Sygn. akt I ACa 962/16

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 wrze$nia 2017 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie I Wydzial Cywilny

w skladzie:

Przewodniczacy SSA Marta Szerel (spr.)

Sedziowie SA Romana Gorecka

SO (del.) Agnieszka Wachowicz-Mazur

Protokolant prot. sadowy Izabela Katrynska

po rozpoznaniu w dniu 18 wrze$nia 2017 r. w Warszawie
na rozprawie

sprawy z powodztwa (...) spoiki akeyjnej ( (...), (...) Ltd) z siedziba w B. ((...)), (...) Ltd. z siedziba w C. ((...)) i (...)
((...)) sp. z 0.0. z siedzibg w W.

przeciwko I. B.

o ochrone znakéw wspdlnotowych i roszezenia z nieuczciwej konkurencji
na skutek apelacji powodow

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie

z dnia 14 marca 2016 r., sygn. akt XXII GWzt 26/15

1. zmienia zaskarzony wyrok czesciowo w punkcie trzecim w ten sposob, ze dodatkowo zakazuje I.
B. uzywania w obrocie handlowym oznaczenia ;

2. oddala apelacje w pozostalym zakresie;

3. znosi wzajemnie miedzy stronami koszty postepowania apelacyjnego.
Agnieszka Wachowicz-Mazur Marta Szerel Romana Goérecka

Sygn. akt I ACa 962/16

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 14 marca 2016 r. Sad Okregowy uwzglednil czeSciowo powodztwo i zakazat I. B. uzywania w obrocie
handlowym oznaczen:

a) (...)
b) (...)



o) (...
d (..)
e) ;
D

(punkt pierwszy) oraz nakazal jej opublikowanie przez okres jednego miesigca na stronie gléwnej strony internetowej
(...), w banerze reklamowym umieszczonym ponad treécig tej strony, na bialym polu, z czarnym obramowaniem,
zajmujacej co najmniej 34 tego pola, napisanej czcionka typu C. oraz widocznej bez przewijania informacji o orzeczeniu
o treSci wskazanej w sentencji wyroku (punkt drugi). Sad oddalil powodztwo w czeéci dotyczacej oznaczen (...), (...),
oraz (punkt trzeci), zniost wzajemnie pomiedzy stronami koszty postepowania (punkt czwarty) oraz obciazyl pozwana
obowiagzkiem zwrotu na rzecz Skarbu Panstwa nieuiszczonych kosztoéw sadowych w wysokos$ci 633,85 z (punkt piaty).

Sad pierwszej instancji ustalil, ze powodowi (...) S.A. stuzy prawo do wspdlnotowego slownego znaku towarowego
(...), z prawem pierwszenstwa od 15 kwietnia 1996 r., zarejestrowanego 16 grudnia 2008 r. pod numerem (...), dla
towardéw i ustug wedlug klasyfikacji nicejskiej. Powodowie (...) Ltd i (...) ((...)) sp. z 0.0. sa uprawnieni do uzywania
slownego znaku wspoélnotowego (...) nr (...) i maja zgode wlasciciela znaku na wystgpienie przeciwko pozwanej z
powodztwem o naruszenie praw do tego znaku. Powod (...) S.A. prowadzi dzialalno$¢ od 1903 r., miedzy innymi,
w zakresie produkgcji i sprzedazy zegarow oraz innych przyrzadéw do pomiaru czasu, w tym réwniez urzadzen do
pomiaru czasu podczas imprez sportowych. Powdd (...) Ltd prowadzi dzialalno$¢ od 1972 r., miedzy innymi, w zakresie
chronometrazu zawodéw sportowych, ponadto jest dystrybutorem systeméw pomiaru czasu marki O.. (...) Ltd na
terenie Polski jest firma (...), odpowiedzialna za sprzedaz produktow i obstuge klientéw w zakresie sprzetu do pomiaru
czasu. Firma ta organizuje roéwniez szkolenia z zakresu obslugi wspomnianych urzadzen. Powdd (...) ((...)) sp. z o.o.
prowadzi dzialalno$¢ od 2004 r., miedzy innymi, w zakresie sprzedazy zegarow.

Znak slowny (...) jest rozpoznawalny i cieszy sie renoma jako marka zegarkow. Ponadto jest rozpoznawalny, jako
system pomiaru czasu uzywany na zawodach plywackich, wérod sportowcow-profesjonalistow, dzialaczy sportowych,
sportowcoOw-amatoréw oraz osob interesujacych sie plywaniem. Powod (...) S.A. jest oficjalnym podmiotem
mierzacym czas na miedzynarodowych wydarzeniach sportowych oraz publikuje wyniki tych zawodéw na stronie
internetowej (...), ktorej wladcicielem jest (...) LTD. Domena (...) zostala zarejestrowana 23 grudnia 1997 r. Z uwagi
na swoja funkcje, strona internetowa (...) cieszy sie duzym zainteresowaniem zagranicznych, jak i polskich srodowisk,
niemniej nie sa na niej publikowane wyniki z krajowych i lokalnych zawodéw plywackich.

Pozwana I. B. od 2003 r. prowadzi dzialalno$¢ w zakresie pomiaru czasu na zawodach plywackich w Polsce.
Od 13 lat jest znana i ceniona w polskim $rodowisku plywackim jako osoba zajmujgca sie pomiarem czasu na
zawodach plywackich oraz prowadzaca internetowe serwisy informacyjne dotyczace wynikow zawodéw plywackich
na terenie Polski. Pozwana zamieszcza w swoich serwisach informacje dotyczace zawodow plywackich rozgrywanych
na terenie Polski, gléwnie o charakterze lokalnym, oraz informacje dotyczace polskiego Srodowiska plywackiego. Jest
rozpoznawalna w polskim Srodowisku plywackim. Odbiorcami ustug pozwanej sa podmioty organizujace zawody
plywackie na terenie Polski, osoby biorace udzial w tych zawodach i osoby zajmujace sie obsluga tych zawodow oraz
osoby interesujace sie plywactwem. Odbiorcy ustug pozwanej nie traktuja jej dzialalno$ci jako powiazanej gospodarczo
z ktérymkolwiek z powodéw — kojarza pozwana jako osobe postugujaca sie przy pomiarach wynikéw zawodéw
plywackich systemem pomiarowym (...), a nie jako osobe powiazana gospodarczo z grupa kapitalowa (...).

Sad Okregowy ustalil nadto, ze w okresie od 13 listopada 2007 r. do 15 kwietnia 2014 r. pozwana prowadzila dzialalno$c
gospodarcza pod firma (...) (...), a od 15 kwietnia 2014 r. prowadzi dzialalno$¢ pod nazwa I. B. (...) Od 2006 r.
pozwana zajmuje sie obsluga zawoddéw z wykorzystaniem systemu elektronicznego pomiaru czasu S. (...) A. (...).
W swojej dzialalnosci wykorzystuje oprogramowanie (...), stuzgce do wizualizacji wynikéw, ktérego autorem jest M.
H.. Od 12 grudnia 2006 r. na rzecz pozwanej zarejestrowane sa domeny (...) i (...). Na stronie pod adresem(...) I.



B. publikowala wyniki zawod6w sportowych w plywaniu, organizowanych na terenie Polski. Ponadto prowadzita
serwis z informacjami dotyczacymi polskiego $érodowiska pltywackiego na stronie internetowej pod adresem (...).
Powdd(...) Ltd co najmniej od 2007 r. wiedzial o postlugiwaniu sie przez pozwana domena (...) i fakt ten tolerowal. 22
lutego 2013 r. pozwana zarejestrowala domene (...) Zmiana domeny byla zwigzana z rozpoczeciem korzystania przez
pozwang réwniez z innych systemoéw pomiaru czasu, w tym konkurencyjnych wobec powodéw systemow pomiaru
czasu C. T. (...). W listopadzie 2013 r. uruchomila serwis internetowy na stronie (...), na ktérym publikuje informacje
dotyczace polskiego $rodowiska plywackiego. Powodki (...) S.A. wezwaly pozwana do zaprzestania korzystania z
terminu (...) oraz przeniesienia na nie praw do domen (...) i (...). W lutym 2014 r. pozwana zaprzestala prowadzenia
serwisu informacyjnego pod domeng (...), a dotychczasowa dzialalno§¢ w tym zakresie kontynuuje pod domena (...).
W prowadzonej dzialalno$ci postugiwala sie ponadto oznaczeniami stowno-graficznymi:

a) - wlatach 2011 — 2012
b) - w okresie od 2012 r. do czerwca 2015 .
¢) - od czerwca 2015 .

Sad pierwszej instancji ustalil réwniez, ze w dacie orzekania pozwana, w wykonaniu postanowienia Sadu z 27 lipca
2015 1., dokonatla delegacji domen z (...)i (...)na (...) i (...) ponadto calkowicie zaprzestala z korzystania z domen (...) i
(...) oraz wykorzystywania w kodzie Zr6dlowym stron (...) i (...) fraz (...), (...), (...).

W takim stanie faktycznym, ustalonym na podstawie niekwestionowanych dokumentéw oraz zeznan $wiadkéow i
przestuchania pozwanej, Sad pierwszej instancji stwierdzil, ze powbddztwo jest uzasadnione czeéciowo.

W ocenie Sadu Okregowego, pozwana narusza prawa powodow w sposob stypizowany w art. 9 ust. 1b Rozporzadzenia
Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (dalej rozporzadzenie nr 207/2009), co
uzasadnia zastosowanie sankcji na podstawie art. 102 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2 i w zw. z art. 9 ust. 1b rozporzadzenia
oraz art. 296 ust. 1a w zw. art. 287 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 102 ust. 2 rozporzadzenia, tj. zakazanie uzywania w obrocie
handlowym oznaczen konfuzyjnie podobnych oraz nakazanie jej opublikowanie informacji o wyroku.

Zdaniem Sadu pierwszej instancji uzywane przez pozwang oznaczenia stowne (...), (...), (...) i (...) oraz oznaczenia
graficzne byly wysoce i konfuzyjnie podobne do zarejestrowanego znaku (...), poprzez uzycie w nich w caloéci tego
znaku, jako elementu dominujacego i dystynktywnego. Ponadto, znak towarowy (...) jest elementem, ktéry posiada
pierwotng i wtorna zdolno$é odrédzniajaca, w odroznieniu do elementéw stownych, tj. ,timing”, ,news”, ,pl”, czy
»eu”, ktore z przyczyn oczywistych nie posiadaja cech dystynktywnoSci, tak samo jak czcionka, kolorystyka oraz
grafika oznaczen. Uslugi pozwanej, polegajace na chronometrazu zawodéw plywackich oraz prowadzeniu serwiséw
informujacych o wynikach tych pomiaréw, sa podobne do towaréw i ustug, dla ktorych znak (...) zostal zarejestrowany,
tj. instrumenty chronometryczne, badania i rozw6j w dziedzinie pomiaru czasu i odlegloéci, oprogramowanie
komputerowe uzywane w instalacjach urzadzen pomiarowych, instalacjach do kontroli czasu i odleglo$ci. Przedmiot
dzialalnoSci pozwanej oraz przeznaczenie towardw i ustugi (klasa 38, 41, 42 klasyfikacji nicejskiej), dla ktoérych
znak (...) zostal zarejestrowany, sa zbiezne, gdyz ich celem jest dokonywanie profesjonalnego pomiaru czasu. W
ocenie Sadu Okregowego sam fakt, ze pozwana wykorzystywata do dokonywania pomiaréw urzadzenia marki (...),
nie usprawiedliwial poslugiwania sie przez nia znakiem (...) w oznaczeniach jej przedsiebiorstwa i $wiadczonych
przez nig ushlug. Poinformowanie odbiorcow ustug pozwanej o rodzaju sprzetu pomiarowego, ktorym postuguje sie
pozwana, nie wymagalo zamieszczania jego marki w firmie pozwanej oraz uzywanych przez nia oznaczeniach stowno-
graficznych, gdyz ta wiadomo$¢ mogla zosta¢ przekazana przez pozwana w inny sposéb. Niespornym jest, ze znak
stlowny (...) jest znakiem renomowanym, jako marka urzadzen do pomiaru czasu. Wykorzystywanie przez pozwang
znaku (...), miedzy innymi, w domenach stron internetowych oraz w oznaczeniach jej dzialalnoSci gospodarczej,
polegajacej w szczego6lnosci na chronometrazu zawodow plywackich, sugeruje, ze pomiedzy pozwang a powodem (...)
S.A.istniejg powigzania gospodarcze, a w szczegoblnosci, iz pozwana jest przedstawicielem lub dystrybutorem urzadzen
pomiarowych tego powoda. Pozwana korzystala w ten sposob ze znaku powoda (...) S.A. przenoszac na swoje ustugi



pozytywne wyobrazenia konsumentoéw o dobrej jako$ci urzadzen pomiaru czasu produkowanych przez powoda pod
marka (...), ktérej renoma powstata w wyniku wieloletnich nakladéw ponoszonych przez powoda (...) S.A.

W ocenie Sadu, uzasadnione sg obawy powodéw, ze uzywanie przez pozwang oznaczen stowno — graficznych i
stownych:

vy o)y (o), (i) 1 (...), podobnych do zarejestrowanego, renomowanego znaku towarowego (...), a ponadto w
odniesieniu do podobnych uslug, moze doprowadzi¢ do wprowadzenia w blad nabywcoéw co do pochodzenia ustug
pozwanej, jako od podmiotu autoryzowanego, powigzanego gospodarczo z powodem (...) S.A. oraz do oslabienia
mocy odrézniajgcej oznaczenia (...), w przypadku stosowania go do oznaczania kazdej dzialalno$ci chronometrazowe;j.
Spos6b dzialania pozwanej stanowi w istocie uzycie znaku towarowego powoda (...) S.A., bez jego zgody, w celu
zareklamowania jej przedsiebiorstwa i jej uslug. Dzialania te moga negatywnie wplywaé na pozycje rynkowa i
postrzeganie powoda, ktory pozbawiony jest mozliwo$ci kontrolowania, czy towary i ustugi oferowane przez pozwana
sgq odpowiedniej jakosci. Co najwazniejsze, dzialania pozwanej mogg szkodzi¢ sile odrbzniajacej znaku towarowego
(...) 1 naruszaja w ten sposob prawidlowe pelnienie przez ten znak funkcji oznaczenia pochodzenia, jakoSciowej,
reklamowej i inwestycyjne;j.

Sad Okregowy wskazal, ze podstawe nakazania pozwanej podania do publicznej wiadomosci informacji o orzeczeniu
stanowi art. 296 ust. 1a w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 102 ust. 1 rozporzadzenia. Zdaniem Sadu, forma,
tres¢, jak rowniez zwiezlo$¢ informacji o orzeczeniu, zaproponowana w tenorze wyroku, podyktowana jest wzgledami
praktycznymi. Nadto zastosowana sankcja jest proporcjonalna do sposobu i rozmiaru naruszenia, jak rowniez w
pelni realizuje uzasadnione interesy strony powodowej co do poinformowania kontrahentéw pozwanej o zaistnialym
naruszeniu.

Za niezasadne Sad pierwszej instancji ocenil pow6dztwo w czesci dotyczacej uzywanych przez pozwana oznaczen
(...), (...), , oraz . Oznaczenia te nie sa zdaniem Sadu Okregowego podobne do zarejestrowanego znaku (...) w takim
stopniu, by rodzily one skojarzenia z tym znakiem. Wprawdzie obecnie uzywany przez pozwana przedrostek (...) rézni
sie od znaku (...) tylko brakiem jednej, poczatkowej litery, jednak okoliczno$¢, ze z wyrazami (...) i (...) lacza sie
zupelhie odmienne znaczenia (wyraz(...) oznacza wielokrotno$¢ jakiej$ jednostki miary, a w jezyku potocznym co$
bardzo duzego, natomiast wyraz(...) oznacza ostatnia litere alfabetu greckiego i ma réwniez symboliczne znaczenie
konca, kresu czego$), powoduje, iz sformutowanie (...) nie rodzi zadnych skojarzen ze stowem (...). Brak zgodnosci
wizualnej, fonetycznej oraz znaczeniowej pomiedzy poréwnywanymi oznaczeniami nie pozwala uznac ich za podobne.
Powyzsze rozwazania nalezy réwniez odnie$¢ do oceny oznaczen megatiming oraz (...), ktérych wspélnym elementem
jest stowo ,timing” pelnigce w tym ukladzie jedynie funkcje stricte opisowa, w stosunku do dystynktywnego slowa
(...) oraz(...). W ocenie Sadu, w przedmiotowym zakresie nie zachodzi konfuzja konsumencka, uzasadniajgca stawiany
pozwanej zarzut. Nalezy przy tym mie¢ na uwadze, ze odbiorcami uslug pozwanej sa osoby interesujace sie sportami
plywackimi zawodowo lub hobbistycznie, ktére w zwigzku z tym maja duza wiedze w zakresie tych dziedzin sportu
i rozrézniaja serwisy informacyjne. Ponadto powodka prowadzac od kilkunastu lat swoja dzialalno$é jest doskonale
znana i rozpoznawalna w polskim Srodowisku plywackim, jako osoba fizyczna prowadzaca samodzielna dzialalnoéc
gospodarcza.

Za czeSciowo zasadne Sad pierwszej instancji uznal zadanie pozwu wywodzone z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Jak wskazal, z zaoferowanego przez strony materialu dowodowego wynika pierwszenstwo uzywania
przez strone powodowa oznaczenia (...) dla oznaczenia przedsiebiorstwa oraz oferowanych przez nia towaréw i
uslug. Moze ona zatem skutecznie powolywaé sie na przepis art. 10 u.z.n.k., zadajac ochrony przed nieuczciwie
konkurencyjnymi dzialaniami pozwanej. W obecnych realiach gospodarczych adresy internetowe wykorzystywane
sa jako atrakcyjne oraz bardzo efektywne narzedzia reklamy i promocji, przekazujac zainteresowanym informacje
o przedsiebiorcy, a takze zachecajac uzytkownikow Internetu do odwiedzania stron internetowych i skorzystania z
prezentowanej przez niego oferty. Zdaniem Sadu Okregowego pozwana dopuszcza sie czyndéw nieuczciwej konkurencji
przez uzywanie oznaczen: (...), (...), (...), (...), ,,, konfuzyjnie podobnych do wcze$niejszego oznaczenia (...), a ponadto
narusza dobre obyczaje, korzystajac z renomy innego przedsiebiorstwa. Na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. powinna by¢



za$ chroniona sila przyciagania (atrakcyjnosé) przedsiebiorcy i jego oddzialywania na relatywny krag konsumentow.
Uzywanie przez pozwang znaku towarowego (...) w oznaczeniach jej przedsiebiorstwa skutkowaé moze polaczeniem
przez odbiorcow pozytywnych skojarzen, jakie maja w odniesieniu do znaku (...) i zacheceniem ich do skorzystania z
uslug pozwanej, poprzez sugestie powigzan gospodarczych pomiedzy pozwana i ktéryms z powodéw, uprawnionych
do postugiwania sie tym oznaczeniem. Wrazenie powigzan gospodarczych moglo ponadto poglebiaé postugiwanie
sie przez pozwang domenami: (...), (...), (...), bardzo podobnymi fonetycznie, znaczeniowo i graficznie do domeny
(...), do ktorej prawo przystuguje (...) LTD i ktoéra zostala zarejestrowana duzo wczesniej przed domenami pozwane;j.
Stronie powodowej stluzy wiec roszczenie przewidziane przepisem art. 18 u.z.n.k. Z tozsamych, jak w wypadku
roszczen wywodzonych z naruszenia znaku towarowego, przyczyn Sad pierwszej instancji oddalil jednak powbdztwo
w odniesieniu do oznaczen , oraz , ktére w ocenie Sadu nie wywohuja konfuzji konsumenckiej, w odniesieniu do ustug
Swiadczonych przez pozwana.

O kosztach postepowania orzeczono na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., znoszac je wzajemnie pomiedzy
stronami, albowiem roszczenia strony powodowej zostaly uwzglednione mniej wiecej w polowie, a o nieuiszczonych
kosztach sadowych — na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z 28 lipca 2005 r. 0 kosztach sadowych w sprawach cywilnych.

Apelacje od powyzszego rozstrzygniecia wywiodla strona powodowa i zaskarzyla wyrok w czeéci oddalajacej
powodztwo, tj.:

» w punkcie drugim w zakresie, w ktérym Sad Okregowy oddalil powédztwo o nakazanie pozwanej opublikowania
ogloszenia o tre$ci wyroku oraz z zachowaniem warunkéw wskazanych w pkt 6) i 7) pozwu, tj. w zakresie w
jakim Sad Okregowy pomingl wskazane przez powodoéw tres¢ ogloszenia, w tym nazwe domeny ,,(...)”, miejsca
publikacji, wymagania techniczne towarzyszace publikacji treSci ogloszenia;

» w punkcie trzecim, na podstawie ktérego Sad Okregowy oddalil powodztwo o zakazanie uzywania oznaczen
stownych wskazanych w pkt 2 pozwu: (...), ,(...)”, ,,(...)” oraz oznaczen slowno-graficznych wskazanych w pkt 1
pozwu (zmodyfikowanym pismem w rozszerzajagcym powddztwo z 6 lipca 2015 r.): ; ; oraz (zwane ,,spornymi
oznaczeniami”); oraz zadanie zlozenia o$wiadczen, o ktérych mowa w pkt 3) i 4) pozwu oraz wnioskéw
okre$lonych w pkt 5) i 8) pozwu oraz

« w punkcie czwartym, na podstawie ktérego nie przyznano powodom zwrotu kosztéw procesowych od pozwane;j.
Sadowi Okregowemu zarzucono naruszenie:

1) art. 9 ust. 1lit. b) rozporzadzenia nr (...)poprzez bledne zastosowanie polegajace na uznaniu, ze sporne oznaczenia
nie sa podobne do wspdlnotowego znaku towarowego (...) nr (...) oraz ze uzywanie przez pozwana spornych oznaczen
nie wprowadza konsumentéw w blad co do pochodzenia ustug swiadczonych przez pozwana;

2) art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr (...)poprzez bledne zastosowanie polegajace na uznaniu, ze sporne
oznaczenia nie sa podobne do renomowanego znaku towarowego (...), sporne oznaczenia nie rodza skojarzen z
renomowanym znakiem towarowym (...) i Ze uzywanie spornych oznaczeh przez pozwang nie dziala na szkode
charakteru odrézniajacego oraz renomy znaku towarowego(...) oraz ze pozwana nie czerpie nienaleznych korzysci z
charakteru odrbzniajacego i renomy znaku towarowego (...);

3) art. 10 u.z.n.k. poprzez bledne zastosowanie polegajace na uznaniu, ze sporne oznaczenia nie sa podobne do
znaku towarowego (...) oraz oznaczenia odr6zniajacego ,,(...)” oraz ze uzywanie przez pozwang spornych oznaczen nie
wprowadza konsumentéw w blad co do pochodzenia ustug $wiadczonych przez pozwana;

4) art. 3 u.z.n.k. poprzez bledne zastosowanie polegajace na uznaniu, ze sporne oznaczenia nie s3 podobne
do znaku towarowego(...Joraz oznaczenia odrdézniajacego ,(...)” oraz ze uzywanie przez pozwana spornych
oznaczen nie prowadzi do podszywania sie przez pozwana pod powodéw oraz pasozytowania, tj. czerpania przez



pozwang nienaleznych korzysci z charakteru odrézniajacego, rozpoznawalno$ci, renomy i pozytywnych skojarzen
wywolywanych przez znak towarowy(...) oraz oznaczenie odrozniajace ,,(...)";

5) art. 9 ust. 1lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr (...) oraz art. 3, 5, 101 15 u.z.n.k. poprzez bledne zastosowanie polegajace na:

(a) niekonsekwencji zastosowania przepiséw przez Sad Okregowy, ktdry uznal, ze oznaczenia objete zakazem na
podstawie pkt 1 sentencji (w tym oznaczenie (...)) wprowadzaja w blad i moga by¢ skojarzone przez odbiorcow ze
znakiem renomowanym (...), a takie ryzyko nie wystepuje w zadnym stopniu w przypadku spornych oznaczen, mimo
ze oznaczenie (...) rozni sie od oznaczenia (...) tylko jedna litera; blad w zastosowaniu prawa jest razacy przy
uwzglednieniu, ze Sgd Apelacyjny w postanowieniu z dnia 21 grudnia 2015 r., w sprawie I ACz 2648/15, wskazal na
konsekwencje w dziataniu pozwanej oraz konieczno$¢ konsekwentnego stosowania przepisow;

(b) braku wziecia pod uwage caloksztaltu dzialan pozwanej, mimo ze Sad Okregowy dokonal poprawnej wykladni
przepiséw nakazujacej caloSciowa ocene ryzyka wprowadzenia w blad oraz calo§ciowa ocene naruszen renomowanego
znaku towarowego oraz mimo ze Sad Apelacyjny w postanowieniu z dnia 21 grudnia 2015 r., w sprawie I ACz 2648/15,
wskazal Sadowi Okregowemu, ze zadania powodoéw powinny by¢ rozpatrzone z uwzglednieniem caloksztaltu dzialan
pozwanej;

(c) braku wziecia pod uwage przy ocenie naruszenia tych przepiséw, ze naruszenia dokonywane byly przez pozwang
etapami, w sposob ciagly, w ten sposob, ze przy ocenie naruszenia na pdzniejszych etapach nalezy bra¢ uwage
wczesniejsze etapy naruszenia, w szczegblno$ci przy ocenie naruszenia przez uzywanie oznaczen (...) nalezy wzigé
pod uwage weze$niejsze naruszenie przez uzywanie oznaczen (...);

(d) braku wrziecia pod uwage przy ocenie naruszenia tych przepisoOw, ze pozwana uzywa sporne oznaczenia na
tym samym rynku ushlug, na ktérym znak towarowy (...) i oznaczenie odrbzniajace (...) korzystaja z wysokiej
rozpoznawalnoSci, renomy i cieszace sie uznaniem i pozytywnymi skojarzeniami wsrdd odbiorcow;

(e) braku wziecia dla oceny ryzyka skojarzenia spornych oznaczen oraz znaku towarowego (...) oraz oznaczenia
(...), ze relewantni odbiorcy, tj. osoby zainteresowane plywaniem, sa w stanie latwiej skojarzy¢ oznaczenia, gdyz
maja styczno$¢ z tymi oznaczeniami: (i) na basenach — znak towarowy (...) jest utrwalony na sprzecie do mierzenia
czasu, a pozwana uzywa spornych oznaczen dla wizualizacji wynikow zawod6ow i dla promocji swoich uslug na
basenach; (ii) w ramach ustug pozwanej, ktéra z jednej strony uzywa spornych oznaczen jako nazw i logotypow swoich
serwisOw internetowych i jednoczeénie zamieszcza w serwisach zdjecia z zawodow, na ktorych utrwalony jest sprzet
do mierzenia czasu oznaczony znakiem (...); (iii) ponadto relewantni odbiorcy uzywaja zaréwno serwisu (...) jak i
serwisu (...)

(f) wzieciu pod uwage przy ocenie ryzyka wprowadzenia w blad opinii wybranych $wiadkéw, ktorzy zeznawali
na wniosek pozwanej, ze w ich ocenie nie dochodzi do wprowadzenia w blad odbiorcow ustlug pozwanej oraz
nieprawidlowego wyprowadzenia wniosku w postaci braku ryzyka wprowadzenia w blad z samego faktu, ze wybrani
Swiadkowie znaja tozsamo$¢ pozwanej; okoliczno$é ta nie wyklucza, ze $wiadkowie ci oraz relewantni odbiorcy mogli
mys$leé, ze pozwana dziala we wspolpracy z powodami;

(g) niekonsekwencji zastosowania przepisow przez Sad Okregowy w odniesieniu do oznaczenia oraz oznaczen
zakazanych przez Sad Okregowy. Calo$ciowa ocena ryzyka wprowadzenia w blad poprzez uzywanie tego oznaczenia
powinna prowadzi¢ do takiego samego wniosku, jak ocena oznaczen (...), ze wzgledu na identyczno$¢ w dominujacych
elementach.

(h) niedokonaniu analizy podobienstwa spornych oznaczen do oznaczen powodéw na trzech plaszczyznach (wizualnej,
fonetycznych i znaczeniowej) przy uwzglednieniu znaczenia poszczeg6lnych plaszczyzn;



(i) niedokonaniu calo$ciowej oceny ryzyka wprowadzenia w blad konsumentéw przez uzywanie spornych oznaczen, a
tylko dokonaniu prostej analizy mozliwoéci ,,skojarzenia” oznaczen na podstawie podobienstwa oznaczen, bez wziecia
pod uwage innych czynnikéw oceny i ich wzajemnych zalezno$ci;

(j) niedokonaniu calo$ciowej oceny ryzyka naruszenia praw do renomowanego znaku towarowego, a tylko dokonaniu
prostej analizy mozliwos$ci ,skojarzenia” oznaczen na podstawie podobiefistwa oznaczen, bez wziecia pod uwage
innych czynnikéw oceny i ich wzajemnych zalezno$ci;

6) art. 3, 5,101 15 u.z.n.k. poprzez bledne zastosowanie polegajace na braku wziecia pod uwage przy ocenie naruszenia
tych przepisow, ze naruszenie dokonywane byly w polaczeniu z dzialaniami majacymi na rzecz zdyskredytowanie
powoddw i wypromowanie na rynku konkurencyjnego sprzetu do mierzenia czasu C. T. (...);

7) art. 5 u.z.n.k. poprzez brak zastosowania lub bledne zastosowanie polegajace na uznaniu, ze sporne oznaczenia nie
sa podobne do oznaczenia przedsiebiorstwa (...) oraz ze uzywanie przez pozwang spornych oznaczen nie wprowadza
konsumentéw w blad co do tozsamosci przedsiebiorstwa §wiadczacego ustugi pod spornymi oznaczeniami;

8) art. 15 u.z.n.k. poprzez brak zastosowania lub bledne zastosowanie polegajace na uznaniu, ze rejestracja i uzywanie
nazwy domeny ,(...)” oraz uzywanie Spornych oznaczen nie stanowi utrudniania powodom przez pozwang dostepu
do rynku uslug mierzenia czasu i informowania o wynikach zawodéw sportowych w plywaniu;

9) art. 3 u.z.n.k. poprzez bledng wykladnie polegajaca na uznaniu, ze przestanka stosowania art. 3 u.z.n.k w
odniesieniu do czynu nieuczciwej konkurencji polegajacej na podszywaniu sie oraz pasozytowaniu jest ryzyko
wprowadzenia w blad konsumentéw;

10) art. 9 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr (...) oraz art. 3, 5, 10 i 15 u.z.n.k poprzez btedna wykladnie polegajaca
na uznaniu przez Sad Okregowy, ze:

(a) dla ustalenia podobienstwa oznaczen warstwa znaczeniowa ma decydujace znaczenie;

(b) ryzyko wprowadzenia w blad oraz ryzyko skojarzenia oznaczen jest wylgczone, jesli odbiorcy ustug znaja tozsamosé¢
osoby, ktéra uzywa znaku towarowego bez zgody uprawnionego;

(c) dla oceny naruszenia tych przepisow, w tym oceny ryzyka wprowadzenia w blad oraz ryzyka skojarzenia, nie jest
istotny stopien zdolno$ci odrdzniajacej i rozpoznawalno$é znaku wezes$niejszego oraz identycznosé towardw lub ustug;

11) art. 3, 5,101 15 u.z.n.k. poprzez bledna wykladnie polegajaca na uznaniu, ze dla ustalenia podobienstwa oznaczen
odroézniajacych elementy opisowe, takie jak element ,timing”, nie sa brane pod uwage;

12) art. 227 k.p.c. poprzez pominiecie dowodow, ktorych przedmiotem sa fakty majace dla rozstrzygniecia sprawy
istotne znaczenie:

(a) dowodd z dokumentu w postaci zalgcznika nr 6 do pozwu (k. 91-95) na okoliczno$é uzywania serwisu (...) przez
uzytkownikow w Polsce;

(b) dowod z dokumentu w postaci zalacznika nr (...)do pozwu (k. 414-422) na okoliczno$¢ rozpowszechniania przez
pozwana reklamy poréwnawczej sprzetu(...) oraz C. T. (...), dzialan godzacych w renome znaku towarowego (...) oraz
stanowiacych czyn nieuczciwej konkurencji;

(c) spis kosztoéw ztozony przez powodow na ostatniej rozprawie (k. 1640-1669) na okoliczno$¢ kosztoéw procesowych
powoddw podlegajacych zwrotowi;



13) art. 227 k.p.c. poprzez dopuszczenie dowodow z zeznan §wiadkow na okolicznoéci niemajace dla rozstrzygniecia
sprawy istotnego znaczenia, tj. okoliczno$ci rozpoznawalno$ci pozwanej i jej serwiséw w wasko pojetym $rodowisku
plywackim;

14) art. 231 k.p.c. w zw. z art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowoddéw, brak
wszechstronnej analizy materialu dowodowego oraz wyprowadzenie z materialu dowodowego wnioskdéw z niego
niewynikajacych, co w konsekwencji doprowadzilo do dokonania blednych ustalen faktycznych polegajacych na tym,
ze Sad Okregowy przyjal, ze:

(a) powodd nr 2 co najmniej od 2007 r. wiedzial o postugiwaniu sie przez pozwanag nazwa domeny (...) i fakt ten
tolerowal — podczas gdy Swiadek L. K. zeznal, ze dowiedzial sie o stronie (...) jesienig 2013 r.;

(b) pozwana zajmuje sie gléwnie informowaniem o lokalnych zawodach plywackich — podczas gdy na stronie
internetowej pozwanej publikowane sa takze informacje o wynikach zawod6éw miedzynarodowych;

(c) odbiorcy ustlug pozwanej nie traktuja jej dzialalnoéci jako powiazanej gospodarczo z ktérymkolwiek z powodow
— podczas gdy brak jest dowodu potwierdzajacego te okolicznosé, zwlaszcza dowod z zeznan kilku $wiadkow
znajacych osobiScie pozwana nie jest adekwatny do ustalenia tejze okoliczno$ci, a badanie na grupie reprezentatywnej
zainteresowanych plywaniem nie zostalo przeprowadzone;

15) art. 236 k.p.c. poprzez przeprowadzenie dowodu z zeznan $wiadkéw na okolicznosci niewskazane w tezie
dowodowej, tj. na ktére dowdd nie zostal dopuszezony;

16) art. 328 § 2 k.p.c. poprzez wskazanie w uzasadnieniu wyroku, ze sad uznal za wiarygodne zeznania §wiadka L. K.,
podczas gdy w istocie ustalil stan faktyczny niezgodny z tymi zeznaniami, co w konsekwencji prowadzi do logicznej
sprzeczno$ci w treSci uzasadnienia, a w konsekwencji poprzez brak wskazania przyczyn, dla ktorych Sad Okregowy
w istocie odmoéwil wiarygodnosci i mocy dowodowej zeznaniom §wiadka L. K. przeczacym informowaniu w 2007 r.
$wiadka o uzywaniu domeny (...) przez pozwang;

17) art. 328 § 2 k.p.c. poprzez niewyjaénienie podstawy prawnej wyroku:

(a) nie dokonal analizy podobienstwa spornych oznaczen do oznaczenn powodow na trzech plaszczyznach (wizualnej,
fonetycznych i znaczeniowej) przy uwzglednieniu znaczenia poszczeg6lnych plaszczyzn;

(b) nie dokonal calo$ciowej oceny ryzyka wprowadzenia w blad konsumentéw przez uzywanie spornych oznaczen, a
tylko dokonal prostej analizy mozliwoSci ,,skojarzenia” oznaczen na podstawie podobienstwa oznaczen, bez wziecia
pod uwage innych czynnikéw oceny i ich wzajemnych zaleznoSci;

(c) nie dokonal catoéciowej oceny ryzyka naruszenia praw do renomowanego znaku towarowego przez uzywanie
spornych oznaczen, a tylko dokonal prostej analizy mozliwosci ,skojarzenia” oznaczen na podstawie podobienstwa
oznaczen, bez wziecia pod uwage innych czynnikéw oceny i ich wzajemnych zaleznoSci;

(d) nie przeprowadzil analizy przestanek zastosowania art. 3, 5 i 15 u.z.n.k., nie uzasadnil, dlaczego uzywanie przez
pozwang spornych oznaczen nie naruszalo tych przepiséw i intereséw gospodarczych powodow.

Apelujace wniosly o zmiane zaskarzonego wyroku poprzez uwzglednienie powodztwa w caloéci oraz zasadzenie od
pozwanego na rzecz strony powodowej kosztow procesu za pierwsza instancje wedlug spisu kosztéw dolaczonego
do akt na rozprawie w dniu 7 marca 2016 r., w tym kosztow zastepstwa procesowego za pierwsza instancje wedlug
norm przepisanych oraz zasadzenie od pozwanego kosztéw procesu za drugg instancje, w tym kosztéw zastepstwa
procesowego w tymze postepowaniu wedlug norm przepisanych, ewentualnie uchylenie zaskarzonego wyroku w
zaskarzonej czeSci i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sadowi Okregowemu w Warszawie wraz z
pozostawieniem temu Sadowi rozstrzygniecia w przedmiocie kosztéw postepowania apelacyjnego.



Na rozprawie w dniu 18 wrze$nia 2017 r. strona powodowa sprecyzowala, ze zarzut skierowany przeciwko punktowi
drugiemu wyroku, obejmujacy pominiecie miejsca publikacji i wymagan technicznych dotyczy nieuwzglednionej
przez Sad pierwszej instancji publikacji w czasopi$mie. Z kolei w zalgczniku do protokotu rozprawy z 18 wrze$nia
2017 r. podala, ze nakazana przez Sad Okregowy tres¢ publikacji nie odpowiada zakresowi i specyfice dokonanego
naruszenia, dla publikacji istotne jest wskazanie formy uzywania oznaczen, tj. w nazwach i logotypach serwisow
internetowych oraz wskazanie, ze pozwana wprowadzala w blad swoich klientéw, jak rowniez miejsce publikacji —
nie tylko na stronie gldwnej, ale i podstronach serwisu (...), natomiast w zakresie wymagan technicznych istotne jest
doprecyzowanie wielko$ci banera wy$wietlajacego oSwiadczenie: ,szeroko$c -960 pikseli, wysokosé — 18 pikseli”, co
nie zostalo doprecyzowane w zaskarzonym wyroku.

Pozwana wniosla o oddalenie apelacji i zasadzenie kosztow postepowania apelacyjnego.
Sad Apelacyjny ustalil i zwazyl, co nastepuje:
Apelacja zastugiwala na czeSciowe uwzglednienie.

Zdaniem Sadu Apelacyjnego, w ustalonym prawidlowo przez Sad pierwszej instancji stanie faktycznym sprawy,
uzasadniona byla odmienna ocena konfuzyjnego podobienistwa chronionego znaku towarowego strony powodowej
(...) oraz uzywanego przez nia w domenie internetowej oznaczenia (...) z uzywanym przez strone pozwang
oznaczeniem .

W pierwszej kolejnoSci odnie$¢ nalezalo sie jednak do przypisywanych Sadowi pierwszej instancji uchybien
procesowych.

Na uwzglednienie nie zastugiwal zaden z postawionych zarzutéw naruszenia przez Sad pierwszej instancji przepisu
art. 328 § 2 k.p.c. Uchybienie przez sad pierwszej instancji powyzszemu przepisowi zachodzi wtedy, gdy uzasadnienie
zaskarzonego orzeczenia nie posiada wszystkich koniecznych elementéw, badz zawiera braki w zakresie poczynionych
ustalen faktycznych i oceny prawnej tak znaczne, ze sfera motywacyjna orzeczenia pozostaje nieujawniona badz
ujawniona w sposéb uniemozliwiajacy poddanie jej ocenie instancyjnej. Tylko w takim wypadku uchybienie art. 328
§ 2 k.p.c. moze by¢ uznane za mogace mie¢ wplyw na wynik sprawy a postawiony zarzut naruszenia tego przepisu
— za skuteczny (por. m.in. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 7 lutego 2001 r., V CKN 606/00). W niniejszej sprawie
uzasadnienie zaskarzonego rozstrzygniecia pozwala na poddanie go kontroli instancyjnej, co zarzut naruszenia art.
328 § 2 k.p.c. czyni bezzasadnym.

Na uwzglednienie nie zaslugiwal réwniez zarzut naruszenia przepisu art. 227 k.p.c., do ktorego mialo dojsé wskutek
pominiecia przez Sad Okregowy dowoddéw, ktérych przedmiotem byly, zdaniem strony apelujacej, fakty majace dla
rozstrzygniecia sprawy istotne znaczenie. Ocene, czy okres$lone fakty sg istotne dla rozstrzygniecia, determinuje
przepis prawa materialnego, w oparciu o ktéry dokonywana jest ocena zasadno$ci zadania zgloszonego przez
strone dochodzaca ochrony prawnej. W okoliczno$ciach przedmiotowej sprawy strona powodowa nie dochodzila
ochrony przed czynem nieuczciwej konkurencji, majacym polegaé¢ na rozpowszechnianiu reklamy poréwnawczej
sprzetu (...) oraz C. T. (...). Domagala sie natomiast zaprzestania uzywania przez pozwana w prowadzonej przez
nig dzialalnoéci okreslonych oznaczeni i w tym tez dzialaniu pozwanej upatrywala zaré6wno naruszenia wylacznego
prawa do wspdlnotowego znaku towarowego (...), jak rowniez czynéw nieuczciwej konkurencji. Dowdd z dokumentu
w postaci zalacznika nr 19 do pozwu (k. 414-422) nie mogl mie¢ zatem wplywu na rozstrzygniecie o zadaniach
pozwu i byl dla sprawy nieprzydatny stosownie do tresci art. 227 k.p.c. Z kolei podniesiona przez strone powodowa
okoliczno$é, ze uzytkownicy w Polsce korzystaja z prowadzonego przez nia serwisu pod adresem (...) nie byla ani
podwazana, ani kwestionowana przez strone pozwang, w zwigzku z czym dowdd z dokumentu w postaci zalgcznika
nr 6 do pozwu (k. 91-95) na okoliczno$§¢ uzywania serwisu (...) przez uzytkownikow w Polsce byl zbedny a dla
ustalenia istotnych okolicznoéci w sprawie nieprzydatny. Nie doszlo réwniez do naruszenia art. 227 k.p.c. poprzez
dopuszczenie dowodow z zeznan Swiadkow na okoliczno$ci niemajace dla rozstrzygniecia sprawy istotnego znaczenia.
Jak juz wyzej wskazano, posiadanie przez podlegajace dowodzeniu fakty przymiotu istotnoSci oceniane jest na



gruncie materialnoprawnej podstawy zadania pozwu. U podstaw zgloszonych w pozwie zadan, a wywodzonych z
naruszenia prawa do wspolnotowego znaku towarowego w sposob okreslony w art. g ust. 1 lit. b) Rozporzadzenia nr
(...), jak réwniez przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, lezy konfuzyjne podobiefistwo uzywanych
przez strony przeciwne oznaczen, za$§ w art. 9 ust. 1 lit. ¢) Rozporzadzenia nr (...) — czerpanie z uzywania znaku
identycznego lub podobnego do znaku renomowanego nienaleznej korzysci lub szkodliwo$¢ dla odrozniajacego
charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego. Rozpoznawalno$¢ pozwanej w relatywnym kregu odbiorcow, do
ktorych zaliczy¢ nalezy rowniez osoby profesjonalnie dokonujace pomiaréw wynikdw zawodow plywackich i zajmujace
sie organizowaniem tych zawodow w Polsce, w tym wymienionych przez apelujaca $wiadkow, mogla mieé¢ zatem
znaczenie zaréwno dla ustalenia ryzyka konfuzji, jak i czerpania przez pozwana nienaleznych korzysSci z uzywania
spornych oznaczen.

Skuteczny nie mogt by¢ zarzut naruszenia art. 236 k.p.c. poprzez przeprowadzenie dowodu z zeznan wymienionych
wyzej $wiadkdéw na okolicznoéci niewskazane w tezie dowodowej. Teza dowodowa, na ktéra dopuszczono dowdd z
tych zeznan, zostala szeroko zakrojona, co przy tym oczywiste zasadniczym pytaniem kierowanym do kazdego Swiadka
jest pytanie o jego zwiazki z kazdg ze stron postepowania. W okoliczno$ciach faktycznych sprawy teza dowodowa
obejmowala przy tym rowniez okoliczno$¢, czy dzialalno$é pozwanej byta znana (rozpoznawalna) stronie powodowe;j.
Nawet jednak, jesli przyjaé, ze doszlo w tym zakresie do przekroczenia tezy dowodowej, to w zaistnialej sytuacji
procesowej zastosowanie znajduje poglad, zgodnie z ktérym przeprowadzenie dowodu bez wydania postanowienia
przewidzianego w art. 236 k.p.c., nie jest z reguly uchybieniem mogacym mie¢ wplyw na wynik sprawy, o ile zebrany
i rozpatrzony material dowodowy, bedacy podstawa orzekania, podlegal regulom kontradyktoryjnoSci procesu (tak
Sad Najwyzszy m.in. w wyroku z 17 stycznia 2017 r. IV CSK 54/16, wyroku z 3 grudnia 2014 r., III CSK 92/14
oraz postanowieniu z 25 czerwca 2015 1., III CSK 413/14). Apelujace nie zarzucaja, aby przy przeprowadzeniu
przedmiotowych dowodéw doszlo do naruszenia zasady kontradyktoryjnoSci, za$§ przebieg rozpraw, na ktorych je
przeprowadzono, stanowiska takiego rowniez nie uzasadnia.

Na uwzglednienie nie zaslugiwal takze zarzut naruszenia art. 231 k.p.c. w zw. z art. 233 § 1 k.p.c. Okoliczno$é¢, ze
powdd (...) Ltd. wiedzial o postugiwaniu sie przez pozwana nazwa domeny ,,(...)” wynika z zeznan R. I., przedstawiciela
(dystrybutora) strony powodowej, ktéry na rozprawie 30 wrzeSnia 2015 r. zeznal, ze w 2007 r. informowal L. K.
o dzialalnoéci strony pozwanej. Co przy tym istotne, sam fakt tolerowania przez strone powodowa uzywania przez
pozwang spornej domeny nie mial w okoliczno$ciach sprawy znaczenia dla oceny przeslanek udzielenia stronie
powodowej ochrony, czy to na gruncie Rozporzadzenia nr (...)czy tez przepisow u.z.n.k. Racje ma apelujaca, ze
pozwana w swych zeznaniach potwierdzila, ze w wypadku zawodéw rangi miedzynarodowej zamieszcza linki do
(...) Zgromadzony w aktach material dowodowy potwierdza jednak réwniez to, ze o zawodach miedzynarodowych
zamieszcza newsy, a nie pomiary wynikdw, przy czym postawiony w tym zakresie zarzut nie podwaza ustalenia,
ze przedmioty dzialalnoSci stron odroéznia to, iz pozwana kieruje swoja strone rowniez do os6b zainteresowanych
wydarzeniami lokalnymi w Polsce, o ktérych strona powodowa nie informuje. Skuteczny nie byl takze zarzut
nieuprawnionego wyprowadzenia z przeprowadzonych w sprawie dowodow z zeznan $wiadkéw strony powodowej
wniosku, ze odbiorcy uslug pozwanej nie traktuja jej dzialalnosSci jako powigzanej gospodarczo z ktéorymkolwiek
z powoddw, a o zasadnoSci apelacji w uwzglednionym zakresie zawazyla ocena podobienstwa przeciwstawnych
oznaczen, ktére w ocenie Sadu Apelacyjnego bylo konfuzyjne niezaleznie, czy docieralo do odbiorcy profesjonalnie
zwiazanego z organizowaniem zawodow plywackich w Polsce, czy osoby wylacznie zainteresowanej wynikami takich
zawodow zaro6wno w Polsce, jak i zagranica.

Zdaniem Sadu Apelacyjnego, ocena zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego zostala dokonana przez
Sad Okregowy bez naruszenia zasady swobodnej oceny dowodow, wyrazonej w art. 233 § 1 k.p.c., za$ istotne dla
rozstrzygniecia ustalenia faktyczne zostaly poczynione prawidlowo. Utalenia te Sad Apelacyjny podziela i przyjmuje
za wlasne.

Podstawe materialnoprawna zgloszonych w powodztwie zadan stanowily przepisy Rozporzadzenia nr (...)oraz ustawy
z 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.). Wypada zatem wskaza¢, ze ochronie w oparciu
o art. 9 ust. 1 Rozporzadzenia nr (...) podlega zarejestrowany slowny znak towarowy (...), a nie uzywana przez



strone powodowa nazwa domeny (...) Oznaczenie to podlega natomiast ochronie na gruncie przepiséw u.z.n.k. Dla
oceny przeslanek udzielenia stronie powodowej ochrony wspolnotowego znaku towarowego badaniu podlegalo wiec
podobienstwo znaku towarowego (...) w postaci zgloszonej, a nie w postaci uzywanej w obrocie jako cze$¢ nazwy
domeny ,(...)”, z 0znaczeniami uzywanymi przez strone pozwana, czyli: (...), (...), ; ; oraz . Z oznaczeniem strony
powodowej(...) podlegaja natomiast ocenie powyzsze oznaczenia dla cel6w udzielenia ochrony na gruncie przepiséw
u.z.n.k.

Ocena podobienstwa oznaczenn winna by¢ dokonywana tréjplaszczyznowo, tj. w warstwie wizualnej, fonetycznej
(brzmieniowej) i znaczeniowej (koncepcyjnej). Pominiecie ktorejkolwiek z tych plaszczyzn jest rownoznaczne z
brakiem dokonania caloSciowej oceny podobienstwa oznaczen i niebezpieczenistwa wprowadzenia w blad (tak (...)
m.in. w wyroku 12 grudnia 2007 r., C-334/05 P, (...) v. S.). Wymog powyzszy nie wyklucza, ze w okreSlonych stanach
faktycznych do stwierdzenia podobienstwa wystarczy podobienstwo na jednej tylko plaszczyznie, ani tez sytuacji, gdy
podobienstwo na jednej lub dwoch plaszczyznach zostanie przez elementy odrézniajace zneutralizowane w stopniu
uzasadniajacym stwierdzenie brak podobienistwa ocenianego calo$ciowo.

Zdaniem Sadu Apelacyjnego, w okolicznoSciach przedmiotowej sprawy, zaprezentowane w uzasadnieniu
zaskarzonego wyroku stanowisko odno$nie do podobienstwa znaku wspolnotowego strony powodowej z oznaczeniami
pozwanej bylo uzasadnione réwniez co do oznaczenia . Zwazywszy na zdolno$¢ percepcji przecietnego odbiorcy
stykajacego sie z tym oznaczeniem w dzialalnoSci rynkowej pozwanej, w tym w przypadku uzycia go w adresach
domeny internetowej, czy tez na stronie internetowej, zasadng jest ocena, ze w warstwie wizualnej znajdujacy
sie na poczatku tego oznaczenia element graficzny odbierany jest jako litera ,0”. Percepcji takiej nie niweluje
uzyte obramowanie elementu graficznego, ani odmienna od pozostalej cze$ci oznaczenia kolorystyka. Powyzsze
uprawnionym czyni stwierdzenie, ze zarébwno w warstwie wizualnej, jak i stownej, oznaczenie to w catosci powiela
stowny znak wspdlnotowy strony powodowej. Konfuzyjnie podobne jest rowniez powyzsze oznaczenie z uzywanym
przez strone powodowa w domenie internetowej oznaczeniem (...) Rozszerzenia domeny ,pl” i ,com” nie mogly,
co oczywiste, podobienistwa tego niwelowaé, jako niedystynktywne elementy obu oznaczen, jesli uwzglednié, ze
oznaczenia byly uzywane w charakterze domen internetowych. Nie bylo w sprawie kwestionowane podobienstwo
oferowanych przez strony ushug. Korzystanie dla ich oznaczenia z nazwy powielajacej stowny znak towarowy, jak
rowniez konfuzyjnie podobnego oznaczenia do nazwy domeny strony powodowej (...) moglo powodowaé mylne
wyobrazenie odbiorcow o powigzaniach pozwanej ze strong powodowa i skojarzenie obu przedsiebiorstw. Odbiorcy
mogli réwniez przenosi¢ na dzialalno$¢ pozwanej pozytywne skojarzenia i wyobrazenia o jakoSci ustug, jakie wigzali
dotychczas ze strong powodowsa, co prowadzilo do nieuprawnionego korzystania przez pozwana z renomy ustug i
towar6w strony powodowej.

W ocenie Sadu Apelacyjnego, powyzsza ocena nie byla jednak uprawniona w odniesieniu do oznaczen pozwanej
(...), »(..)", ,(...)” oraz slowno-graficznych: i . Poréwnanie przeciwstawnych oznaczen musi uwzglednia¢ elementy
dominujace i odrdézniajace (tak ETS w wyroku z 11 listopada 1997 r. w sprawie C — 251/95 i powolywanym przez
apelujace wyroku z 12 maja 2010 w sprawie T-148/08). Wbrew podniesionym zarzutom, Sad pierwszej instancji
nie pominat zadnej z plaszczyzn, na ktorych winno byé oceniane podobienstwo oznaczen, jak rowniez przestanek
stwierdzenia ryzyka wprowadzenia w blad. W wypadku oznaczen slowno-graficznych nie mozna pomija¢ wlasnie
elementéw graficznych uzytych przez strone pozwana w spornych oznaczeniach. W warstwie stownej i fonetycznej
znak wspolnotowy (...) i oznaczenia (...) oraz (...) wykazujg zasadnicze réznice, nie pozwalajgce przyjac podobienstwa
miedzy tymi oznaczeniami. R6znice spornych oznaczen stowno-graficznych poteguja w tym wypadku réwniez ich
elementy graficzne. Z kolei poré6wnanie dominujacego elementu, uzywanego przez strone powodowg w oznaczeniu
domeny (...) i oznaczen strony pozwanej, istotnie prowadzi do wniosku, ze element tych oznaczen: (...) i,(...)", uzyty
zarébwno w oznaczeniach stownych, jak i slowno-graficznych, rézni jedna litera. W ocenie Sadu Apelacyjnego brak
jednak podstaw do deprecjonowania warstwy znaczeniowej przeciwstawnych oznaczen, ktéra z uwagi na relewantny
krag odbiorcow ma w przedmiotowym wypadku rownowazne znaczenie, jak warstwa wizualna i fonetyczna. Jak
sama skarzaca wskazuje, relewantny krag odbiorcow obejmuje osoby zainteresowane plywaniem a co za tym idzie —
wydarzeniami sportowymi, w tym przede wszystkim wynikami imprez sportowych organizowanych w tym sporcie,



czyli wynikami zawod6w plywackich. Brak jest podstaw do przyjecia, aby relewantny polski odbiorca, zainteresowany
wynikami zawodéw plywackich i poszukujacy tej informacji w internecie, nie znal i nie kojarzyl znaczenia slowa
Ltiming”. Podzieli¢ w pelni nalezato rowniez ocene Sadu Okregowego odnoénie do charakteru i zdolnoSci odrézniajacej
elementu ,mega”, ktory budzi skojarzenie z miara wielkoSci a nie strona powodowa. Warunkiem przyznania stronie
powodowej ochrony na gruncie przepisow art. 51 10 u.z.n.k. jest stwierdzenie konfuzyjnego podobienistwa oznaczen
uzywanych przez strony, tymeczasem uzywanie przez pozwang polaczenia stéw (...) nie rodzi zadnego skojarzenia ze
strona powodowa. Sama okoliczno$¢, ze w elementach(...) réznica w oznaczeniach obejmuje wylacznie jedna litere
nie jest w okolicznoéciach sprawy wystarczajaca dla przyjecia, ze zachodzi ryzyko wprowadzenia przez pozwana w
blad relewantnego kregu odbiorcow, do ktérego naleza zaréwno przeshuchani w sprawie Swiadkowie, jak i osoby, czy
to profesjonalnie, czy hobbystycznie interesujace sie wynikami zawodow plywackich organizowanych w Polsce i na
Swiecie.

W ocenie Sadu Apelacyjnego, brak podstaw do przyjecia, ze oznaczenia pozwanej moga by¢ utozsamiane ze strong
powodowg, a wykazywane przez nig podobienstwo nie jest w ogoble tego rodzaju, aby moglo wywolywac przekonanie
o jakimkolwiek powigzaniu gospodarczym stron. W tym tez zakresie chybione okazaly sie postawione w apelacji
zarzuty naruszenia prawa materialnego upatrywane przez strone powodowa w blednej wykladni, jak tez niewlasciwym
zastosowaniu lub braku zastosowania, zar6wno przepisow Rozporzadzenia nr(...), jak rowniez przepiséw art. 5i 10 w
zw. z art. 3 u.z.n.k. ZasadnoSci postawionych zarzutéw nie mogta uzasadniaé tre$¢ wydawanych przez Sad Apelacyjny
W postepowaniu zabezpieczajacym postanowien, w tym roéwniez wydanego w oparciu o art. 386 § 4 k.p.c. w zw. z art.
397 § 2 k.p.c. postanowienia z 21 grudnia 2015 r., ktére w postepowaniu rozpoznawczym nie wywolalo skutkéw z art.
386 § 6 k.p.c.

Bezzasadne byly rowniez zarzuty blednego zastosowania przepiséw art. 3 i 15 u.z.n.k., braku zastosowania art. 15
u.z.n.k., jak réwniez blednej wykladni art. 3 u.z.n.k. W my$l art. 15 ust. 1 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji
jest utrudnianie innym przedsiebiorcom dostepu do rynku. Ciezar udowodnienia powyzszej przestanki spoczywat na
stronie powodowej, ktora upatrywala utrudniania dostepu do rynku w postugiwaniu sie przez pozwana oznaczeniami
tudzaco podobnymi do jej oznaczenia (...) Jak juz wyzej wskazano, sporne oznaczenia nie sa konfuzyjnie podobne,
skarzacy tymczasem nie zaoferowal innej argumentacji na poparcie postawionego w tym zakresie zarzutu. W
szczegblnosSci, nie zostalo w zaden sposéb wykazane, ze wskutek uzywania przez pozwana oznaczen (...), (...),;
w domenach internetowych, stronach internetowych oraz wyszukiwarkach internetowych strona powodowa ma
ograniczone mozliwo$ci prowadzenia swojego serwisu na domenie(...)lub tez w jakikolwiek sposéb korzystanie przez
pozwana ze spornych oznaczen wplywa na zakres lub zainteresowanie prowadzonym przez strone powodowa na
domenie (...) serwisem. Wprawdzie w okre$lonych okoliczno$ciach sprawy nie jest wykluczonym wyprowadzenie
wniosku o utrudnianiu dostepu do rynku z zasady doswiadczenia zyciowego ilogicznego kojarzenia faktow. Zwazywszy
jednak, iz — jak juz wyzej wskazano — pozwana postuguje sie w spornych oznaczeniach dystynktywnym i wyrazistym
elementem(...), wniosku o utrudnianiu dostepu stronie powodowej do rynku nie spos6b wyprowadzié. Przystugujaca
stronie powodowej ochrona praw wylacznych ze znaku, jak rowniez innych uzywanych z pierwszenstwem oznaczen,
nie moze stanowi¢ instrumentu eliminowania konkurencji, do tego za$ prowadziloby stwierdzenie dopuszczania sie
przez pozwana czynu nieuczciwej konkurencji, pomimo, iz uzywane przez nia oznaczenia maja odmienna warstwe
znaczeniowa, posiadaja samodzielng zdolno$¢ odrézniajaca i nie wykazuja tudzacego (konfuzyjnego) podobienstwa,
zwlaszcza jeSli uwzglednié, Ze relewantny krag odbiorcéw nie obejmuje wszystkich uzytkownikéw internetu, a
uzytkownikow zainteresowanych okre$long dziedzina sportu i wynikami organizowanych w tej dziedzinie zawodow
sportowych. Z kolei regulacja art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi podstawe do uznania za czyn nieuczciwej konkurencji takich
form eksploatacji znaku i oznaczenia w domenie internetowej, ktore sa sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami
oraz zagrazaja interesowi innego przedsiebiorcy lub konsumenta. Postawiony stronie pozwanej zarzut podszywania
sie i pasozytowania, rowniez oparty byl w niniejszej sprawie na twierdzeniu o wykorzystaniu przez strone pozwang
podobienstwa spornych oznaczen. Podzielone jednak przez Sad Apelacyjny stanowisko Sadu pierwszej instancji
odno$nie do braku podobienstwa przeciwstawnych oznaczen strony powodowej i (...), (...), ; zarzut dopuszczenia sie
powyzszego czynu nieuczciwej konkurencji, oparty na podobienstwie oznaczen, czyni bezzasadnym.



Na uwzglednienie nie zastugiwala roéwniez apelacja w czesci kwestionujacej tre$¢ i sposob publikacji informacji o
wydanym w sprawie wyroku. W ocenie Sadu Apelacyjnego, Sad pierwszej instancji prawidlowo odniost wielko$é ramki
ogloszenia do pozostalych znajdujacych sie na stronie elementéw. Adekwatnej metody dla ustalenia jej rozmiaru
nie stanowi podanie zagdanych wymiaréw w pikselach, ktore nie moga by¢ traktowane jako standardowa jednostka
miary, je$li uwzglednic rozne gestosci pikseli na stronach internetowych i r6znorodnoé¢ nosnikdw, na ktorych strona
internetowa moze zosta¢ odtworzona. Prawidlowo zostala przez Sad pierwszej instancji nakazana publikacja tresci
wyroku. Stosownie do regulacji art. 287 ust. 2 p.w.p., na wniosek uprawnionego sad moze orzec o podaniu do
publicznej wiadomosci cze$ci albo calo$ci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposéb i w zakresie okre§lonym
przez sad. Kwestionowane o$wiadczenie w sposo6b prawidlowy podaje do publicznej wiadomoSsci tre$é orzeczenia,
ktbéra wyraza sie w wydanych przeciwko pozwanej zakazach, przy czym dla oznaczenia zakazanych oznaczen pozwanej
prawidlowym bylo ich zbiorcze okreslenie jako oznaczen zawierajacych stowo (...). W ocenie Sadu Apelacyjnego,
nie bylo réwniez podstaw do nakazania publikacji informacji o wyroku, czy to na stronie internetowej wskazanego
czasopisma, czy tez na podstronach (...)Roszczenie o publikacje orzeczenia sadu nie moze stanowi¢ nadmiernej
represji w stosunku do pozwanej i powinno by¢ adekwatne do skali naruszenia. Do naruszenia praw strony powodowej
dochodzilo przed wszystkim w dzialalno$ci prowadzonej przez pozwang na stronie internetowej, tam zatem winna
zosta¢ opublikowana informacja o wyroku. Powyzszej oceny nie podwaza okoliczno$é, iz cze$¢ z uzytkownikow
pozwanej moze zostaé skierowana na strone pozwanej z pominieciem strony gléwnej, nie skutkuje to bowiem tym, iz
informacja o wydanym wyroku nie bedzie dostepna kregowi odbiorcéw, wsrod ktorego doszlo lub zachodzito ryzyko
wprowadzenia w blad odno$nie do powigzan przedsiebiorstw prowadzonych przez strony.

Zwazywszy na powyzsze, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. orzeczono jak w sentencji, zmieniajac zaskarzony wyrok
czesciowo, za$ na podstawie art. 385 k.p.c. oddalono apelacje w pozostalym zakresie.

O kosztach postepowania apelacyjnego, wobec cze$ciowego jedynie uwzglednienia apelacji, postanowiono zgodnie z
art. 100 k.p.c.

Agnieszka Wachowicz-Mazur Marta Szerel Romana Goérecka



