprowadzaniu na inne rynki niz polskie
swoich produktéw z napisami w innych jezykach.

Samo zastosowanie tej samej stylizacji przedstawienia formy zawieszki nie moze przekonywac¢ o podobienstwie
oznaczen, skoro ksztalt jest na tyle odmienny, ze jest zauwazalny dla przecietnego konsumenta produktu.
Réznorodnoéc form i zapachow oferowanych zawieszek zapachowych wykorzystywanych dla od$wiezenia powietrza
w samochodzie zmusza dobrze zorientowanego klienta do zwr6cenia uwagi przy wyborze produktu na te cechy. Nie
mozna pogodzi¢ sie z konkluzja powodki, ze drobne towary typu od$wiezaczy powietrza nabywane sa wylacznie pod
wplywem impulsu, bez zadnego zastanowienia, gdyz taki poglad w zasadzie prowadzilby do podwazenia racji bytu
samego chronionego znaku towarowego. Wynika z tego, ze prawdopodobienstwo pomylenia oznaczen uzywanych
przez obie strony jest tak niewielkie, ze nie mieéci sie w kategorii normatywnie okreslonego przecietnego nabywcy.
Nie zmienia tej oceny forsowana przez apelujaca koncepcja istnienia rodziny znakéw towarowych powddki. Rodzina
zbudowana z oznaczen, ktérych ochrony domaga sie powddka w niniejszym procesie, skupia sie wokdl elementu
dominujacego, ktorym jest ksztatt choinki (nie drzewka).

Nie mozna odmoéwic cechy rozpoznawalnoéci znakéw towarowych powodki i choé rozpoznawalno$é taka ma zawsze
znaczenie dla oceny niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad nabywcy, to w zadnym przypadku nie kompensuje
podobienstwa znakéw. Sad Okregowy przyjal bowiem za wykazane istnienie renomy znaku towarowego powodki.
Ustalenie to jednak nastgpito wylacznie na dzien orzekania. Istotng data do oceny zdolnoSci odrozniajgcej znaku
i jej poziomu jest jednak takze data rozpoczecia przez osobe trzecia uzywania przeciwstawionego znaku, przy
czym zaznaczy¢ nalezy, ze rozpoznawalno$¢ produktu nie oznacza jeszcze rozpoznawalnoSci znaku. W tym zakresie
powodka nie przedstawila wystarczajacych dowodow, gdyz skupila sie ona na ostatnich latach swojej dzialalnosci.
Okoliczno$ci te maja o tyle istotne znaczenie, ze produkt pozwanych wraz ze spornymi oznaczeniami istnieje na rynku
od 2002 roku i wypracowal w tym czasie swoja zdolno§¢ odrozniajaca. Dhugotrwale, jednoczesne uzywanie w dobrej
wierze dwoch nawet podobnych znakéw towarowych okreslajacych identyczne towary nie wplywa lub nie jest w stanie
negatywnie wplywac na podstawowa funkcje znaku towarowego, jaka jest zagwarantowanie konsumentom wskazania
pochodzenia towarow.

Nawet jednak ustalenie renomy znakéw towarowych powodki, ktérych ochrony sie domaga, zaré6wno w momencie
wprowadzenia na rynek towaru ze spornym znakiem, jak i w chwili orzekania, niezbedne jest stwierdzenie
identyczno$ci lub podobienstwa oznaczenia osoby trzeciej do renomowanego znaku. Identyczno$¢ lub podobienistwo
to stanowi podstawe ustalenia zwigzku my$lowego miedzy tymi znakami, co oznacza, ze przecietny nabywca kojarzy
oznaczenie osoby trzeciej z renomowanym znakiem towarowym powodki. Brak tego skojarzenia nie pozwala na
uznanie, ze doszlo do naruszenia prawa do znaku towarowego i pozostale warunki udzielenia ochrony renomowanym
znakom towarowym pozostaja bez znaczenia. Mimo zatem tozsamo$ci porownywanych produktéw nie powoduje
ona podwyzszenia stopnia zblizenia cech wspolnych oznaczen stron. Rdznice w caloSciowym wygladzie produktow
powddki i pozwanych w odniesieniu do ksztaltu i oznaczenia stownego w czesci przypadkow powoduja, ze sa one
zauwazalne i istotne dla przecietnego odbiorcy, co eliminuje ryzyko ich kojarzenia nawet mimo silnej zdolnoéci
odrdzniajacej znaku towarowego powodki (renomy).



Wobec braku stwierdzenia podobienstwa znakow towarowych powddki ze oznaczeniem uzywanym przez pozwanych
nie mogly zosta¢ uwzglednione roszczenia oparte na art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 prawa wlasno$ci przemystowej, a apelacja
powddki jako bezzasadna podlegata oddaleniu w mysl art. 385 k.p.c.

O kosztach postepowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 i 99 k.p.c., obciazajac nimi w catoSci strone
powodowa jako strone przegrywajaca. Wobec tego powddka zostata zobowigzana do zwrotu pozwanym kwote 5.400
z} stanowiaca wynagrodzenie pelnomocnika.



