Sygn. akt I ACa 1804/14

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 czerwca 2015 1.

Sad Apelacyjny w Warszawie I Wydzial Cywilny w skladzie nastepujgcym:
Przewodniczacy: SSA Maciej Dobrzynski

Sedziowie: SA Ewa Kaniok

SO del. Dariusz Dabrowski (spr.)

Protokolant:referent stazysta Michat Strzelczyk

po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2015 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powodztwa (...) spolki z ograniczona odpowiedzialno$cia w W.
przeciwko (...) spblce z ograniczona odpowiedzialnosScia w W.

o ochrone praw do znakéw towarowych i zakazanie czyndéw nieuczciwej konkurencji
na skutek apelacji powoda

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie

z dnia 22 wrzeénia 2014 r. sygn. akt XXII GWzt 27/14

1. oddala apelacgje,

2. zasqdza od (...) spolki z ograniczonqg odpowiedzialnosciq w W. na rzecz (...) spotki z
ograniczonq odpowiedzialnoscig w W. kwote 630 (szeséset trzydziesci) zlotych tytulem zwrotu
kosztow postepowania apelacyjnego.

Sygn. akt I ACa 1804/14

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 27 maja 2014 r. (...) spolka z ograniczona odpowiedzialno$cia w W. wniosla o zakazanie (...)
spolce z ograniczona odpowiedzialnoScia w W. uzywania elementéw stownych identycznych lub podobnych do znaku
towarowego  (...) , w szczegblno$ci okreSlenia  (...), w szczegdlno$ci na stronie internetowej http:/(...), gdzie
oferowana jest bizuteria oraz do oznaczania towarow w postaci wyrobow jubilerskich i skorzanych oraz w domenie
strony internetowej oraz zasgdzenie na jej rzecz od pozwanej zwrotu kosztéw procesu.

(...) spolka z ograniczona odpowiedzialno$cia w W. wniosta o oddalenie powodztwa i zwrot kosztow procesu.

Wyrokiem z dnia 22 wrze$nia 2014 roku Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII Sad Wspolnotowych Znakow
Towarowych i Wzorow Przemyslowych w sprawie o sygnaturze akt XXII GWzt 27/14 oddalil pow6dztwo oraz zasadzit
od powoda na rzecz pozwanego kwote 1697 zl.



W uzasadnieniu wyroku Sad Okregowy wskazal na nastepujace ustalenia i motywy swego rozstrzygniecia.

(...) spblka z ograniczong odpowiedzialnoScia w W. jest producentem bizuterii opatrywanej graficznym wspolnotowym
znakiem towarowym zarejestrowanym w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w A.(...) 2010 r. pod nr (...) dla
towarow w klasie 14 klasyfikacji nicejskiej (bizuteria ze zlota i srebra), o czym opublikowano 19 V 2010 r. Spéltka znana
jest w szczeg6lnoéci jako producent sznurkowych bransoletek z personalizowanymi, grawerowanymi zawieszkami. L.
jest takze uprawniona do stownego krajowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP
podnr (...) z pierwszenstwem od 9 lutego 2011 r. dla bizuterii ze zlota i srebra, o czym opublikowano 31 stycznia 2013 1.

(...) spolka z ograniczona odpowiedzialnoScia w W. oferuje w sklepach stacjonarnych i na swej stronie internetowej
pod adresem (...)bizuterie modowa, m.in. naszyjniki, kolczyki, bransoletki, zawieszki, pierscionki ze stopéw metali
kolorowych, a takze wyroby ze skory, uzywajac przy tym oznaczenia (...) P. . Bransoletki pozwanej sg produkowane
przez spoélke (...), ktora - obok (...). w H. - uprawniona jest do uzywania graficznego wspolnotowego znaku towarowego
zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod nr (...) w dniu 26 IX 2012 r. na rzecz F. E.
van de W. z pierwszenstwem od 2 IV 2012 r. dla towaréw w klasach 14 i 18 klasyfikacji nicejskiej, m.in. wyrobow
jubilerskich i wyrobéw ze skoéry. 28 I 2011 r. znak ten zostal zgloszony do rejestracji w Urzedzie Patentowym B..
Bizuteria (...) oferowana jest w wielu krajach na calym $§wiecie, m.in. w sklepach firmowych w Austrii, Belgii, Finlandii,
Francji, Niemczech, Holandii, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. W Polsce sprzedawana jest w sklepach
z bizuteria réznych producentéw. Jej nabyciem sa zainteresowane osoby bardziej wymagajace, w wieku ponad 30 lat,
lepiej uposazone, lubiace bizuterie artystyczna. Produkty L., noszone sa na codzien, gléwnie przez osoby mlode.

W odniesieniu do wydanego rozstrzygniecia, Sad Okregowy wskazal, Zze podstawowg funkcja znaku towarowego jest
gwarantowanie konsumentowi lub koncowemu odbiorcy mozliwoéci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim
oznaczonych, odrbznienia go (bez ewentualno$ci wprowadzenia w blad) od towaréw lub ustug innego pochodzenia.
Z orzecznictwa Trybunalu Sprawiedliwo$ci wynika w sposob niewatpliwy, ze prawo wylaczne zostalo przyznane
wlascicielowi znaku towarowego aby umozliwi¢ mu ochrone jego szczegblnych intereséw, zadbanie o to, aby znak
ten mogl gwarantowa¢ konsumentom wskazanie pochodzenia towaru lub ushugi oraz ich jako$ci, pelié¢ funkcje
komunikacyjna, reklamowg i inwestycyjna. Wykonywanie tego prawa winno by¢ zastrzezone dla przypadkow, w
ktorych uzywanie przez osoby trzecie okre$lonego oznaczenia wpltywa lub moze negatywnie wplywaé na pelnione przez
znak funkcje. (tak wyrok Trybunatu z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 Budéjovicky Budvar , a takze wyroki z 18
VI 2009 r. w sprawie C-487/07 L’'Oréal i in., z 23 III 2010 r. w sprawach polaczonych od C-236/08 do C-238/08
Google France i Google )

Nastepnie Sad Okregowy wskazal, ze wspdlnotowy znak towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym,
funkcjonujacym obecnie w oparciu o unormowania rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w
sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), ktore reguluje w szczegdlnoéci zasady rejestracji,
wynikajace z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozporzadzenia, jako cze$c
acquis communautaire stanowia element polskiego porzadku prawnego, znajdujac bezposrednie zastosowanie. W
wiekszosci, sa one powtdrzeniem regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XI1 1989 r.
majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych. (Dz.U 1989
L40 str.1) Implementujacg ja ustawe z 30 VI 2000 r. prawo wlasno$ci przemyslowej stosuje sie wylacznie tam, gdzie
brak odpowiedniego unormowania w rozporzadzeniu, w szczegélno$ci w tym zakresie w jakim odsyla ono do prawa
krajowego.

Z art. 9 rozporzadzenia wynika prawo wlasciciela do wylacznego i niezakldéconego uzywania zarejestrowanego
wspoélnotowego znaku towarowego oraz do zakazywania innym osobom, nie majacym jego zgody, uzywania w obrocie:

a. identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towaréw lub ustug;



b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identycznoéci lub podobienstwa do znaku oraz identycznosci albo podobienistwa
towaréw lub uslug, ktorych dotyczy znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej, ktore obejmuje takze prawdopodobienstwo ich skojarzenia;

c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére nie sa podobne
do tych, dla ktoérych zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy sie on renoma w Unii Europejskiej i gdy
uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszycielowi nie-nalezng korzysé albo jest szkodliwe
dla odrézniajgcego charakteru lub renomy wspdlnotowego znaku towarowego. (ust.1)

Sad Okregowy wskazal, ze ocena identyczno$ci lub podobiefistwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego
mu znaku (oznaczenia) powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Oznaczenie
moze by¢ uznane za identyczne z wczeéniej zarejestrowanym znakiem tylko wtedy, gdy powtarza — bez zmian
lub uzupehien — wszystkie jego elementy lub, gdy rozpatrywane jako calo$¢, wykazuje nieznaczne roznice, ktore
nie zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunalu z 20 III 2003 r. C-291/00 LTJ
Diffusion). Znak towarowy i przeciwstawione mu oznaczenie mozna uznaé¢ za podobne, jezeli - z punktu widzenia
okreslonego kregu odbiorcéw - sg one przynajmniej cze$ciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach.
(tak wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen ) Konieczne jest tu dokonanie oceny wizualnych,
fonetycznych i znaczeniowych cech znaki i oznaczenia oraz ich caloSciowego oddzialywania na percepcje nalezycie
poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunalu z 20 III
2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion ) Dokonujac oceny podobienstwa towaréw i uslug nalezy bra¢ pod
uwage wszystkie czynniki charakteryzujace zachodzace miedzy nimi relacje (zalezno$ci), szczegoblnie ich rodzaj i
przeznaczenie, spos6b uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sa sprzedawane, a takze ich wzajemny,
konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 ELS, z 4
XTI 2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo ) Caloéciowa ocena zaklada pewna wspoélzalezno$é miedzy branymi pod
uwage czynnikami, w szczegolno$ci podobienistwem znakéw towarowych oraz towarow lub ustug, ktorych one dotycza,
przy czym niski stopien podobienstwa towaréw i ustug moze by¢ zrobwnowazony znaczacym stopniem podobienstwa
znakéw towarowych i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznoSci - tak wyroki Trybunalu z 23 X 2002 r. w sprawie
T-6/01 Matratzen , z 13 IX 2007 r. w sprawie C-234/06 Il Ponte Finanziaria , z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06
Mobilix )

Sad Okregowy podniosl, ze w my$l utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad istnieje
wtedy, gdy znaczna cze$c¢ wlasciwego kregu odbiorcow moglaby zosta¢ skloniona do omytkowego zakupu towaru
pozwanego, myS$lac, ze jest to towar uprawnionego, uznajac, ze dane towary lub ushugi pochodza z tego samego
przedsiebiorstwa, ewentualnie, ze pochodza one z przedsiebiorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki
Trybunatu z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4 V 1999 r., z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd
Schuhfabrik Meyer, z 2 IX 2010 r. w sprawie C-254/09 C. K. K. ) Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad powinno
by¢ oceniane w sposdb calo$ciowy, wg sposobu postrzegania okre$lonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich
istotnych okolicznos$ci konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zalezno$ci miedzy podobiefistwem oznaczen
i towarow lub ushug, ktorych one dotycza. (tak wyroki Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel , z 23
III 2006 r. w sprawie C-206/04 Miilhens , z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix oraz wyroki Sadu z 9 VII
2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills iz 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 Mendion ). Ocena ryzyka
konfuzji w zakresie podobienstwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych znakéw powinna sie opieraé
na wywieranym przez nie calo§ciowym wrazeniu ze szczeg6l-nym uwzglednieniem ich elementéw odrézniajacych i
dominujacych. (tak wyroki Trybunalu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01
Matratzen i z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 Shaker ) Z zasady, odbiorcy nie uznaja elementu opisowego,
stanowigcego cze$¢ ztozonego znaku towarowego, za dominujacy w calo$§ciowym wrazeniu, jakie ten znak wywiera.
(tak wyroki Sadu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 Budmen iz 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 Chufafit ) O ile
przecietny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako calo$¢ i nie zaglebia sie w analize jego poszczegolnych
elementdw (tak wyrok Trybunalu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 Sabel ), o tyle to wlasnie jego odrdzniajace cechy



sg, co do zasady, najlatwiej zapamietywane. (tak wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties , z 10 IX
2008 r. w sprawie T-325/06 Capio )

Zdaniem Sadu I instancji wlasciwy krag odbiorcéw sklada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie
poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie
ksztaltowaé w zaleznosci od kategorii towaréw lub ustug. (tak wyroki Trybunalu z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97
Lloyd Schuhfabrik Meyer , z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel iz 12 T 2006 r. C-361/04 Ruiz Picasso
) Przecietny konsument rzadko ma mozliwoé¢ przeprowadzenia bezposérednie-go poréwnania réznych znakow
towarowych, musi zazwyczaj zdawac sie na zachowany w pamieci niedoskonaly obraz tych znakéw. Ryzyko konfuzji
jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrézniajacy znaku, ktory wynika z jego samoistnych cech lub renomy
(znajomos$ci, rozpoznawal-no$ci znaku na rynku). (tak wyroki Trybunatu z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd
Schuhfabrik Meyer , z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL iz 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon)

Zdaniem Sadu Okregowego istnieje pewna wspolzalezno$¢ miedzy znajomoscia znaku towarowego wérod odbiorcow,
a jego charakterem odrézniajacym, tym bardziej wzmocniony, im bardziej znak jest znany. Przy dokonywaniu oceny,
czy znak towarowy cieszy sie wysoce odrézniajagcym charakterem wynikajgcym z jego znajomos$ci wéroéd odbiorcow,
nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okoliczno$ci danego przypadku, w szczeg6lnos$ci udzial znaku w rynku, natezenie,
zasieg geograficzny i dlugo$é okresu jego uzywania, wielko$é inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w
celu jego promocji, udzial procentowy zainteresowanych grup odbiorcow, ktéorym znak umozliwia zidentyfikowanie
towaréw jako pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa. Ciezar udowodnienia sily znaku towarowego i jego
odrozniajacego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Sad Okregowy wskazal, ze z zalaczonego do pozwu $wiadectwa rejestracji i wydruku z bazy (...) wynika wylaczno$é
spolki (...) uzywania graficznego wspolnotowego znaku towarowego w odniesieniu do bizuterii zlotej i srebrnej, za$s
z wydrukéw ze strony internetowej pozwanej, fakt §wiadczenia przez nig ustug sprzedazy bizuterii — bransoletek z
metali kolorowych pod znakiem (...) P.. W okolicznoéciach sprawy mozna przyja¢ istnienie podobienstwa towaréw
stron, ktére jednak rbznia sie, jak chodzi o ich dystrybucje i krag konsumentéw mogacych by¢ zainteresowanymi
ich nabyciem. Sad Okregowy dal w tym miejscu wiare zeznaniom prezes zarzadu spolki B. A. (...) - K. R.. Dowodowi
z jej przeshuchania powodka nie przeciwstawia zadnego wlasnego dowodu, aby wykazaé istnienie mozliwosci
wprowadzenia w blad nabywcoéw co do pochodzenia bizuterii i wyrobow skoérzanych, ktére — zdaniem Sadu — nie
sa podobne do towarow, dla ktérych chroniony jest wspolnotowy znak towarowy (...). Nalezy podkresli¢, ze przy
wyborze wyrobdéw jubilerskich gusta nabywcoéw maja bardzo duze znaczenie. Rozsadna, zorientowana w réznorodnej
ofercie rynkowej kobieta, dla ktérej przeznaczone sg towary stron nie pomyli, a nawet nie skojarzy znaku powdodki i
przeciwstawionego mu oznaczenia pozwanej w taki sposob, by uzna¢ catkowicie odmienna bizuterie oferowana pod
znakiem (...) P. za pochodzaca od powodowej sp6tki lub podmiotu powigzanego z nig gospodarczo. Sad nie znajduje
podstaw do uznania, ze skojarzenie ze znakiem towarowym powo6dki moze determinowaé decyzje o zakupie bizuterii
spoiki (...).

Zdaniem Sadu Iinstancjiznak (...) iprzeciwstawione mu oznaczenie (...) P. nie sg identyczne fonetycznie, wizualnie
ani koncepcyjnie. Znak wymawia sie(...), oznaczenie (...). Znak jest francuskim imieniem zenskim nawigzujacym do
nazwy krzewu (...) (...)), stad tez kolor czcionki. L. jest malo popularnym imieniem zenskim, wywodzacym sie z jezyka
arabskiego, w ktorym oznacza klejnot. Sposob jego zapisu jest jednak nietypowy, dwie duze litery (...)wskazuja na to,
ze s to dwa odrebne slowa, eliminujgc tozsamos§¢ koncepcyjna. Oznaczenie uzupelnione jest o angielskie stowo ,,by”,
sugerujace, ze towary nazwane tym oznaczeniem sg wykonane i kierowane do konsumentéw "przez" (...) oraz P.,
wskazujgce na konotacje z Francja, poniewaz - zgodnie z zamierzeniem wilascicielki wspolnotowego znaku towarowego
"(...)" 1 projektantki - kreowana przez nia bizuteria i akcesoria sg inspirowane moda P. z lat 50-tych (tak zeznania
K. R.). Znak i oznaczenie pisane sg do$¢ podobna czcionka imitujaca pismo reczne. Oznaczenie pisane jest jednak
na linii pochylej, podczas gdy znak na linii prostej. Jakkolwiek moga one wywolywaé podobne skojarzenia, to liczne
réznice w warstwie slownej i graficznej (szczegblnie kolorystyka) oraz specyficzny rodzaj bizuterii jaka oferuje kazda
ze stron, odmienna klientela, ktéra moglaby by¢ zainteresowana jej nabyciem, pozwalaja wykluczy¢ w tym przypadku
mozliwo$¢ wprowadzenia w blad potencjalnego nabywcy, ktéry moglby uznac, ze bizuteria oferowana przez pozwana



pochodzi od spéiki (...), albo zZe strony sa powigzane ze soba gospodarczo, co uzasadnia uzywanie przez pozwana znaku
towarowego powodki. Ryzyko konfuzji konsumenckiej wyklucza dodatkowo oferowanie przez powodke jej towarow
w sklepach nalezacych do jej wlasnej sieci handlowej i na jej stronie internetowej, podczas gdy pozwana ma w swej
ofercie bizuterie roznych producentow.

Nastepnie Sad wskazal, Ze jego ocena moze nie byé pelna, ale ewentualne braki i uproszczenia sa wynikiem zaniechania
powddki przedstawienia twierdzen i dowodow na poparcie sity jej znaku towarowego i uzywania go dla innego rodzaju
bizuterii niz tylko sznurkowe bransoletki z personalizowanymi zawieszkami. Pow6dka nie zdefiniowata swego klienta
w inny sposo6b niz dowodzi tego pozwana. Jakkolwiek to ja obciazal obowiazek wykazania naruszenia przez pozwana
jej praw wylacznych, powodka nie sprostala temu zadaniu. Stawianego pozwanej zarzutu nie moga uzasadniaé¢ same
tylko wydruki ze strony internetowej (k.10-18). Przeciwnie, przekonuja one przeciw uznaniu, ze osoba znajjca znak
towarowy i oferte L. moglaby uznaé, ze to z jej przedsiebiorstwa pochodzi wykonana z metali kolorowych, masywna,
artystyczna, bizuteria oferowana przez pozwana.

Majac powyzsze na uwadze Sad Okregowy ocenil, ze uzywajac oznaczenia P. pozwana nie narusza zatem prawa
powddki do wspolnotowego znaku towarowego w sposob zdefiniowany w art. 9 ust. 1 pkt b. W braku podwojnej
identyczno$ci towaréw oraz znaku i oznaczenia stron, a takze dowodu na renome znaku towarowego powodki
(obciazajacym spolke (...), zgodnie z zasadg rozkladu ciezaru dowodu — art. 6 k.c.) nie mozna takze przyjaé naruszenia
stypizowanego w pkt a. lub c. Brak wiec podstaw do nalozenia na spolke (...) zadanych sankcji zakazowych. (a contrario
art. 102 w zw. z art. 9 ust. 2 rozporzadzenia).

Co do zarzutu naruszenia przez pozwana prawa ochronnego do stlownego znaku towarowego, to Sad I instancji
wskazal, ze zgodnie z art. 296 ust.1 ustawy z 30 VI 2000 r. prawo wlasnos$ci przemystowej, regulujacym ochrone praw
krajowych, osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone moze zadaé zaniechania naruszania
i usuniecia jego skutkéw oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzySci, a w razie zawinionego naruszenia
naprawienia wyrzadzonej jej szkody. Zdefiniowane w ust. 2, naruszenie polega na bezprawnym uzywaniu w obrocie
gospodarczym:

1. znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarows;

2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego w odniesieniu do towaréw identycznych lub podobnych,
jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad, ktoére obejmuje w szczego6lnoéci ryzyko skojarzenia znaku ze
znakiem zarejestrowanym,;

3. znaku identycznego lub podobnego do znaku renomowanego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek
towarow, jezeli takie uzywanie moze przynie$¢ uzywajacemu nienalezng korzy$c lub byé szkodliwe dla odrézniajacego
charakteru badz renomy znaku wcze$niejszego.

Kwalifikacja naruszenia dokonywana jest wg zasad obowigzujacych na tle art. 9 ust. 1 rozporzadzenia, ze wzgledu
na obowigzywanie Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych, zmienionej obecnie Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22 X 2008 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw
czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych.

Zdaniem Sadu Okregowego powodka nie moze skutecznie poszukiwac ochrony takze na gruncie prawa krajowego. Jej
znak stowny (...) jest uzywany w postaci stowno-graficznej przedstawionej wyzej jako wspo6lnotowy znak towarowy.
Zgodnie za$ ze wskazaniem Trybunalu Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej zawartym w wyroku wydanym 18 VII 2013
r. w sprawie C-252/12, jezeli znak towarowy nie zostal zarejestrowany w kolorze, jednak uprawniony powszechnie
uzywa go w konkretnym kolorze lub kombinacji koloréw, w zwigzku z czym znaczna cze$é odbiorcow kojarzy go z
tym kolorem lub kombinacja kolordw, to kolor lub kolory uzyte przez osobe trzecia w oznaczeniu, ktéremu zarzuca
sie naruszenie, sa istotne dla calo$ciowej oceny ryzyka konfuzji lub czerpania nienaleznych korzysci. Znak w postaci
uzywanej, ani nawet znak slowny (w postaci w jakiej zostal zgloszony) nie moga zdominowaé wrazenia jakie wywoluje



na racjonalnym konsumencie, ktorym jest zwykle sama kobieta zainteresowana nabyciem bizuterii lub kazdy kto nosi
sie z zamiarem jej zakupu jako prezentu, w takim stopniu, aby uznali oni, zZe pozostale elementy oznaczenia uzywanego
przez pozwang nie maja zadnego znaczenia, nie pozwalajg na odroznienie oznaczenia pozwanej od znaku powodki.

Dalej Sad I instancji podniosl, ze rozsadny konsument bez ryzyka omylki odrézni od siebie znaki (...) i oznaczenie
P. uzywane dla innego rodzaju bizuterii nie wykonanej ze zlota ani ze srebra, lecz ze stop6w metali kolorowych.
Nie mozna wiec przyja¢ za dowiedzione naruszenia przez pozwana prawa krajowego. (a contrario art. 299 ust. 2
pkt 2 p.w.p.) Podstawy do zastosowania sankcji zakazowych nie moze stanowi¢ takze przepis art. 296 ust. 1 p.w.p.
W obu przypadkach znakéw towarowych na ocene bezprawnosci jej dzialania nie wplywa uzywanie przez pozwana
wspolnotowego znaku towarowego , ktéry zostal zarejestrowany przez OHIM z pézniejszym pierwszenstwem niz znaki
(...). (por. wyrok Trybunatu Sprawiedliwo$ci UE z 21 II 2013 r. C-561/11 Federation Cynologique Internationale:
Artykul 9 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku
towarowego nalezy interpretowaé w ten sposdb, ze prawo wylaczne wlaSciciela wspdlnotowego znaku towarowego
do zakazania wszelkim osobom trzecim uzywania w obrocie handlowym oznaczen identycznych z jego znakiem
towarowym lub do niego podobnych obejmuje osobe trzecia bedaca wlascicielem p6Zniejszego wspolnotowego znaku
towarowego, bez konieczno$ci uprzedniego uniewaznienia tego ostatniego znaku towarowego. Identycznie sytuacje
konfliktu praw ocenia sie w orzecznictwie krajowym - wyrok Sadu Najwyzszego z 23 X 2008 r. VCSK 109/08).

Co do zarzutu naruszenia regul uczciwej konkurencji, to Sagdu Okregowy uznal je za calkowicie nieudowodnione.
Zgodnie bowiem z art. 1 ustawa z 19 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie
nieuczciwej konkurencji w dzialalno$ci gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiebiorstw oraz klientdéw, nie
moze jednak by¢ traktowana jako instrument shuzacy wyeliminowaniu konkurencji w ogole, w celu zachowania przez
przedsiebiorce dominujacej pozycji rynkowej. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. I ACa 281/98
Apel.-Lub.1999/1/1) Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane
jest kumulatywnym spelieniem nastepujacych przestanek: czyn ma charakter konkurencyjny, narusza lub zagraza
interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta, jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
Dlatego tez uznanie konkretnego dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagaé bedzie zatem ustalenia, na
czym ono polegalo i zakwalifikowania go pod wzgledem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu
wskazanego w Rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujetego ale
odpowiadajacego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny byé¢ badane przede wszystkim w $wietle
przestanek okres§lonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszcza sie w dyspozycji ktoregokolwiek z
tych przepisow, podlegaja ocenie wedlug klauzuli generalnej z art. 3. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX
1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1). Zgodnie z art. 10 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji
jest m.in. takie oznaczanie towar6ow, ktore moze wprowadzi¢ w blad co do ich pochodzenia. Przepis ten — analogicznie
do ochrony zarejestrowanych znakow towarowych — chroni oznaczenia, ktére nie zostaly objete wylaczno$cia
wynikajaca z rejestracji lub udzielenia prawa ochronnego, lecz rzeczywiscie uzywane w obrocie gospodarczym
zdolaly wypracowac wlasng zdolno$¢é odrézniajaca, przed dzialaniami naruszyciela, ktory poézniej rozpoczal uzywanie
konfuzyjnego oznaczenia. Przy ocenie naruszenia na gruncie art. 10 u.z.n.k. znajda zastosowanie powolane wyzej
reguly wypracowane w orzecznictwie sagddéw wspolnotowych, z tym zastrzezeniem, ze ustawa o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji nie chroni prawa wylacznego lecz interesy gospodarcze przedsiebiorcy, a zasieg jej dzialania ogranicza
sie do terytorium Polski.

Ochronie na podstawie art. 10 u.z.n.k. jak i art. 296 p.w.p. podlega okre$lone oznaczenie. Granica zadan jest zdolno$c
odroézniajaca zwigzana z wykorzystywanym oznaczeniem lub znakiem towarowym. Ocena w tym zakresie musi
uwzgledniaé potrzebe realnej ochrony przedsiebiorcow i konsumentéw przed wprowadzeniem w blad, a jednoczeénie
zapewnia¢ w optymalnym stopniu swobode konkurencji. (tak Sad Najwyzszy w wyroku z 3 VI 2009 r. IVCSK 61/09)

Zdaniem Sadu Okregowego wskazujac jako podstawe swych zadan przepis art. 10 powddka nie wyjaénila w czym
upatruje potrzeby uzyskania ochrony, juz nie praw wylacznych lecz interesu gospodarczego przed nieuczciwie
konkurencyjnym dzialaniem pozwanej. Nie przedstawita faktéw ani dowodéw na ich poparcie, poza tymi ktére mialy
wskazywa¢é na naruszenie praw do znakéw towarowych (...). W tym tez zakresie nalezy odczytywaé sformulowany



przez powodke zarzut negatywnego wplywu dzialania pozwanej na pelnienie przez znaki towarowe (...) funkcji
jako$ciowej. Nie ma zatem podstaw do dokonania odmiennej niz na plaszczyznie prawa znakéw towarowych oceny
naruszenia interesé6w gospodarczych spo6lki (...). Wobec powyzszego Sad I instancji uznal zadania oparte na podstawie
art. 10 u.z.n.k jako podlegajace oddaleniu, jako catkowicie nieudowodnione.

O kosztach procesu Sad Okregowy orzekl na podstawie art. 98 k.p.c.

Apelacje od powyzszego wyroku wniosla powddka (...) spolka z ograniczong odpowiedzialnoScia w W. zaskarzajac go
w caloéci. Zaskarzonemu wyrokowi powddka zarzucila:

1. naruszenie prawa materialnego poprzez niewlaéciwe zastosowanie:

a) art. g oraz art. 96 lit. a) Rozporzadzenia Rady Unii Europejskiej 207/2009/WE w sprawie wspolnotowego znaku
towarowego (wersja ujednolicenia) z dnia 26 lutego 2009 r. (Dz. Urz. UE L 2009.78.1) przez przyjecie, iz uzywana
kolorystyka znaku w kazdym przypadku silnie ogranicza ochrone warstwy stownej;

b) art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503
z poZn. zm.) przez przyjecie, iz uzywanie przez pozwana oznaczenia ,,(...)” nie wprowadza konsumentéw w blad co do
pochodzenia opatrzonych nimi produktow;

¢) art. 296 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasno$ci przemystowej (Dz. U. z 2001 r. Nt 49, poz. 508 z pdzn.
zm.) przez przyjecie blednych kryteriéw oceny podobienstwa znakéw towarowych;

2. naruszenie prawa procesowego, a mianowicie art. 23381 k.p.c. przez zaniechanie wszechstronnego rozwazenia
calego znajdujacego sie w aktach sprawy materialu dowodowego oraz przez dokonanie btednych ustalen faktycznych,
w szczegoblnoSci polegajacych na bezpodstawnym przyjeciu, iz towary oferowane przez Strony nie sa podobne.

Majac powyzsze zarzuty na uwadze powoddka wniosla o zmiane wyroku Sadu Okregowego w Warszawie i
uwzglednienie powddztwa w caloéci ewentualnie o uchylenie tego wyroku w calo$ci i przekazanie sprawy temu sagdowi
do ponownego rozpoznania oraz o dopuszczenie dowodow dolaczonych do apelacji i zasadzenie kosztéw procesu za
obie instancje, w tym kosztow zastepstwa procesowego.

W odpowiedzi na apelacje pozwana wniosla o jej oddalenie i zasadzenie kosztow zastepstwa procesowego.
Sad Apelacyjny w Warszawie ustalil i zwazyl co nastepuje:
Apelacja jest catkowicie bezzasadna.

Podkresli¢ przede wszystkim nalezy, ze Sad Okregowy w oparciu o prawidlowo zebrany material dowodowy ocenit
go w granicach przystugujacych uprawnien okreslonych w art. 233 § 1 k.p.c., a zajete stanowisko w spos6b nalezyty
uzasadnit zgodnie z wymogami wynikajacymi z art. 328 § 2 k.p.c. Przytoczone w uzasadnieniu ustalenia faktyczne Sad
Apelacyjny podziela i uznaje je za wlasne co powoduje, ze nie zachodzi potrzeba ich powtdrzenia.

Majac powyzsze na uwadze za chybiony nalezy uzna¢ zarzut naruszenia art. 23381 k.p.c. Powodka wskazala na
brak wszechstronnego rozwazenia zebranego w sprawie materialu dowodowego oraz dokonanie blednych ustalen
faktycznych. Wobec tresci uzasadnienia wyroku Sadu Okregowego zarzut ten nie znajduje zadnego uzasadnienia,
albowiem Sad I instancji bardzo wszechstronnie i wnikliwie rozwazyl caly zebrany w sprawie material dowodowy,
w tym odni6st sie do prawidlowo przeprowadzonego dowodu z zeznan strony pozwanej. Dodaé nalezy, ze przepis
art. 233 § 1 k.p.c. reguluje jedynie kwestie oceny wiarygodno$ci i mocy (warto$ci) dowodowej przeprowadzonych
w sprawie dowodéw, a nie poczynionych ustalen faktycznych, czy wyprowadzonych z materialu dowodowego
wnioskéw. Zaniechanie zas§ wszechstronnego rozwazenia zebranego w sprawie materiatlu, czy tez pominiecie przez
sad przy wyrokowaniu okreslonej okolicznoéci faktycznej, nawet jezeli strona uwaza ja za okoliczno$é istotng dla
rozstrzygniecia sprawy - nie stanowi o naruszeniu powyzszego przepisu (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 25



listopada 2003 r., II CK 293/02). Sad Apelacyjny nie dopatrzyl sie w niniejszej sprawie zadnej sprzecznos$ci w
dokonanej przez Sad I instancji ocenie zebranego materialu dowodowego ani wadliwosci tej oceny. W tym miejscu
nalezy odnieé¢ sie do wskazanych wraz z apelacja dowodow. Sad Apelacyjny oddalil wnioski dowodowe na podstawie
art. 381 k.p.c., albowiem dowody te powodka mogla zglosié¢ przed sadem I instancji, a nie wykazala, ze potrzeba ich
zgloszenia nastgpila na etapie postepowania apelacyjnego.

Co do zarzutéw naruszenia prawa materialnego to sa one réwniez chybione.

Nie moze znaleZ¢ uznania zarzut naruszenia art. 9 i 96 lit. ¢) Rozporzadzenia RUE 207/2009/WE. Powddka podniosla,
ze Sad Okregowy zaprzeczyt idei rejestracji stownego znaku towarowego, nie wskazala jednakze, w ktéorym miejscu
i w jaki sposob to uczynil. Wniosek taki nie zostal sformulowany przez Sad I instancji, ktéry za Trybunalem
Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej podniost jedynie, ze kolor lub kolory uzyte przez osobe trzecia w oznaczeniu,
ktéremu zarzuca sie naruszenie, sg istotne dla calo$ciowej oceny ryzyka konfuzji”. (strona 8 uzasadnienia Sadu
Okregowego) Wywodzenie z powyzszego cytatu zarzutu niezgodnego z obowiazujacymi przepisami zawezenia ochrony
slownego znaku towarowego jest niedopuszczalna nadinterpretacja tre$ci uzasadnienia sporzadzonego przez Sad.

Wskaza¢ rowniez nalezy, ze grawerowany lub wyttaczany znak towarowy powddki jest jednoznacznie inny niz znak
uzywany przez pozwana i nie moze wprowadza¢ w blad przecietnego konsumenta. W tym miejscu nalezy réwniez
zauwazy¢, ze powodka wnosila o zakazanie uzywania elementéw slownych identycznych lub podobnych do znaku
towarowego (...) w szczegblnoSci okreSlenia (...) (k. 2v akt). Strona powodowa nie wykazala jednakze w zaden
sposob, aby pozwana uzywala gdziekolwiek samego okreélenia (...) bez dodatkow (...)” lub (...). Takie sformulowanie
nieudowodnionego niczym roszczenia czyni je bezpodstawnym, podobnie jak bezpodstawny jest zarzut zgloszony
w apelacji. Owe dodatki pomijane w zadaniu przez powddke czynia r6znym od siebie w warstwie slownej oba
zarejestrowane znaki towarowe.

Za nieprawidlowy nalezy uzna¢ takze zarzut naruszenia przez Sad Okregowy art. 296 ustawy Prawo wlasnosci
przemystowej. Zdaniem Sadu Apelacyjnego kryteria oceny podobienstwa znakéw towarowych zostaly wlasciwie
przyjete przez Sad I instancji.

W pierwszej kolejnosci nalezy podniesé, ze apelujacy nie wskazal, ktére to jego zdaniem kryteria sa sluszne i
wlaéciwe, a z jakiego powodu te przyjete przez Sad sg nieistotne i nie zwracajace uwagi przecietnego konsumenta. Sad
calosciowo i bardzo dokladnie dokonal oceny podobienstwa znakéw, odnoszac sie w uzasadnieniu nawet do bardzo
drobnych szczegblow, nie pomijajgc ich warstwy wizualnej, graficznej, znaczeniowej i stownej, rodzaju czcionki,
koloru, znaczenia stownego, rodzaju towaréw, sposobu ich wykonania, jak tez okreslil grupe docelowa klientow, do
ktorych produkty opatrzone oboma znakami towarowymi sa kierowane. Powodka przytaczajac fragmenty orzeczen
Wojewo6dzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie nie odniosta w zaden sposoéb ich treéci do skarzonego wyroku
i tresci jego uzasadnienia. Wszystkie wskazane przez te Sady podobienstwa znakéw zostaly przez Sad Okregowy
ocenione, a to, ze ocena ta jest niezgodna z zapatrywaniem powddki nie moze prowadzi¢ do uznania zarzutu za
prawidlowy. Nalezy w tym miejscu doda¢, ze powoddka, na co zwrocil uwage takze Sad Okregowy, nie przedstawila
zadnego dowodu uzasadniajgcego jej stanowisko np. co do grupy docelowej, do ktérej skierowane sa produkty
pozwanej lub tez mozliwosci wprowadzenia w btad konsumentéw co pochodzenia towaru opatrzonego odpowiednim
znakiem towarowym. Nie potrafila tym samym zanegowac wnioskéw plynacych z prawidlowo ocenionych zeznan
pozwanej. Zadnego znaczenia dla rozstrzygniecia wydanego w niniejszej sprawie nie maja wyroki Sad Okregowego
wydawane w innych sprawach dotyczacych powddki, w ktorych uznawal podobiefistwa do (...) innych znakéow
towarowych, albowiem wyroki w nich wydane poprzedzaly inne ustalenia faktyczne niz w przedmiotowej sprawie.

Za bezpodstawny nalezy uzna¢ réwniez zarzut naruszenia art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zgodnie z przedmiotowym przepisem czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczanie towaréw lub ustug albo
jego brak, ktére moze wprowadzi¢ klientow w blad co do pochodzenia. Wobec ustalenr poczynionych przez Sad
Okregowy, ktore Sad Apelacyjny uznal za prawidlowe, prowadzacych do konstatacji, iz znaki towarowe nie s3 podobne
iw blad nie wprowadzaja, nie mozna przypisaé¢ pozwanej naruszenia cytowanego przepisu. Nadto za Sadem I instancji



nalezy wskazaé, ze powodka nie wyjasnila w czym upatruje potrzeby uzyskania ochrony, juz nie praw wylacznych
lecz interesu gospodarczego przed nieuczciwie konkurencyjnym dzialaniem pozwanej; nie przedstawila faktéw ani
dowodow na ich poparcie, poza tymi ktére mialy wskazywaé na naruszenie praw do znakéw towarowych (...).

Z tych wzgledow Sad Apelacyjny orzekt jak w sentencji wyroku na mocy art. 385 k.p.c.

O kosztach procesu ( kosztach zastepstwa procesowego) orzeczono zgodnie z zasadg odpowiedzialno$ci za wynik
procesu wyrazona w art. 98 § 11 3 k.p.c. wzw. z art. 391 § 1 k.p.c.



