Sygn. akt VII AGa 2091/18

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 listopada 2020 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie VII Wydzial Gospodarczy i Wilasnosci Intelektualnej w skladzie:
Przewodniczqcy: Sedzia Ewa Zalewska (spr.)

Sedziowie: Anna Rachocka

Anna Szancilo

po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2020 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powoddztwa (...) z siedzibgw W. (...)

przeciwko P.P.H.U. (...)dJ. L., I. (...) spolce jawnej z siedzibg w T.

o ochrone praw do znakéw towarowych i zakazanie czynow nieuczciwej konkurencji
na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie — XXII Wydzialu Sqdu Unijnych Znakéw Towarowych
i W. Wspolnotowych

z dnia 30 maja 2018 r., sygn. akt XXII GWzt 23/18
I. oddala apelacje;

II. zasqgqdza od P.P.H.U. (...) J. L., I. (...) spétkijawnej z siedzibqg w T. na rzecz (...) z siedzibg w W.
(...) kwote 840 zl (osiemset czterdziesci zltotych) tytulem zwrotu kosztéw procesu w postepowaniu
zazaleniowym;

III. zasqdza od P.P.H.U. (...) dJ. L., I. (...) spolkijawnej z siedzibq w T. na rzecz (...) z siedzibqg w W.
(...) kwote 1.260 zl (jeden tysiac dwiescie szescdziesiqt zlotych) tytulem zwrotu kosztéw procesu w
postepowaniu apelacyjnym.

Sygn. akt VII AGa 2091/18

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 9 marca 2018 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 2/18 Sad Okregowy udzielil (...) z siedzibg
w W. zabezpieczenia roszczen o:

1. zaniechanie przez P.P.H.U. (...) J. L., I. (...) spblke jawng z siedzibg w T. naruszen prawa do slownego znaku
towarowego Unii Europejskiej (...) zarejestrowanego przez Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasno$ci Intelektualnej
pod numerem (...) oraz slownego krajowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego przez Urzad Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem (...), polegajacych na uzywaniu przez obowiazana, bez zgody wnioskodawcy
oznaczen slownych: (...) oraz oznaczen stowno- graficznych o wygladzie: , lub , niezaleznie od zastosowanej wersji



kolorystycznej, w zwigzku z oznaczaniem, importowaniem, reklamowaniem, oferowaniem i wprowadzaniem do
obrotu rower6éw oraz czesci i akcesoriow do rowerdw,

2. o zaniechanie czynéw nieuczciwej konkurencji popelianych przez obowigzanego na szkode uprawnionego w
postaci oznaczania, importowania, reklamowania, oferowania i wprowadzania do obrotu roweréw oraz czesci i
akcesoriow do rower6w oznaczonych z wykorzystaniem oznaczen slownych (...) oraz oznaczen stowno-graficznych
o wygladzie przedstawionym w pkt 1, niezaleznie od zastosowanej wersji kolorystycznej, ktore to dzialania moga
wprowadzi¢ klientéw w blad co do pochodzenia oznaczanych towardéw, a takze jako sprzeczne z dobrymi obyczajami
godza w renome i wypracowang przez uprawnionego pozycje rynkowg jego przedsiebiorstwa;

pOprzez:

a. zakazanie obowigzanemu - na czas trwania postepowania - importowania, reklamowania, oferowania i
wprowadzania do obrotu roweréw oraz czeSci i akcesoribw do roweréw z oznaczeniem slownym (...) lub z
oznaczeniami stowno-graficznymi: , lub , niezaleznie od zastosowanej wersji kolorystycznej;

b. zakazanie obowigzanemu - na czas trwania postepowania - uzywania oznaczenia stownego (...), a takze oznaczen
slowno-graficznych przedstawionych w pkt a., niezaleznie od zastosowanej wersji kolorystycznej: w reklamie,
dokumentach handlowych, w ofertach i cennikach, w odniesieniu do rowerdw oraz czeéci i akcesoriow do rowerow, w
szczegolno$ci na stronach internetowych dzialajacych pod adresami: (...) (sygn. akt XXII GWo 2/18)

Pozwem wniesionym w dniu 5 kwietnia 2018 r. (...) z siedzibg w W. (dalej rowniez jako ,,pow6d”) wnibst o:

I. zakazanie P.P.H.U. (...)J. L., I. (...) spélce jawnej z siedzibg w T. (dalej rowniez jako ,,pozwany”) naruszenia jego
znakow towarowych:

+ stlownego znaku towarowego Unii Europejskiej (...) zarejestrowanego przez Urzad Unii Europejskiej ds.
Wilasnosci Intelektualnej ( (...)) pod numerem (...),

 slownego krajowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego przez Urzad Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
((...)) pod numerem (...),

poprzez zakazanie pozwanemu oferowania, wprowadzania do obrotu, sprzedazy, przekazania pod tytulem darmym
oraz skladowania w wyzej wymienionych celach, importowania, eksportowania, reklamowania oraz produkowania
rowerow oraz czesci i akcesoriow do rowerow, sygnowanych oznaczeniem stlownym: (...) lub oznaczeniami stowno-
graficznymi o nastepujacym lub analogicznym wygladzie: , lub ,niezaleznie od zastosowanej wersji kolorystycznej tych
oznaczen;

II. nakazanie pozwanemu zaniechania popelniania czyn6w nieuczciwej konkurencji na szkode powoda polegajacych
na wprowadzaniu do obrotu rower6éw oraz czesci i akcesoriow do rowerdéw opatrzonych oznaczeniem stownym (...)
oraz oznaczeniem slowno-graficznym o nastepujacym lub analogicznym wygladzie: , lub , niezaleznie od zastosowane;j
wersji kolorystycznej powyzszych oznaczen, ktore to dzialania moga wprowadzi¢ klientéw w blad co do pochodzenia
oznaczanych towaréw, a takze jako sprzeczne z dobrymi obyczajami godza w renome i wypracowang przez powoda
pozycje rynkowgq jego przedsiebiorstwa;

III. orzeczenie o bezprawnie oznaczonych wytworach okreslonych w punkcie I oraz II petitum, a takze $rodkach
i materialach, ktore zostaly uzyte do ich oznaczenia oraz nakazanie pozwanej usuniecia skutkéw niedozwolonych
dzialan poprzez:

1. nakazanie pozwanemu zniszczenia, na jego koszt, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia sie wyroku
w obecnoéci przedstawiciela lub pelnomocnika powoda, bedacych wlasno$cia pozwanego, produkowanych,
reklamowanych, sktadowanych, oferowanych, wprowadzanych do obrotu, a takze sprzedawanych lub przekazywanych
pod tytulem darmym roweréw oraz czeSci i akcesoriow do rowerdéw oraz wszelkich materialéw informacyjno-



reklamowych zawierajacych oznaczenia slowne ” (...) lub oznaczenia slowno-graficzne o nastepujacym lub
analogicznym wygladzie: , lub , niezaleznie od zastosowanej wersji kolorystycznej tych oznaczen;

2. nakazanie pozwanemu wycofania od dystrybutoréw i partneréw handlowych, bedacych wlasno$cig pozwanego,
rowerow oraz czesci i akcesoriow do rowerdw, zawierajacych oznaczenie stowne ” (...) lub oznaczenia stowno-graficzne
o nastepujacym lub analogicznym wygladzie: , lub ,niezaleznie od zastosowanej wersji kolorystycznej tych oznaczen;

IV. nakazanie pozwanemu opublikowania na jego koszt wyroku wydanego w niniejszej sprawie, w czeSci
uwzgledniajacej roszczenie powoda, przez umieszczenie na stronach startowych nastepujacych stron internetowych
uzytkowanych przez pozwanego: (...)i (...) - aw przypadku zmiany powyzszych stron internetowych przez pozwang w
trakcie postepowania sadowego, na stronach internetowych, na ktérych pozwany bedzie prowadzil glbwna dzialalnoéc
handlowa w dniu orzekania - poprzez opublikowanie obramowanej i widocznej sentencji tego orzeczenia w zakresie
uwzgledniajgcym powddztwo, w formie pojawiajgcego sie przy kazdorazowym wejsciu na strone dodatkowego okna
wielko$ci 700 x 900 pixeli (tzw. pop-up window), ktore nalezy zamknaé, aby mieé¢ dostep do tresci umieszczonych na
stronie, przy czym sentencja orzeczenia zostanie opublikowana czarng czcionka Times New Roman nie mniejsza niz
20 na bialym tle, w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku i bedzie utrzymywana na tej stronie przez okres
3 miesiecy od jej opublikowania;

V. upowaznienie powoda - na podstawie art. 1049 § 1 k.p.c. - do zastepczego wykonania Swiadczen okreslonych w
punkcie IV, na koszt pozwanego, w przypadku gdy obowigzki te nie zostalyby wykonane przez pozwanego dobrowolnie
w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia sie orzeczenia;

VI. zasadzenie zwrotu kosztéw postepowania.

W odpowiedzi na pozew, pozwany wniost o oddalenie powddztwa i wniosku o zobowiazanie do udzielenia informacji
oraz o zwrot kosztow postepowania.

Postanowieniem z dnia 30 maja 2018 r., Sad Okregowy:
1. zobowiazal pozwanego do udzielenia powodowi informacji o:

a. ilosci wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zaméwionych przez pozwana roweréw oraz
cze$ci 1 akcesoriow do rower6w sygnowanych oznaczeniem slownym (...) lub oznaczeniem slowno-graficznym
zawierajacym slowo (...), a takze o cenach uiszczonych za te towary;

b. firmach (nazwach) odbiorcow roweréw oraz czesci i akcesoriow do rowerdw sygnowanych oznaczeniem stownym
(...) lub oznaczeniem slowno-graficznym zawierajacym slowo (...) za okres od dnia 4 kwietnia 2015 r. do dnia
udzielenia informacji oraz

2. oddalil wniosek powoda w pozostalej czesci.

Wyrokiem z dnia 30 maja 2018 r. Sad Okregowy w Warszawie — XXII Wydzial Sadu Unijnych Znakéw Towarowych i
W. Wspblnotowych w sprawie o ochrone praw do znakéw towarowych i zakazanie czynéw nieuczciwej konkurencji:

1. zakazal P.P.H.U. (...) J. L., L. (...) spolce jawnej z siedzibg w T. naruszania praw (...) z siedziba w W. do stlownego
unijnego znaku towarowego Unii Europejskiej (...) zarejestrowanego przez Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnosci
Intelektualnej pod numerem (...) i do stownego krajowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego przez Urzad
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem (...), to jest: oferowania, wprowadzania do obrotu, sprzedazy,
przekazywania pod tytulem darmym oraz skladowania w wymienionych celach, importowania, eksportowania,
reklamowania oraz produkowania rowerow oraz czeéci i akcesoriow do rowerdw sygnowanych oznaczeniem slownym
(...) lub oznaczeniami stowno-graficznymi: lub , niezaleznie od zastosowanej wersji kolorystycznej tych oznaczen;



2. nakazal pozwanemu zaniechanie popelniania czynéw nieuczciwej konkurencji na szkode powoda polegajacych na
wprowadzaniu do obrotu rowerdw oraz czeéci i akcesoriow do rowerdw opatrzonych oznaczeniem stownym (...) oraz
z oznaczeniem stowno-graficznym o wygladzie: lub , niezaleznie od zastosowanej wersji kolorystycznej tych oznaczen;

3. nakazal pozwanemu zniszczenie, na jego koszt, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia sie wyroku, w
obecnoéci przedstawiciela lub pelnomocnika powoda, bedacych jego wlasnoscia, produkowanych, reklamowanych,
skladowanych, oferowanych, wprowadzanych do obrotu, a takze sprzedawanych lub przekazywanych pod tytulem
darmym wszelkich materialéw informacyjno-reklamowych zawierajacych oznaczenia stowne (...) lub oznaczenia
stowno-graficzne: , lub niezaleznie od zastosowanej wersji kolorystycznej tych oznaczen;

4. nakazal pozwanemu wycofanie od dystrybutoréw i partneré6w handlowych, bedacych jego wlasnoscia, roweréow
oraz czesSci i akcesoriow do rowerow zawierajacych oznaczenie stowne (...) lub oznaczenia slowno-graficzne: , lub
niezaleznie od zastosowanej wersji kolorystycznej tych oznaczen;

5. nakazal pozwanemu opublikowanie, na jej koszt, wyroku wydanego w niniejszej sprawie, w czes$ci uwzgledniajacej
roszczenie powoda, przez umieszczenie na stronach startowych stron internetowych uzytkowanych przez pozwanego:
(...)i (...) aw przypadku zmiany przez pozwanego powyzszych stron internetowych w trakcie trwania postepowania
sadowego, na stronach internetowych, na ktérych bedzie on prowadzil gtéwna dzialalno§¢ handlowa w dniu orzekania,
to jest opublikowanie obramowanej i widocznej sentencji orzeczenia w zakresie uwzgledniajacym powddztwo, w
formie pojawiajacego sie przy kazdorazowym wejéciu na strone dodatkowego okna wielko$ci 700 x 900 pixeli (tzw.
pop-up window), ktore nalezy zamkna¢, aby mieé¢ dostep do treSci umieszczonych na stronie, czarng czcionka Times
New Roman nie mniejsza niz 20 na bialym tle, w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku i utrzymywanie
ogloszenia na tej stronie przez okres 3 miesiecy od jego opublikowania;

6. oddalil powddztwo w pozostalej czesci;
7. zasadzil od pozwanego na rzecz powoda kwote 5.697 zlotych tytulem zwrotu kosztoéw postepowania;

8. zwrocil powodowi z kasy Sadu Okregowego w Warszawie kwote 100 zlotych tytulem nienaleznej czeéci oplaty od
pozwu uiszczonej 4 kwietnia 2018 r.

Na skutek zazalenia pozwanego na postanowienie Sagdu Okregowego z dnia 30 maja 2018 roku wydane na skutek
wniosku powoda o udzielenie informacji, Sad Apelacyjny w Warszawie, postanowieniem z dnia 18 pazdziernika
2018 roku, oddalit zazalenie, pozostawiajac rozstrzygniecie o kosztach postepowania zazaleniowego w orzeczeniu
konczacym postepowanie w sprawie (sygn. akt VII AGz 1071/18).

Powyzszy wyrok Sadu Okregowego zapadl w oparciu o nastepujace ustalenia Sadu I instancji.

Spotka prawa handlowego Stanow Zjednoczonych Ameryki Pélnocnej (...) z siedziba w W. byta jednym z najwiekszych
Swiatowych producentow rowerdw i akcesoriow rowerowych. Zalozona w 1975 r., spotka wprowadzata do obrotu swoje
rowery poprzez okolo 1700 sprzedawcoéw w Ameryce Pélnocnej, podmioty zalezne w Europie i Azji oraz dystrybutoréow
w 90 krajach na calym Swiecie. Roczna sprzedaz przekraczala 1,6 mln roweré6w. Gléwnymi produktami powoda
pozostawaly rowery (...) oferowane klientom w roéznych kategoriach i z r6znym przeznaczeniem, jako rowery gorskie,
szosowe, przeznaczone na trail, downhill, cross country, w wersjach meskich, damskich i dzieciecych. Oficjalna strona
internetowa (...), pod adresem _ (...) byla dostepna w kilkunastu wersjach jezykowych, w tym w wersji polskiej.
Oficjalny profil powoda na portalu Facebook zgromadzil ponad milion polubien, a jego profil na portalu YouTube
Sledzito ponad 96.000 subskrybentéw. Byly tam prezentowane materialy promocyjne i reklamowe.

Sad I instancji ocenil, iz do wzrostu popularnoéci marki (...) i jej rozpoznawalnoéci na calym $wiecie przyczynilo
sie wsparcie i sponsoring powoda dla najlepszych i najpopularniejszych sportowcow swych czaséw, m.in. dla kolarza
Lance A.. W 2014 r. niemiecki kolarz J. V. jadgc na rowerze (...) pobil rekord $wiata w jezdzie godzinnej. Wielu
zawodowych kolarzy korzystalo z rower6w i wsparcia powoda, ktéry byt m.in. sponsorem tytularnym zawodowej grupy



T.-S., wyposazajac kolarzy w sprzet sportowy oraz oficjalnym sponsorem grupy F. R. specjalizujacej sie w kolarstwie
gorskim (downhill i cross country). Powdd sponsorowal takze i wyposazal w rowery (...) uczestnikoéw programu C3 dla
freestyle’owych rowerzystow (...), przy czym profil programu C3 w serwisie (...) §ledzilo ponad 42.000 uzytkownikow.
Rowery (...) pozostawaly bardzo popularne w Polsce. Znajdowaly sie w ofercie co najmniej kilkudziesieciu oficjalnych
dystrybutoréw majgcych swoje sklepy w prawie stu miastach i oferujacych produkty powoda na terenie catego kraju.
Rowery dostarczane byly dystrybutorom bezposrednio przez (...). Byly takze oferowane za po$rednictwem portalu
Allegro. Powod sponsorowal imprezy i wydarzenia kolarskie odbywajace sie na terenie Polski, byl jednym z gléwnych
partneréw dorocznego wyscigu kolarskiego wokot T.-T. R. R. oraz sponsorem tytularnym wyScigu szosowego (...) C.
na terenie J. C..

(...), pozostawal wylacznie uprawnionym do korzystania ze:

- slownego unijnego znaku towarowego (...) zarejestrowanego przez Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnos$ci
Intelektualnej ( (...)) pod nr (...) dla towaréw w klasach 9, 11, 12 (m.in. rowery, czesci i akcesoria rowerowe), 18, 25,
28 i 43 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszenstwem od 25 stycznia 2002 r.

- slownego znaku towarowego (...) zarejestrowanego przez Urzad Patentowy RP pod nr (...) dla towarow w klasie 12
klasyfikacji nicejskiej (rowery, ramy do rower6éw oraz czesci i osprzet do rowerdéw), z pierwszenstwem od 15 czerwca

1992 T.

Powod umieszczal swoje znaki na produkowanych i oferowanych pod wlasna marka rowerach: po bokach metalowej
ramy, w jej czeSci laczacej 0§ mechanizmu korbowego z widelcem przednim przytrzymujacym przednie kolo.

Powstate w 2001 r. P.P.H.U. (...) J. L., I. (...) spoltka jawna z siedzibg w T. prowadzil dzialalno$¢ gospodarcza m.in.
w zakresie sprzedazy rowerow i akcesoridbw rowerowych.

Oferowane przez niego towary mozna bylo naby¢ w sklepie stacjonarnym w T. lub na stronach internetowych pod
adresami: (...) oraz (...)pl. (...) oferowal do sprzedazy m.in. rowery marki (...). Na stronie internetowej pod adresem
(...) zamieszczal nastepujaca informacje:

»,Hurtownia roweréw A. Przedstawiamy Panstwu sklep rowerowy A.. Znajda tu Pafistwo odpowiedni rower nie tylko
dla siebie, ale takze modele dla calej rodziny. W naszej ofercie posiadamy rowery marek: G., T., K., C., K. i inne.

Proponujemy szeroki wybor rowerdw dzieciecych, ktore idealnie sprawdza sie np. jako prezent na komunie. Duza
popularnoscia ciesza sie rowniez rowery trekkingowe oraz gorskie. Dla milo$niczek jazdy po mieScie oferujemy
specjalne damskie rowery miejskie. Zakupia u nas Panstwo takze akcesoria i cze$ci rowerowe, odziez sportowa, sprzet
na silownie i fitness, a takze skutery i quady.”

Pozwany oferowal takze rowery z oznaczeniem (...): ,za poSrednictwem stron internetowych: (...) i (...)pl.
(...) umieszczone bylo na cze$ci ramy rowerowej laczacej o§ mechanizmu korbowego z widelcem przednim
przytrzymujacym przednie kolo i w innych miejscach, np. na feldze, widelcu przednim, pedalach.

Pozwany byl uprawniony do stownego znaku towarowego (...) nr (...) chronionego dla towar6w w klasie 12. klasyfikacji
nicejskiej (rowery, akcesoria i czeSci rowerowe) z pierwszenstwem od 23 lutego 2015 1.

Sad Okregowy wskazal, ze ustalenia okoliczno$ci faktycznych istotnych dla rozstrzygniecia sporu poczynione zostaly
przez w oparciu o zaoferowany material dowodowy w postaci dokumentéw oraz innych srodkéw dowodowych, ktérych
autentyczno$¢ i moc dowodowa nie byly kwestionowane przez pozwanego. Sad oddalil natomiast wniosek powoda o
zobowigzanie pozwanego do zlozenia dokumentow finansowych spo6tki (pkt VIII pozwu), ktdre mogly mieé¢ znaczenie
dla dochodzenia roszczen pienieznych, bowiem takie nie zostaly objete wniesionym w sprawie pozwem.

Po dokonaniu powyzszych ustalen faktycznych Sad Okregowy uznal powodztwo w znacznej cze$ci za zasadne.



Odnoénie do naruszenia prawa do znaku towarowego Sad Okregowy zwazyl, co nastepuje.

Podstawowa funkcja znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub konicowemu odbiorcy mozliwo$ci
okreélenia pochodzenia towaru lub ushugi nim oznaczonych, odréznienia go (bez ewentualnosci wprowadzenia w
blad) od towar6ow lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Euro-pejskiego Trybunalu Sprawiedliwo$ci z 23/05/1978
r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, z 18/06/2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, z 8/05/2008 r. w sprawie
C-304/06 Eurohypo, wyrok Sadu Unii Europejskiej z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life). Prawo
wylgczne zostalo przyznane, aby umozliwi¢ wlascicielowi znaku towarowego ochrone jego szczego6lnych interesow,
zadbanie o to, aby znak ten mdg} spelnia¢ wlasciwe mu funkcje wskazywania konsumentom pochodzenia towaru
lub ushugi oraz gwarantowania ich jakoSci, a takze funkcje komunikacyjna, reklamowa i inwestycyjna. Wykonywanie
prawa wylacznego jest zastrzezone dla przypadkéw, w ktorych uzywanie przez osoby trzecie okre$lonego oznaczenia
wplywa lub moze negatywnie wplywac¢ na pelnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunalu z 22/09/2011 r.
w sprawie C-482/09 Budé&jovicky Budvar, a takze wyroki z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., z
23/03/2010 r. w sprawach polaczonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google). Zgodnie z art. 153
ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 1. prawo wlasnoSci przemystowej, przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie
wylacznosé uzywania znaku towarowego w sposob zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej, polegajacego w szczegoblnosci na: 1. umieszczaniu znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich
opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towaréw do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz skladowaniu
w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a takze oferowaniu lub $wiadczeniu ustug pod tym znakiem;
2. umieszczaniu znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do obrotu lub zwigzanych ze
Swiadczeniem ustug; 3. postugiwaniu sie nim w celu reklamy. (art. 154 p.w.p.).

Art. 296 ust. 2 p.w.p. przyznaje wlascicielowi prawo do wylacznego i niezakléconego uzywania znaku towarowego oraz
zakazania innym osobom, niemajacym jego zgody, uzywania w obrocie gospodarczym m.in.: 1. znaku identycznego do
zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towaréw; 2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego
w odniesieniu do towaréw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad, ktore
obejmuje w szczegolnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym.

Przepis art. 9 ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego
Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi m.in., ze bez uszczerbku dla praw wlasSciciela
nabytych przed data zgloszenia lub datg pierwszenstwa unijnego znaku towarowego jego wlasciciel jest uprawniony
do zakazania osobom trzecim niemajacym jego zgody uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towaréw
lub ushlug, oznaczenia, ktore jest: a. identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu
do towarow lub uslug, ktdére sa identyczne z tymi, dla ktorych znak ten zostal zarejestrowany; b. identyczne z
unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest uzywane w odniesieniu do towaréw lub uslug,
ktére sg identyczne lub podobne do towaréw lub ushug, dla ktérych znak ten zostal zarejestrowany, jezeli istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcow w blad, ktdre obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia
ze znakiem towarowym.

Ocena identyczno$ci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego
powinna sie opieraé¢ na ich zgodno$ci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znak i oznaczenie nalezy poréwnywaé
calosciowo, a decydujace znaczenie mie¢ beda elementy odrozniajace, a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za
identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupelnien — wszystkie jego elementy,
lub gdy rozpatrywane jako calo$é, wykazuje nieznaczne réznice, ktére nie zostang dostrzezone przez przecietnego
konsumenta. (tak wyrok Trybunalu z 20/03/2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion) Znak i oznaczenie sa do siebie
podobne, jezeli z punktu widzenia okre$lonego kregu odbiorcéw sa przynajmniej czeSciowo identyczne w jednym
lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen) Dla stwierdzenia,
czy w konkretnym przypadku znaki sa identyczne, czy tez mozna moéwi¢ zaledwie o podobienstwie, konieczne
jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i ich caloSciowego oddzialywania na



percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta. (tak wyroki
Trybunatu z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P Bimbo SA)

Dokonujac oceny podobienstwa towarow i uslug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki charakteryzujace
zachodzace miedzy nimi relacje (zalezno$ci), szczegdlnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposéb uzywania lub korzystania
z nich, warunki w jakich sa sprzedawane, a takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak
wyroki Sadu z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 ELS, z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo) Calo$ciowa ocena
zaklada pewng wspolzalezno$¢ miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczeg6lnoéci podobienstwem znakéw oraz
podobienstwem towardw/ustug, ktoérych one dotycza, przy czym niski stopieni podobienstwa towardw i ustug moze byc
zrOwnowazony znaczacym stopniem podobienistwa znakow i odwrotnie. (zasada wzajemnej zalezno$ci - tak wyroki
Trybunalu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen, z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 Il Ponte Finanziaria,
z18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix)

W my$l utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad istnieje wtedy, gdy znaczna czeéc
wlaéciwego kregu odbiorcéw moglaby zosta¢ sktoniona do omyltkowego zakupu towaru pozwanego myslac, ze jest
to towar uprawnionego do znaku (uznajac, ze dane towary lub ushugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa),
ewentualnie moglaby uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodza z przedsiebiorstw powiazanych ze sobg gospodarczo.
(tak wyroki Trybunalu z 29/091998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4/05/1999 r. w sprawach polaczonych
C-108/97, C-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions, z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik
Meyer, z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 CK Kalvin Klein i wyrok Sadu z 9/12/2010 r. w sprawie T-303/08
Golden Elephant) Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad powinno by¢ oceniane w sposob catoSciowy, wedlug
sposobu postrzegania okreSlonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okoliczno$ci konkretnego
przypadku, szczeg6lnie wzajemnej zalezno$ci miedzy podobienistwem oznaczen i towaréw lub ustug, ktérych one
dotycza. (tak wyroki Trybunalu z 11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23/03/2006 r. w sprawie C-206/04
Miilhens, z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P Bimbo oraz wyroki Sadu
29/07/2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 Life Blog). Wlasciwy
krag odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowanych, dostatecznie uwaznych i
rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie ksztaltowaé w zaleznos$ci od kategorii towarow
lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 6/05/2003 r. w
sprawie C-104/01 Libertel i z 12/01/2006 r. C-361/04 Ruiz Picasso). Przecietny konsument rzadko ma mozliwo$¢
przeprowadzenia bezposredniego poréwnania réznych znakéw towarowych, musi zazwyczaj zdaé sie na zachowany
w pamieci niedoskonaly ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrdzniajacy znaku
towarowego, ktory wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci na rynku). (tak wyroki
Trybunalu z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL
iz 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 Canon). Istnieje pewna wspoélzalezno§é pomiedzy znajomoscia znaku wsrdd
odbiorcow, a jego charakterem odrézniajacym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego
charakter odr6zniajacy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrézniajgcym charakterem wynikajacym z jego
znajomosci wérod odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznoéci danego przypadku, w szczego6lnoéci
udzial znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugo$¢ okresu jego uzywania, wielko$¢ inwestycji dokonanych
przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udzial procentowy zainteresowanych grup odbiorcow, ktéorym znak
umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa, jak rowniez o$wiadczenia
izb handlowych i przemystowych lub stowarzyszenn zawodowych. (tak wyrok Sadu z 12/07/2006 r. w sprawie
T-277/04 Vitakraft-Werke). Ciezar udowodnienia sily znaku towarowego i jego odrézniajacego charakteru, spoczywa
na powodzie (art. 6 k.c.).

Skutki unijnego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom rozporzadzenia. W ust. 3 art. 9 stanowi, ze
na podstawie ust. 2 mogg by¢ zakazane m.in.: a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
b)oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub
oferowanie, lub $§wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem; c) przywoz lub wywoz towaréw pod takim oznaczeniem; e)
uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyl lub ze z jego



strony istnieje grozba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieja szczeg6lne powody, decyzje
zakazujaca okre$lonych dzialan. Stosuje rowniez $rodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktérych celem jest
zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1). Oznacza to, ze je§li w prawie krajowym istniejg inne jeszcze
sposoby (Srodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, sad powinien je, na wniosek
powoda, zastosowa¢ do ochrony znaku unijnego. Odnosi sie to wprost do przepisow ustawy z 30/06/2000 r. prawo
wlasno$ci przemyslowej: - art. 296 ust. 1 stanowigcego, ze osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostalo
naruszone moze zada¢ od naruszyciela zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci oraz
naprawienia wyrzadzonej szkody (w razie zawinionego naruszenia), - art. 286, stanowigcego, ze sad, rozstrzygajac
0 naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o bedacych wlasnoécia naruszajacego bezprawnie
wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz §rodkach i materialach, ktore zostaly uzyte do ich wytworzenia lub
oznaczenia, w szczeg6lno$ci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasgdzonej na
jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu, - art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a stanowigcego, ze sad, rozstrzygajac
o naruszeniu znaku, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci czeéci albo calosci
orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposéb i w zakresie okre$lonym przez sad.

Niespornym jest, ze (...) jest wlaScicielem stownych znakéw towarowych (...) zarejestrowanych dla roweréow i
akcesoriow rowerowych. Sg one uzywane przez uprawniong takze w wersji stowno-graficznej, w zapisie drukowanymi
literami, kursywa, przy uzyciu prostej czcionki: Pierwotna zdolno$¢ odrdzniajaca znakéw (...) jest stosunkowo
wysoka, szczegblnie w krajach nieanglojezycznych. Jest ona zbudowana na skojarzeniu roweru z wyprawa. W jezyku
angielskim slowo to oznacza dluga wedrowke, raczej piesza niz rowerowg. W zadnym razie nie mozna sie zgodzic
z pozwana, ze znak powodki ma charakter opisowy, ze okreéla towar, dla ktérego jest chroniony. Na marginesie
nalezy zauwazy¢, ze zarzut ten, podobnie jak inne, nie jest poparty zadna argumentacja, a tym bardziej dowodami.
Bardzo bogaty materiat dowodowy, ktérego zawarto$ci ani wartoSci dowodowej pozwana nie zanegowala, przekonuje
o wysokiej wtornej zdolnoéci odrozniajacej znakow towarowych (...) nabytej w efekcie dlugotrwalego, intensywnego
uzywania na znacznym terytorium; podejmowanych z uzyciem znaku dzialain marketingowych, promocyjnych,
reklamowych i sponsoringowych.

Dla identycznych towaréow spoétka P. P.H.U. (...) J. L., I. L. uzywa slownego znaku towarowego (...) oraz jego
wersji stowno-graficznych rozdzielajacych dwa elementy ,moun” i ,trek”. Umieszczenie napisbw na ramie roweru
i na oponach, jak to ma zwykle miejsce w tego rodzaju towarach oraz wybdr czcionki tym bardziej upodabnia
kwestionowane oznaczenia do znakow towarowych powddki. Przy ocenie ryzyka konfuzji konsumenckiej nie jest to
okoliczno$¢ pozbawiona znaczenia. (por. wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci UE z 18/07/2013 r. w sprawie C-252/12).
W warstwie fonetycznej i wizualnej oznaczenia uzywane przez pozwang sa podobne do znaku powodki. Jakkolwiek
~moun” znajduje sie na poczatku wyrazu, to w wymowie slowa (...) wyrazniej zaakcentowane jest ,trek”. Znak
pozwanej w calo$ci zawiera stowo (...), ktore jest graficznie wyodrebnione. W warstwie koncepcyjnej (...) jest
prawdopodobnie uproszczonym polaczeniem dwbéch stow angielskich (,mount” — gora i ,trek” — dluga wedrowka),
samo nie ma jednak znaczenia, ktére — jasne dla Polakow — mogloby wyeliminowaé ryzyko pomylki. Pozwana
nie kwestionuje znajomos$ci znakéw (...) w relatywnym kregu konsumentéw. Sama oferuje rowery tej marki i
podkresla ich walory. Fakt, ze znajduja sie one w ofercie sp6iki, prezentowane obok siebie, dodatkowo zwieksza ryzyko
konfuzji konsumenckiej, z informacji na stronach internetowych wykorzystywanych przez pozwang do oferowania
i wprowadzania do obrotu rowerdw nie wynika bowiem jednoznacznie, kto jest producentem roweréw (...)i (...).
Tych ostatnich pozwana nie wymienia wyliczajac marki oferowanych roweréw. Niewatpliwie osoby zainteresowane
zakupem roweru skojarza oznaczenia pozwanej ze znanym im od wielu lat znakiem towarowym (...) moggac nabraé
blednego przekonania, ze rower (...) pochodzi od uprawnionej do znakéw towarowych (...) lub podmiotu powiazanego
z nia gospodarczo. W ocenie Sadu zgromadzony w sprawie material dowodowy uzasadnia wiec stwierdzenie, ze
spotka P. P.H.U. (...) J. L., I. L. narusza prawa (...). w spos6b okreSlony przepisami art. 9 ust. 2b. oraz art.
296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Uzywanie przez pozwana kwestionowanych oznaczen, zaréwno slownych, jak i stowno-
graficznych, w zwigzku z prowadzong dzialalnoécig gospodarcza z pewnos$cig dziala lub moze dzialaé na szkode
charakteru odro6zniajacego znakdéw towarowych (...). Moze takze wywieraé negatywny wplyw na realizacje przez nie
funkcji reklamowej i gwarancyjnej. W przypadku tego rodzaju towaréw ogromne znaczenie ma jako§¢ wykonania i



gwarancja bezpieczenstwa uzytkowania, pozwana nie zlozyla za$ zadnych dowodéw umozliwiajacych Sadowi ustalenie
i dokonanie na jego podstawie oceny normatywnej, ze jej potencjalni klienci nie moga popasé w konfuzje co do
pochodzenia roweréw (...), ktérych jako$c jest rownie wysoka lub nawet wyzsza od rowerow (...).

Sad Okregowy zaznaczyl, ze Spotka P. P.H.U. (...) J. L., I. L. nie przedstawila w odpowiedzi na pozew zadnych
twierdzen odnoszacych sie do sposobu uzywania znaku (...) (w wersjach stownej i stowno-graficznych). Jej, bardzo
enigmatyczne, stanowisko ograniczalo sie do zanegowania slusznos$ci zadan powodki i wlasnej, skrotowej oceny
zarzutu naruszenia (dalekiej od regul wypracowanych w prawie znakéw towarowych) oraz powolania sie na wlasne
prawo ochronne.

W podsumowaniu ww. wywodéw Sad Okregowy uznal, ze Spoétka P. P.H.U. (...) J. L., I. L. narusza krajowe i
unijne prawa wylaczne (...)., ktéra (nie wyrazajac na to zgody) moze skutecznie sie takim dzialaniom sprzeciwié.
Bezprawno$ci uzywania dla rower6w oznaczenia (...) w zadnym razie nie znosi uzyskanie przez obowigzang prawa
ochronnego na zarejestrowany wiele lat p6Zniej stowny znak towarowy nr (...) (por. wyrok Trybunalu Sprawiedliwo$ci
UE z 21/02/2013 r. w sprawie C 561/11 Fédération Cynologique Internationale i wyrok Sadu Najwyzszego z
23/10/2008 r. V CSK 109/08).

Odnoénie do naruszenia regul uczciwej konkurencji Sad Okregowy zwazyl, co nastepuje. Zgodnie z art. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ustawa ta reguluje zapobieganie i zwalczanie
nieuczciwej konkurencji w dzialalnoSci gospodarczej, w interesie publicznym, przedsiebiorstw oraz klientow, 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 30/09/1998 r. sygn. akt I
ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) W uzasadnieniu wyroku z 11/07/2002 r. (I CKN 1319/00 OSNC 2003/5/73). Prawo
konkurencji holduje zasadzie priori tempore potior iure. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia stusznych
interesow tego przedsiebiorcy, ktéry ponidst okreslone naklady na zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i
promocje okre§lonego produktu, czy na rozpoznawalno$é¢ jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w
kazdym przypadku wykazanie pierwszenstwa rynkowego oraz zaistnienie okoliczno$ci wskazanych w rozdziale 2.
u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujetego, ale odpowiadajacego hipotezie art. 3
ust. 1. Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym
spelnieniem nastepujacych przeslanek: czyn ma charakter konkurencyjny, narusza lub zagraza interesowi innego
przedsiebiorcy lub klienta, jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Sad Okregowy podzielil powszechnie przyjety w doktrynie i orzecznictwie poglad, iz przepis art. 3 w ust. 1 w sposob
ogoblny okresla czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykladowo niektore czyny, typizowane
dodatkowo w art. 5-17, ktore nalezy wykladac tak, ze ogoélne okreélenie i przepisy czyn nieuczciwej konkurencji
uszczegblawiajace pozostaja w nastepujacych relacjach: wymienione w ustawie czyny nie tworza zamknietego
katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne mozna uzna¢é takze dzialanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko spelnia
ono przestanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1, wymagania okreS§lone w definicji art. 3 ust. 1 odnosza sie do czynéow
wymienionych w art. 5-17, a klauzula generalna pelni funkcje korygujaca w stosunku do przepisoéw szczegélnych. Gdy
dany stan faktyczny, formalnie, spelnia przestanki z art. 5-17, w rzeczywisto$ci jednak dzialanie nie wykazuje ktérego$
ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawno$ci, sprzeczno$ci z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej
konkurencji nie jest mozliwe.

W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiebiorca, ktdrego interes zostal zagrozony lub naruszony,
moze zada¢ m.in.: 1) zaniechania niedozwolonych dzialan; 2) usuniecia skutkow niedozwolonych dzialan; 3)
zlozenia jednokrotnego lub wielokrotnego o$wiadczenia odpowiedniej tresci i w odpowiedniej formie. (art. 18
ust. 1 u.z.n.k.). Sad, na wniosek uprawnionego, moze orzec réwniez o wyrobach, ich opakowaniach, materialach
reklamowych i innych przedmiotach bezposrednio zwigzanych z popelieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W
szczegoblnosci sad moze orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania. (art. 18 ust. 2 u.z.n.k.).
Zgodnie z przepisem art. 10 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie towaréw lub uslug,
ktére moze wprowadzié¢ klientobw w blad co do pochodzenia (ust. 1), a takze wprowadzenie do obrotu towaréow w



opakowaniu mogacym wywolac¢ skutki okreslone w ust. 1, chyba ze zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione
wzgledami technicznymi. (ust. 2.) Oceny naruszenia regul uczciwej konkurencji na gruncie art. 10 dokonuje sie
stosujgc odpowiednio reguly oceny naruszenia znakéw towarowych. Z przyczyn przedstawionych w pkt 1. mozna
zatem uzna¢, ze spotka P. P.H.U. (...) J. L., I. L. dopuscila sie naruszenia regut uczciwej konkurencji, o ktérych mowa
w powolanym przepisie.

W ocenie Sadu Okregowego dochodzone pozwem roszczenia (...) wynikajace z naruszenia jej praw wylacznych byly
zatem w pelni adekwatne do sposobu i zakresu bezprawnego dzialania pozwanej. Zastosowane wzgledem spoiki P.
P.H.U.(...)J. L., I. L. sankcje stuzy¢ maja wyeliminowaniu przyszlych naruszen oraz usunieciu powstatych juz skutkow.
Uznajac za stuszne zarzuty powddki, na podstawie powolanych przepiséw art. 296 ust. 11 art. 286 p.w.p., art. 9 ust.
31 art. 130 ust. 1 rozporzadzenia w zw. z art. 286 p.w.p. oraz art. 18 ust. 1 pkt 1i 2 w zw. z art. 10 ust. 1 u.z.n.k., oraz
to, ze dzialania pozwanej naruszaty reguly uczciwej konkurencji wyrazone w art. 3 ust. 1i art. 10 ust. 1 u.z.n.k. i z tych
wzgleddw orzekl jak w punktach 1, 2, 3, 4, i 5 sentencji wyroku.

Sad I instancji ocenil, iz roszczenie z art. 1049 k.p.c. bylo przedwczesne i jako takie nie moglo zosta¢ uwzglednione.

O kosztach Sad Okregowy rozstrzygnal w oparciu o art. 100 k.p.c. obcigzajac w calo$ci kosztami pozwanego uznal
bowiem, ze powdd ulegl jedynie w nieznacznej czeéci swojego zadania.

Apelacje od powyzszego wyroku wniosta pozwana - P.P.H.U. (...)J. L., I. (...) spotka jawna z siedziba w T., zaskarzajac
wyrok w czesci tj. w czedci uwzgledniajacej powodztwo - pkt 1 - 5 oraz 7 wyroku. Pozwana zarzucila naruszenie
prawa procesowego, ktore mialo wplyw na wynik sprawy, a to przepiséw art. art. 232 k.p.c., art. 233 § 1 k.p.c., art.
278 § 1 k.p.c. oraz art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 6 k.c. polegajace na dokonaniu dowolnej, w miejsce swobodnej
oceny zgromadzonego materialu dowodowego oraz naruszeniu zasady ciezaru dowodu, w tym oparcia rozstrzygniecia
o twierdzenia powoda, a nie zawnioskowane czy przeprowadzone dowody, nieuprawnionym uznaniu, ze spelmione
zostaly przeslanki uwzglednienia powddztwa, w sytuacji gdy powdd nie wykazal, ze pozwany naruszyl krajowe i
unijne prawo wylaczne (...)., za$ Sad dokonal nieuprawnionej - nieopartej na wymaganej wiedzy specjalnej - oceny
podobienstwa znakéw oraz mozliwo$ci wprowadzenia klientéw w blad.

Majac na wzgledzie podniesione zarzuty apelujaca wniosla o zmiane zaskarzonego wyroku w zaskarzonej cze$ci
poprzez orzeczenie odmiennie co do istoty i oddalenie powddztwa w catoSci, skorygowanie rozstrzygniecia o kosztach
postepowania przed Sadem I instancji oraz zasadzenie na rzecz pozwanej kosztéw postepowania apelacyjnego, w tym
kosztow zastepstwa procesowego, wedlug norm przepisanych.

Powdd w odpowiedzi na apelacje wnosil o jej oddalenie i zasgdzenie od pozwanej na rzecz powoda zwrotu kosztow
postepowania apelacyjnego, w tym kosztéw zastepstwa procesowego, wedlug norm prawem przepisanych.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje.
Apelacja pozwanej podlegala oddaleniu.

Na wstepie wymaga wyja$nienia, ze zgodnie z art. 15zzs3 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2020 r. o szczeg6lnych
rozwigzaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych
oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), w brzmieniu nadanym art. 46
pkt 21 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektorych ustaw w zakresie dzialan ostlonowych w zwigzku z
rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-Cov-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), sad rozpoznajacy sprawe, uprawniony
jest do skierowania sprawy na posiedzenie niejawne. Strona moze jednak w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia, zlozy¢ wiosek o rozpoznanie sprawy na rozprawie. W niniejszej sprawie, zaré6wno powod, jak i
pozwany, ktorzy o powyzszym fakcie zostali prawidlowo zawiadomi (k. 857), nie zajeli w tym przedmiocie stanowiska.
Zwazywszy na fakt, ze w niniejszej sprawie ani apelujacy, ani strona przeciwna, nie zlozyli wniosku o przeprowadzenie
rozprawy, za$ w ocenie Sagdu Apelacyjnego, rozpoznanie apelacji na rozprawie nie bylo konieczne, nalezalo uznaé, ze
wystapily podstawy uzasadniajace rozpoznanie apelacji na posiedzeniu niejawnym.



W kwestii merytorycznej podniesionego zarzutu sprzecznoéci istotnych ustalen Sadu Okregowego z treécig zebranego
w sprawie materialu dowodowego nalezalo podkreséli¢, Ze zgodnie z art. 233 § 1 k.p.c. sad ocenia wiarogodno$¢ i
moc dowoddw wedlug wlasnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozwazenia zebranego materialu. Ocena
wiarygodnoéci i mocy dowodow przeprowadzonych w danej sprawie wyraza istote sadzenia w czeSci obejmujacej
ustalenie faktéw, ktore sad uznat za istotne. Dotyczy ona rozstrzygniecia o przeciwstawnych twierdzeniach stron
na podstawie wlasnego przekonania skladu orzekajacego powzietego w wyniku bezposredniego zetkniecia sie z
materialem zebranym w sprawie, w tym dokumentami, $wiadkami i innymi dowodami przeprowadzonymi w
sprawie. Zarzut obejmujacy naruszenie powyzszego przepisu, a wiec sprzeczno$c¢ istotnych ustalen Sadu z trescia
zebranego w sprawie materialu, moze by¢ skuteczny w sytuacji, gdy owa ,,sprzeczno$¢” powstaje pomiedzy materialem
zgromadzonym w sprawie (rozumianym jako calo$¢) a konkluzja, do jakiej dochodzi sad na jego podstawie.
Przytoczenie w tresci apelacji odmiennej, wlasnej oceny przeprowadzonych w sprawie dowodow i poczynionych na ich
podstawie ustalen faktycznych, nie moze by¢, w ocenie Sagdu Apelacyjnego, uznane za skuteczne, przy jednoczesnym
zaniechaniu wykazania, ze ocena dokonana przez Sad I instancji przekracza granice swobodnej oceny dowodow, ktora
wyznaczaja czynniki logiczny i ustawowy, zasady doswiadczenia zyciowego, aktualny stan wiedzy, stan Swiadomosci
prawnej i dominujace poglady na sadowe stosowanie prawa. Trzeba takze wskazaé, ze podnoszac zarzut naruszenia
art. 233 § 1 k.p.c. skarzacy powinien wskazaé, jakie konkretne dowody zostaly w jego ocenie blednie ocenione przez
Sad I instancji i dlaczego ta ocena tych konkretnych dowodéw nie zaslugiwala na aprobate. W przedmiotowej sprawie
tego rodzaju argumentacji skarzacy nie przedstawil w apelacji, a jedynie ogblnikowe stwierdzenie, ze Sad Okregowy
dokonal dowolnej, w miejsce swobodnej oceny zgromadzonego materialu dowodowego oraz naruszyl zasade ciezaru
dowodu, w tym oparl rozstrzygniecie o twierdzenia powoda, a nie zawnioskowane czy przeprowadzone dowody.

W ocenie Sadu Apelacyjnego wyprowadzone przez Sad Okregowy z zebranego materialu dowodowego wnioski
pozostaja logicznie poprawne i zgodne z do§wiadczeniem zyciowym, a tym samym ocena tego Sadu nie narusza art. 233
§ 1k.p.c. i musi sie osta¢, choéby dawaly sie z niego wysnué takze wnioski odmienne. Innymi slowy, jedynie w sytuacji,
gdy brak jest logiki w powigzaniu wnioskéw z zebranymi w sprawie dowodami lub gdy wnioskowanie sagdu wykracza
poza schematy logiki formalnej albo przeczy zasadom doswiadczenia zyciowego, nie uwzglednia jednoznacznych
zwigzkow przyczynowo-skutkowych, przeprowadzona przez Sad ocena dowodéw moze byé¢ skutecznie podwazona.
Nie jest przy tak jak twierdzi skarzaca, ze Sad Okregowy wydal rozstrzygniecie jedynie w oparciu o twierdzenia
powoda, a nie w oparciu o dowody. Z treéci protokotu rozprawy z dnia 28 maja 2018 r. (k. 526) wynika bowiem, ze
Sad Okregowy wydal na tej rozprawie postanowienie o dopuszczeniu dowodéw z dokumentéw, wydrukéw ze stron
internetowy, fotografii na wskazywane przez powoda okoliczno$ci, odczytal dokumenty dopuszczone jako dowody,
dokonal ogledzin fotografii, a takze ujawnil akta XXII GWo/18. Poza tym w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku
wskazal, ktore okolicznosci faktyczne ustalil na podstawie, jakiego dowodu. Z tego wzgledu twierdzenie skarzacego, ze
Sad Okregowy nie oparl orzeczenia na dowodach, a jedynie na twierdzeniach strony powodowej jest oczywiécie bledne.

Nie ma takze racji skarzaca, ze bledem Sadu I instancji bylo niepowolanie (jak nalezy sadzi¢ z urzedu, gdyz zadna ze
stron takiego wniosku dowodowego nie powolala), dowodu z opinii bieglego sadowego celem zbadania podobienstwa
znakéw powoda i pozwanej oraz ryzyka wprowadzenia w blad. Po pierwsze w przedmiotowej sprawie, szczegoélnie, ze
obie strony sg przedsiebiorcami oraz sg reprezentowane przez zawodowych pelnomocnikéw, a sprawa nie ma takiego
charakter, ze Sad powinien zadziala¢ z urzedu, nie bylo podstaw, a w kazdym razie skarzaca nie wskazuje w apelacji
argumentacji na te okoliczno$¢, do tego, aby Sad Okregowy mial dopuszczac jakiekolwiek dowody z urzedu. Poza
tym, jak trafnie podnosi strona powodowa w odpowiedzi na apelacje, na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji funkcjonuje model przecietnego odbiorcy, tj. osoby rozwaznej i Sad krajowy, dokonujac ustalenia ryzyka
wprowadzenia w blad, winien oprzeé sie na domniemanych oczekiwaniach do§wiadczonego konsumenta, ktory jest
nalezycie poinformowany, spostrzegawczy i rozwazny (metoda normatywna). Sa to kwestie normatywne, dlatego w
zasadzie nie podlegajg ustaleniom w drodze dowodu z opinii bieglego. Utrwalone jest w orzecznictwie stanowisko, ze w
tego typu sprawach dotyczacych czynéw nieuczciwej konkurencji ustalenie ryzyka niebezpieczenstwa wprowadzenia
konsumentéw w blad nastepuje na podstawie oceny sadu opartej na caloksztalcie okolicznosci, przy uwzglednieniu



wladciwego wzorca konsumenta, i chociaz prowadzenie dowodu z opinii bieglego jest mozliwe, to nie jest jednak
niezbedne do ustalenia tego ryzyka, gdyz tej oceny moze dokonaé sad na podstawie wlasnych obserwacji.

Co istotne, pozwana reprezentowana przez zawodowego pelnomocnika, sama nie powolala i nie przedstawita zadnych
dowodow, ktore moglyby wplyngé na przekonanie Sadu o braku istnieniu realnego ryzyka konfuzji konsumenckie;j.
Spoétka P. P.H.U. (...) J. L., I. L. nie przedstawila w odpowiedzi na pozew zadnych twierdzen odnoszacych sie do
sposobu uzywania znaku (...) (w wersjach slownej i stowno-graficznych). Sam fakt zanegowania shusznosci zgdan
powoda i przedstawienia wlasnej oceny zarzutu naruszenia czy tez powolanie sie na wlasne prawo ochronne, ale
zarejestrowane poOzniej niz prawo ochronne powoda nie wplywalo na wadliwo§¢é wnioskowania Sadu I instancji
(por. wyrok Sadu Najwyzszego z 23 pazdziernika 2008 r., sygn. akt V CSK 109/08, Legalis 140193), gdyz w kolizji
praw nabytych w réznym czasie sad udziela ochrony prawu wczesniejszemu. Nie wplywalo rowniez na prawidlowo
wywiedzione na podstawie zebranego w sprawie materiatu fakty istotne dla rozstrzygniecia sprawy.

W ocenie Sadu Apelacyjnego, skarzacy nie wykazal, ze Sad Okregowy z przekroczeniem swobodnej oceny dowodow,
uznal, ze zgromadzony w sprawie material dowodowy uzasadnial stwierdzenie, ze spétka P. P.H.U. (...) J. L., I. L.
naruszyla prawa (...), w sposob okre§lony przepisami art. 9 ust. 2b Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017. oraz art. 296 ust.
2 pkt 2 p.w.p.

Zasadniczo brak mozliwoSci zaistnienia konfuzji dotyczyt nie tyle wiedzy specjalistycznej (w tym przypadku mamy
bowiem do czynienia z oceng jurydyczna), do ktorej odwolywala sie pozwana w swoich rozwazaniach, ale kwestii
samego przedstawienia spornego oznaczenia pozwanego (...) , ktére w sposéb jednoznaczny i wyrazny rozdzielalo
wyrazenie (...) od wyrazenia (...), przez co nie sposéb byto doj$¢ do forsowanego przez pozwana przekonania o
braku realnego ryzyka konfuzji konsumenckiej, tym bardziej, ze obydwa produkty byly oferowane przez pozwana
jednoczeénie (umieszczane obok siebie), za§ zamieszczone w ofercie informacje nie pozwalaly na jednoznaczne
zaakcentowanie odrebnosci producenta i towaru oznaczonego znakiem (...) od towaru powoda oznaczonego znakiem
(...) , co prowadzilo rowniez do przekonania o prawidlowym zakwalifikowaniu dzialah pozwanej, jako naruszajacych
art. 3 i art. 10 u.z.n.k., bowiem uwzgledniajac model przecietnego, dobrze zorientowanego, nalezycie uwaznego
i ostroznego konsumenta, nie spos6b nie odnie$¢ wrazenia, ze oznaczenie uzywane przez pozwang i sposob jego
przedstawienia na towarze oferowanym przez pozwang do sprzedazy, nawigzuje wprost do znaku powoda, przez co
ryzyko konfuzji konsumenckiej jest wysokie, tym bardziej, Ze zaakcentowane w oznaczeniu pozwanej wyrazenie (...)
posiada wysoka renome wéréd konsumentéw zainteresowanych zakupem produktéw dla ktérych znak powoda zostat
objetych ochrona.

Trzeba podkreslié, ze jakkolwiek ,moun” znajduje sie na poczatku wyrazu, to w wymowie stowa (...) wyrazniej
zaakcentowane jest stowo ,trek”. Znak pozwanej w calo$ci zawiera stowo (...), ktére jest przy tym graficznie wyraZznie
wyodrebnione. W warstwie koncepcyjnej (...) jest uproszczonym polaczeniem dwdch stow angielskich (...), jako
samodzielne wyrazenie nie ma jednak okreslonego znaczenia, ktére mogloby w ten sposéb wyeliminowaé ryzyko
konfuzji. Nie wykazano przy tym wysokiej zdolnoSci odrézniajacej znaku (...), z ktéra zwiazana bylaby jego ewentualna
renoma. Skarzgca nie kwestionuje przy tym renomy znakow (...) w relatywnym kregu konsumentéw zainteresowanych
zakupem produktéw, dla ktorych znak powoda posiada ochrone prawng. Jak réwniez prawidlowo ustalil Sad I
instancji niekwestionowana renoma znaku (...), niezaleznie od dostrzezonych przez pozwana lacznikéw opisowych
zwigzanych z oferowanym towarem, wskazywala na istnienie zdolnos$ci odr6zniajacej znaku powoda nabytej wskutek
dlugotrwalego, intensywnego uzywania na znacznym terytorium oraz podejmowanych z uzyciem znaku dzialan
marketingowych, promocyjnych, reklamowych i sponsoringowych, na ktére to okolicznosci wskazywal zebrany w
sprawie material dowodowy.

Przepis art. 6 k.c. formutuje podstawowa regule rozktadu ciezaru dowodu w sporze cywilnoprawnym wskazujac przede
wszystkim, kogo obcigzaja skutki niepowodzenia procesu dowodzenia, a nie to czy dana okolicznoé¢ zostala wykazana.
O naruszeniu art. 6 k.c. mozna by zatem powiedzie¢, gdyby Sad orzekajacy przypisal obowiazek dowodowy innej
stronie, nie tej, ktora z okre$lonego faktu wywodzi skutki prawne. Nie spos6b zatem uznaé, ze Sad Okregowy naruszyt



art. 6 k.c., gdyz prawidlowo wskazal, ze ciezar udowodnienia w przedmiotowej sprawie okoliczno$ci uzasadniajgcych
uwzglednienie powodztwa, w tym m. in. sily znaku towarowego i jego odroézniajacego charakteru spoczywal na
powodzie. Trzeba tez wskazaé, ze przewidziana w art. 6 k.c. zasada rozkladu ciezaru dowodu nie moze byé rozumiana
w ten tylko sposob, ze ciezar dowodu zawsze obcigza strone powodowa. W razie sprostania przez powoda cigzacemu
nan obowiazkowi dowodowemu, ciezar dowiedzenia okoliczno$ci niweczacych prawo powoda, obcigzal pozwanego.

Z tych wzgledow Sad Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. oddalil apelacje pozwanej w calosci.

Rozstrzygniecie o kosztach postepowania apelacyjnego i nierozstrzygnietych kosztach
postepowania zazaleniowego oparto na podstawie art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z art. 98 § 1
i 3 k.p.c. Pozwana, jako strona przegrywajqgca postepowanie apelacyjne oraz postepowanie
zazaleniowe, winna zwrécié powodowi poniesione przez niego usprawiedliwione koszty procesu,
na ktore w niniejszym przypadku skladalo sie wynagrodzenie jednego pelnomocnika procesowego
reprezentujqcego powoda w procesie w osobie adwokata. Wynagrodzenie pelnomocnika powoda
ustalono na mocy § 10 ust. 1 pkt 2 oraz § 10 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 8 ust. 1 pkt 19) rozporzadzenia
Ministra Sprawiedliwos$ci z dnia 22 pazdziernika 2015r. w sprawie oplat za czynnosci adwokackie
(Dz.U. z 20157. poz. 1800 ze zm.).



