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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 maja 2012 .

Sad Apelacyjny w Warszawie I Wydzial Cywilny w skladzie:
Przewodniczacy — Sedzia SA Bogdan Swierczakowski (spr.)
Sedzia SA Beata Kozlowska

Sedzia SO (del.) Robert Obrebski

Protokolant st. sekr. sqd. Katarzyna Foltak

po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2012 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powddztwa (...) z siedziba w S. (Niemcy)

przeciwko (...) SP spolce z ograniczong odpowiedzialnos$cig w W.

o ochrone praw z rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie

z dnia 22 grudnia 2010 .

sygn. akt XXII GWzt 7/10

I zmienia zaskarzony wyrok w punkcie 1 w czesci, w ten sposob, ze:

a) zakazuje pozwanemu (...) SP spoélce z ograniczonq odpowiedzialnosciq z siedzibg w W. uzywania
w obrocie, w tym oferowania, reklamowania, sprzedazy lub innego wprowadzania do obrotu, oraz
importu, eksportu i dystrybucji produktow z kategorii ,,oprawy okularowe i okulary” opatrzonych
znakiem stownym oraz slowno-graficznym, ktore zawierajq oznaczenie (...)/ (...) lub (...),

b) orzeka o podaniu do publicznej wiadomosci tresci niniejszego orzeczenia w zakresie
obejmujgcym jego komparycje (rubrum) oraz punkt pierwszy, poprzez publikowanie jej na stronie
glownej witryny internetowej otwierajqcej sie po wpisaniu adresu (...), nieprzerwanie przez okres
30 dni,

IT oddala apelacje w pozostalej czesci,

III zasqdza od (...) SP spoélki z ograniczonq odpowiedzialnosciq z siedzibq w W. na rzecz (...) z
siedzibq w S. (Niemcy) kwote 630 zl (szes$éset trzydziesci) tytulem zwrotu kosztow postepowania
apelacyjnego.
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UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 9 kwietnia 2010 r. spbtka akcyjna prawa niemieckiego M. &(...) z siedziba w S. wniosla o:

1. zakazanie (...) SP spdlce z 0.0. w W. uzywania w obrocie, w tym oferowania, reklamowania, sprzedazy lub innego
wprowadzania do obrotu oraz importu, eksportu i dystrybucji produktéow z kategorii oprawy okularowe i okulary,
opatrzonych znakiem slownym oraz sfowno-graficznym, ktére w warstwie stownej zawieraja oznaczenie (...)/ (...) lub

()

2. nakazanie pozwanej zniszczenia posiadanych przez nig opraw okularowych opatrzonych znakiem stlownym oraz
stowno-graficznym, ktore w warstwie stownej zawieraja oznaczenie (...)/ (...) lub (...),

3. podanie orzeczenia do publicznej wiadomo$ci na stronie gléwnej witryny internetowej pod adresem (...)
4. zasadzenie zwrotu kosztéw postepowania.

Sad Okregowy w Warszawie Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemysltowych wyrokiem z dnia 22
grudnia 2010 roku oddalil powodztwo (pkt 1), orzekl o oplacie ostatecznej (punkt 2) i zasadzil od pozwanego na rzecz
powoda kwote 3.297 zlotych, tytulem zwrotu kosztow postepowania (punkt 3).

Sad Okregowy ustalil, ze zalozona w 1982 roku spotka akcyjna prawa niemieckiego M. &(...) w S. zajmuje sie produkcja
i sprzedaza okularéw i opraw okularowych, ktére sa obecnie sprzedawane w ponad 30 krajach swiata. Od 2004 roku
produkty powd6dki sa obecne na polskim rynku, wprowadzane do obrotu przez W.+ (...), a nastepnie dystrybuowane
przez lokalnych hurtownikéw. W latach 2007-2009 ich sprzedaz siegala 20.000 sztuk. M. &(...) przystluguja prawa do
wspolnotowych znakéw towarowych zawierajacych wspolny element stownyt(...)

- (...) znak slowny zarejestrowany 8.02.2010 r. - z pierwszenstwem od 21.06.2007 r. - pod nr (...).in. dla towaréw w
klasie g klasyfikacji nicejskiej - okulary (optyka), szkla okularowe, oprawy okularowe, okulary sloneczne, opakowania
na okulary, o czym opublikowano 25.03.2010 r.;

- (...) znak slowno-graficzny zarejestrowany 14.02.2005 r. (czarne litery na jasnym tle) - z pierwszenstwem od
6.08.2003 1. - pod nr (...).in. dla towaréw w klasie 9 - okulary, okulary stoneczne i opakowania do nich, o czym
opublikowano 30.05.2005 1.;

- (...) znak slowno-graficzny zarejestrowany 19.12.2006 r. Biale litery na ciemnym tle) - z pierwszenstwem od
7.03.2002r1. - pod nr (...).in. dla towaréw w klasie 9 - okulary, okulary stoneczne, szkla optyczne, o czym opublikowano
25.12.2006 T.

(...) SP spdtka z 0.0. w W. dziala w branzy optycznej, oferujac do sprzedazy okulary i oprawy okularowe. Pozwana
dysponuje na terenie calej Polski ponad 100 salonami wlasnymi i 4 franszyzowymi pod marka V. (...) oraz V.(...)

Od sierpnia 2009 roku, a takze w styczniu 2010 roku pozwana oferowala w swoich salonach oprawy okularowe
opatrzone oznaczeniami (...)/ (...) i (...). Zostaly one jednokrotnie zamoéwione u wloskiego producenta, w
niewielkiej liczbie, z przeznaczeniem do sprzedazy w sieci V. (...) w kategorii towar6w niskich cen, niemarkowych.
Poinformowana o naruszeniu praw wylacznych powddki do znakéw towarowych (...), pozwana zadeklarowala
zaprzestanie uzywania kwestionowanych oznaczen.

V. (...) wycofala ze sprzedazy oprawy okularowe z kwestionowanym oznaczeniem. W dniu 20 kwietnia 2010 r.,
tj. w dacie podjecia czynnosci egzekucyjnych przez Komornika Sadowego przy sadzie Rejonowym dla Warszawy-
Mokotowa, w jej magazynach i w salonach sprzedazy nie bylo juz opraw z oznaczeniem (...) ani (...)/ (...). Spdlka



nie zamierza tez w przyszlo$ci uzywac¢ kwestionowanego oznaczenia. Nie istnieje realne zagrozenie naruszania przez
pozwang w przyszlosci praw powodki.

Sad Okregowy dokonal nastepujacej oceny prawne;j:

Wspolnotowy znak towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym, funkcjonujgcym obecnie w oparciu o unormowania
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego,
ktore reguluje w sposob calosSciowy kwestie zwigzane ze wspolnotowymi znakami towarowymi dla towarow
lub ustug, w szczegolnosci zasady rejestracji, zastosowanie. W wiekszo$ci, stanowia one powtoérzenie regulacji
zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw
panstw czlonkowskich odnoszgcych sie do znakéw towarowych. Implementujaca ja ustawa z dnia 30 VI 2000
r. Prawo wlasnoSci przemyslowej znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania
rozporzadzenia, w szczegdlnos$ci zas w tym zakresie w jakim odsyta ono do wlasciwych przepiséw prawa krajowego.

Art. 9 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 przyznaje uprawnionemu prawo do wylacznego i niezakléconego
uzywania zarejestrowanego znaku oraz do zakazania innym osobom, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania
w obrocie: (a) oznaczenia identycznego ze wspoOlnotowym znakiem towarowym dla identycznych towardéw; (b)
oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu jego identycznoS$ci lub podobienstwa do wspélnotowego znaku towarowego
oraz identyczno$ci lub podobienstwa towardéw, ktoérych dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad opinii publicznej, ktore obejmuje prawdopodobienstwo ich skojarzenia, (c) oznaczenia
identycznego lub podobnego do wspdlnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towardéw, ktoére nie sg
podobne do tych, dla ktorych zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy sie on renoma we Wspoélnocie i gdy
uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienalezng korzysé albo jest szkodliwe dla odr6zniajacego
charakteru lub renomy wspoélnotowego znaku towarowego, (ust. 1).

Ocena identycznoSci lub podobienstwa znakéw powinna sie opiera¢ na ich zgodnoéci graficznej (wizualnej),
fonetycznej oraz znaczeniowej (koncepcyjnej). Sporne znaki nalezy poréwnywaé caloSciowo, a decydujace znaczenie
mie¢ beda elementy odr6zniajace i dominujace, a nie opisowe. Dwa znaki towarowe sa do siebie podobne jezeli,
z punktu widzenia okre$lonego kregu odbiorcow, sa one przynajmniej czeSciowo identyczne w jednym lub kilku
istotnych aspektach.

Identyczno$é poréwnywanych (przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia wystepuje wowczas, gdy sa one
dokladnie jednakowe (tozsame) lub charakteryzuja sie niedostrzegalnymi dla przecietnego konsumenta réznicami.
Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i oznaczenie s3 identyczne, czy tez mozna mowié zaledwie
o podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i
ich caloSciowego oddzialywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego
przecietnego konsumenta, przeznaczenie, spos6b uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sa sprzedawane, a
takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. Calo$ciowa ocena zaklada pewna wspdlzaleznoséc
miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczegdlno$ci podobienstwem znakéw towarowych oraz podobienstwem
towarow, ktorych one dotycza, przy czym niski stopienn podobiefistwa miedzy towarami moze by¢ zréwnowazony
znaczacym stopniem podobienstwa miedzy znakami towarowymi i odwrotnie.

W myél utrwalonego orzecznictwa prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad, istnieje wtedy, gdy odbiorcy
mogliby uzna¢, ze dane towary lub ustugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa, ewentualnie z przedsiebiorstw
powiazanych gospodarczo. Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad powinno by¢ oceniane w sposéb calo$ciowy,
zgodnie ze sposobem postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznoéci
konkretnego przypadku, w szczeg6lnoSci wzajemnej zaleznoSci miedzy podobienstwem oznaczen i towarow lub
ustug, ktorych one dotycza. Ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blgd w zakresie podobienstwa wizualnego,
fonetycznego lub koncepcyjnego spornych oznaczen powinna sie opiera¢ na wywieranym przez nie caloSciowym
wrazeniu ze szczegblnym uwzglednieniem ich elementéw odrdzniajacych i dominujacych.



Istnieje pewna wspoélzalezno$¢é miedzy znajomos$cia znaku towarowego wérod odbiorcow, a jego charakterem
odrézniajacym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odrdzniajacy.
Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy sie wysoce odrozniajacym charakterem wynikajacym z jego
znajomosci wérod odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznoéci danego przypadku, w szczego6lnoéci
udzial znaku towarowego w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugosé okresu jego uzywania, wielko$¢ inwestycji
dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udzial procentowy zainteresowanych grup odbiorcéw,
ktérym znak towarowy umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych z okres§lonego przedsiebiorstwa, jak
rowniez oSwiadczenia izb handlowych i przemystowych lub innych stowarzyszen zawodowych.

Odnoszac powyzsze rozwazania do poczynionych w sprawie ustalen Sad uznal, Ze naruszenia prawa z rejestracji
wspoélnotowych znakow towarowych (...) przez (...) SP spélke z 0.0., 0 ktorym mowa w art. 9 ust. 1b rozporzadzenia,
dowodza zaistniale w drugiej potowie 2009 roku i na poczatku 2010 roku fakty importowania, wprowadzania
do obrotu i oferowania do sprzedazy towaréw nalezacych do tej samej klasy towarowej, w jakiej chronione sa
wspoélnotowe znaki towarowe zarejestrowane na rzecz powodki. W opinii Sagdu uzasadnione jest w tym przypadku
przyjecie identyczno$ci towaréw opatrzonych znakami (...) i przeciwstawionymi im oznaczeniami (...) ani (...)/
(...). O ich odmienno$ci nie mozna zasadnie wnioskowa¢ na podstawie nieistotnych roznic sieci dystrybucyjnych
(salony optyczne w przypadku powodki, sie¢ firmowa w przypadku pozwanej), przeznaczenia towaréw (oprawy do
okularéw przeciwslonecznych w przypadku powdédki i korekeyjnych w przypadku pozwanej), czy ceny towarow (w
zadnym przypadku nie stwarzajacej dla przecietnego konsumenta bariery w nabyciu opraw okularowych). Pomimo
takich roznic, towary obu stron maja nabywcow, ktorych mozna zaliczy¢ do tej samej, licznej, grupy konsumentow,
Sredniozamoznych kobiet noszacych okulary korekcyjne i przeciwsloneczne.

Powod nie przedstawil twierdzen, a tym bardziej dowodéw na poparcie tezy o dobrej znajomosci w Polsce
wspolnotowych znakéw towarowych (...), a w konsekwencji o ich wysokiej dystynktywnoéci. Nie moze ona
wynikaé¢ z samej tylko czteroletniej obecno$ci produktéw M. &(...) na polskim rynku. Nieznana jest faktyczna
pozycja rynkowa przedsiebiorstwa, wielko$¢ sprzedazy w odniesieniu do oferty konkurentow, jej charakterystyka,
skala podejmowanych przez powddke dzialann promocyjno-marketingowych. W braku dowodéw przeciwnych, Sad
Okregowy uznal, ze oprawy okularowe powddki opatrzone wspdlnotowymi znakami towarowymi (...) nie sg polskiemu
nabywcy dobrze znane.

W przekonaniu Sadu, istnieje jednak wysokie ryzyko konfuzji, w znaczeniu prawdopodobienstwa skojarzenia towarow
stron, wynikajaca z identycznoS$ci towaréw oraz bardzo wysokiego podobienstwa wspdlnotowych znakéw towarowych
(...) i przeciwstawionych im oznaczen (...)i (...)/ (...). Jakkolwiek brak jest bezposredniego dowodu naruszania praw
powodki do stownego znaku towarowego (...) C. (...), poniewaz dowody naruszen datuja sie na okres do stycznia 2010
roku, podczas gdy o rejestracji znaku opublikowano 25 marca 2010 r. i z ta data prawo wylaczne stalo sie skuteczne
wzgledem oséb trzecich, to jednak Sad uznal, ze naruszenie odnosi sie takze do tego znaku towarowego. Pozwana
nie wykazala w zaden sposob w jakiej dacie kwestionowane oprawy zostaly wycofane ze sprzedazy i zniszczone. O
zaprzestaniu naruszen mozna dowodnie twierdzi¢ dopiero w kwietniu 2010 roku, co potwierdzaja protokél czynnoéci
komorniczych i zeznania Swiadka J. R.. Nie jest wiec wykluczone, ze po 25 marca 2010 r. pozwana nadal oferowala
do sprzedazy oprawy okularowe z oznaczeniami (...) lub (...)/ (...).

Jakkolwiek pozostale znaki towarowe zarejestrowano jako stowno-graficzne, to elementy graficzne ograniczaja sie w
nich do typu czcionki w znaku C. (...) oraz uzycia ciemnoszarego i czarnego tla dla bialych liter w znaku C. (...).

Zasadniczym i najlepiej zapamietywanym elementem wszystkich znakow jest powtorzone dwukrotnie stowo (...).
Ich uzycie - w takiej samej sekwencji - przez pozwang, ktéra pomija zaledwie lacznik & lub zastepuje go
symbolem /, sprawia, ze uzasadnione jest przyjecie bardzo wysokiego podobienstwa zaréwno na plaszczyznie
wizualnej, fonetycznej jak i koncepcyjnej, a w konsekwencji ryzyka konfuzji konsumenckiej co do pochodzenia opraw
okularowych z takimi oznaczeniami od stron niniejszego postepowania.



Zgodnie z art. 102 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/20009, gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje
grozba naruszenia wspolnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba Ze istnieja szczegélne powody zaniechania
tego, decyzje zakazujaca pozwanemu takich dzialan. Stosuje réwniez Srodki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa
krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. Oznacza to, ze jeSli w prawie krajowym istniejg inne
jeszcze sposoby (§rodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, Sad Wspdlnotowych
Znakow Towarowych i Wzoréw Przemystowych powinien je, na wniosek powoda, zastosowaé¢ do ochrony znaku
wspolnotowego. Odnosi sie to np. do usuniecia skutkdw naruszenia, o ktéorym mowa w art. 286 p.w.p., a takze do
orzeczenia o podaniu do publicznej wiadomosci czeéci albo caloSci orzeczenia lub informacji o nim (art. 287 ust. 2
w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.). Sformulowanie - chyba ze istniejg szczeg6lne powody zaniechania - uprawnia do
odstgpienia od stosowania sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadajgca klauzuli generalnej art. 5 k.c., nie moze
by¢ stosowana przez sad w postepowaniach w sprawach gospodarczych z urzedu. Zainteresowany, uniknieciem
sankcji pozwany, ktéry dopuscil sie naruszenia, winien skonkretyzowaé te szczegblne powody i wykazaé ich istnienie,
pozostawiajac sadowi (jako arbitrowi) ich ocene, przy rozstrzyganiu o sposobie usuniecia skutkéw naruszenia prawa
z rejestracji.

Wystepujac na droge sadowa M. &(...), tak jak byla do tego zobowiazana przepisem art. 479''? § 1 k.p.c., juz w
pozwie przedstawila twierdzenia i dowody, z ktérych wynikaly jej prawa wylgczne. Wykazala réwniez, ze uzywanie
przez pozwana bardzo podobnych oznaczen (...)1i (...)/ (...) dla identycznych towaréw narusza te prawa. Zaré6wno w
postepowaniu przedsadowym, w odpowiedzi na pozew z12 V 2010r. , narozprawie 19 VII 2010 . jak i w piSmie z 10 XII
2010T., V. (...) zadeklarowala wole zaniechania naruszen i usuniecia skutkow wezeéniejszych dzialan, m.in. wycofania
z obrotu opraw okularowych z kwestionowanymi oznaczeniami. Dowodem realizacji tych zapewnien jest protokol
zajecia komorniczego, pochodzacy z kwietnia 2010 roku, w ktérym stwierdzono, ze pozwana nie oferuje juz opraw
okularowych z oznaczeniami (...) lub (...)/ (...), ktérych nie sktaduje w magazynach sieci sklepow (...). Swiadoma
znaczenia zarzutu zaprzestania naruszen, powoddka reprezentowana przez profesjonalnych pelnomocnikéw, nie
przedstawila zadnych, p6zniejszych niz ze stycznia 2010 roku, dowodéw podejmowania przez pozwana bezprawnych
dzialan, nie twierdzila takze, iz - z jakich$ przyczyn - istnieje zagrozenie naruszania w przyszlosci jej praw przez spotke

(o).

Jakkolwiek wiec w dacie wniesienia pozwu zarzuty i zadania M. &(...) mogly by¢ uznane za zasadne, to w chwili
zamkniecia rozprawy brak bylo podstaw do zastosowania wzgledem spolki (...) sankcji zakazowych, stosownie do art.
102 ust. 1 rozporzadzenia. Z tej przyczyny Sad orzekl o oddaleniu zadania z pkt 1. pozwu.

W braku dowodoéw istnienia opraw okularowych opatrzonych oznaczeniem (...) lub (...)/ (...), Sad orzek} o oddaleniu
zadania z pkt 2. pozwu, (a contrario art. 286 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.). Zdaniem Sadu zadanie nakazania
zniszczenia bylo zbyt daleko idace i nieproporcjonalne do sposobu naruszenia. W razie stwierdzenia, ze pozwana ma
w swym posiadaniu oprawy okularowe z oznaczeniami naruszajacymi prawa wylaczne powodki nalezaloby przede
wszystkim rozwazy¢ wycofanie ich z obrotu, ewentualnie takze usuniecie z produktéw kwestionowanych oznaczen,
skoro prawa wylaczne nie rozciagaja sie na wzory przemyslowe lub wspoélnotowe.

Wobec odstapienia od zastosowania sankcji zakazowych, Sad uznal za bezzasadne zadanie opublikowania wydanego
w sprawie orzeczenia. Poza tym w motywach pozwu nie wskazano zadnych argumentéw, ktére mialyby przemawiaé
za zasadno$cig takiej wlaénie formy usuniecia skutkéw naruszen. Zaréwno tre$c informacji, jak i wybér publikatorow
wskazuja raczej, iz zadanie to zmierza nie do usuniecia konfuzji konsumenckiej w takim zakresie w jakim mogta ona
realnie zaistnie¢, lecz do spopularyzowania oferty powodki i jej znakdéw towarowych.

Orzeczenie o kosztach Sad uzasadnil trescig art. 102 k.p.c.
Wyrok w czedci, tj. w zakresie punktu 1 oddalajacego powodztwo zaskarzyla apelacja strona powodowa, zarzucajac:

I. naruszenia prawa materialnego majace istotny wplyw na rozstrzygniecie sprawy, j.:



1. art. 102 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 poprzez przyjecie, iz udowodniony fakt naruszenia praw
do znakdéw towarowych powoda potaczony z okoliczno$cia iz pozwany przed procesem i przez caly czas jego trwania
stoi na stanowisku, ze naruszenie nie mialo miejsca, nie skutkuje istnieniem grozby naruszania praw do znakéw
towarowych w przyszlo$ci;

2. art. 102 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 poprzez przyjecie, ze istnieja wskazane w tym artykule
»szczegbdlne powody” do odstapienia od stosowania sankcji wobec pozwanego;

3. art. 9 ust. 1 pkt b) i 9 ust. 2 w zw. z art. 102 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 poprzez przyjecie,
iz udowodniony fakt naruszenia praw do znakéw towarowych powoda nie skutkuje konieczno$cia wydania zakazu
naruszen;

4. art. 287 ust. 2 p.w.p. wzw. z art. 102 ust. 1 zd. 2 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 poprzez przyjecie, iz nie ma
podstaw do nakazania publikacji orzeczenia pomimo tego, ze zar6wno skala jak i charakter naruszen wskazywalyby
za zasadnoScig takiej publikacji;

5.art. 287 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 102 ust. 1 zd. 2 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 poprzez przyjecie, iz nie ma
podstaw do nakazania publikacji orzeczenia gdyz miataby ona rzekomo zmierzaé jedynie do popularyzacji towaréw
powoda;

6. art. 286 p.w.p. w zw. z 102 ust. 1 zd. 2 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 poprzez przyjecie, iz zniszczenie
opraw zawierajacych naruszycielskie oznaczenia jest sankcja zbyt daleko idaca pomimo ryzyka powtdérnego
wprowadzenia ww. opraw na rynek;

7. art. 286 p.w.p. wzw. z 102 ust. 1zd. 2 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 - zakladajac ewentualny brak podstaw
do zniszczenia opraw zawierajacych naruszycielskie oznaczenia - poprzez brak nakazania lagodniejszego $rodka i np.
nakazanie usuniecia z opraw naruszycielskich oznaczen;

II. naruszenia przepisow postepowania, polegajace na sprzeczno$ci istotnych ustalen Sadu z treScia zabranego
w sprawie materialu oraz blednej ocenie dowodéw, blednym obcigzeniem powoda ciezarem dowodu pomimo
przeciwnych domnieman prawnych i faktycznych, a takze innych uchybieniach procesowych majacych istotny wplyw
na wynik sprawy, w tym w szczego6lnoS$ci naruszenie przepisow art. 233 § 1, 231, 232, 234, 236, 244, 258 k.p.c. poprzez:

8. bledne ustalenie faktu braku istnienia realnego zagrozenia naruszania w przyszloéci spornych oznaczen przez
pozwanego, w szczeg6lnoSci poprzez niezastosowanie domniemania faktycznego o istnieniu grozby realnego
naruszania tych oznaczen w przyszlosci, gdy wykazano istnienie naruszenia, a pozwany stanowczo zaprzecza faktowi
naruszenia;

9. bledne pominiecie twierdzen powoda na okoliczno$¢ istnienia zagrozenia naruszenia jego praw w przyszlosci;

10. bledna ocene dowodu z przestuchania §wiadka J. R., polegajaca na nieuzasadnionym przydaniu tym zeznaniom
wiarygodno$ci i mocy dowodowej pomimo tego, Ze zeznania te sa niepelne, $§wiadek zaslanial sie brakiem pamieci
m.in. co do dlugosci trwania i liczby wprowadzanych na rynek opraw ze spornym oznaczeniem, a konfrontacja
zeznan z zebranym w sprawie materialem dowodowym w przytlaczajacej wiekszoSci istotnych aspektéw podwaza ich
wiarygodno$¢, co doprowadzilo w konsekwencji do wadliwego ustalenia szeregu istotnych okolicznosci faktycznych,
m.in. iz oprawy ze spornym oznaczeniem zostaly wprowadzone na rynek tylko jednokrotnie i w niewielkiej liczbie oraz
Ze nie istnieje zagrozenie dalszych naruszen;

11. bledne ustalenie faktu, iz pozwany wycofal ze sprzedazy oprawy ze spornym oznaczenie jedynie na podstawie
protokoléw zaje¢ komorniczych pomimo tego, ze protokoly te dotyczyly tylko dwdch magazynéw pozwanego oraz
tylko dwoch (z ponad stu pieédziesieciu) salonéw sprzedazy pozwanego;



12. bledna ocene zebranego w sprawie materialtu dowodowego skutkujaca bledem w ustaleniach faktycznych
polegajacym na przyjeciu braku dowodéw istnienia opraw okularowych zawierajacych sporne oznaczenia pomimo
tego, ze powod wykazatl istnienie naruszenia (oraz istnienie tychze opraw), a pozwany nie wykazal zniszczenia ww.
opraw;

13. bledne ustalenie faktu, iz pozwany nie zamierza i nie bedzie w przysztoéci uzywaé spornych oznaczen na podstawie:
zeznan $wiadka J. R.,

protokolow zaje¢ komorniczych i deklaracji pelnomocnika procesowego pozwanego;
14. bledne przyjecie, ze powoda obcigza ciezar dowodu nastepujacych okolicznoéci:

a) ze nie istniejg szczegolne powody pozwalajace sadowi w wyjatkowych okolicznos$ciach na odstgpienie od nakladania
sankcji zakazowych i nakazowych, pomimo Ze art. 102 ust. 1 rozporzadzenia wprowadza domniemanie braku takich
powoddw;

b) Ze istnieje stan zagrozenia dalszych naruszen, pomimo ze powdd wywodzil swe roszczenie z faktu dokonanych juz
naruszen, a nie z ewentualnego zagrozenia przyszlymi naruszeniami;

c) Ze stan naruszenia trwa nieprzerwanie przez caly czas trwania procesu, pomimo Ze takiego dowodu nie wymaga
art. 102 ust. 1 rozporzadzenia, co potwierdza niekwestionowany dotad i jednomy$lny poglad orzecznictwa i doktryny
o podstawie do wydania orzeczenia zakazujacego pomimo ewentualnego zaprzestania naruszen w trakcie procesu.

Na podstawie stawianych zarzutéw powddka wniosta o zmiane zaskarzonego wyroku i orzeczenie zgodnie z zagdaniem
pozwu oraz zasadzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztoéw procesu poniesionych w II instancji, w tym kosztow
zastepstwa procesowego w podwojnej wysokosci.

Pozwany wniost o oddalenie apelacji i zasadzenie kosztéw za drugg instancje.
Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
Apelacja jest w znacznej mierze zasadna.

Sad Okregowy prawidlowo ustalil, ze pozwany naruszyt opisane i wykazane w pozwie, wylgczne prawa powoda, co
nie bylo sporne. Fakt dokonania naruszenia zostal w istocie przyznany juz w odpowiedzi na pozew, gdzie pozwany
wywodzil, Ze zaprzestal poslugiwania sie zastrzezonymi oznaczeniami: ,Nie istnieje niebezpieczenstwo ponownego
umieszczania na okularach sprzedawanych w salonach (...) oznaczen za stowem (...). Wszystkie towary posiadajace
oznaczenie ,(...)wycofano z obrotu za$ producent zostal zobowiazany do zniszczenia wszystkich materialow oraz
zaprzestania jakichkolwiek czynnoéci technicznych i produkcyjnych zwigzanych z umieszczaniem oznaczen (...) na
towarach.” (k.381).

Takze na obecnym etapie postepowania fakt ten pozostal niesporny. W odpowiedzi na apelacje pozwany koncentruje
sie na kwestii zwigzanej z chwila zaprzestania naruszen, stwierdzajac m.in., ze zaprzecza jakoby ,,okolicznos$cia ktéra
ewentualnie zmusila Pozwanego do zdjecia naruszycielskich opraw z wystaw sklepowych bylo dopiero postanowienie
Sadu o zabezpieczeniu powddztwa” (k.588).

Ustaleniu o dokonanym naruszeniu Sad I instancji odmowil istotnego znaczenia dla rozstrzygniecia co do meritum
sprawy (wzigl pod uwage ten fakt jedynie orzekajac o kosztach na podstawie art. 102 k.p.c.), czego nie mozna
zaaprobowac¢. Nalezy podzieli¢ racje skarzacego, oparte na jednolitej wykladni art. 102 ust.1 rozporzadzenia Rady
(WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspoélnotowego znaku towarowego (Dz.U.UE.L.09.78.1),
odwolujacej sie do dorobku orzeczniczego uksztaltowanego na gruncie poprzednio obowigzujacego, a majacego taka
samg tre$¢ art. 98 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. (Dz.U.UE-sp.17-1-146).
Zgodnie z tym przepisem ,w przypadku gdy sad w sprawach wspoélnotowych znakéw towarowych uznaje, ze



pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia wspolnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba
ze istniejg szczegoblne powody zaniechania tego, decyzje zakazujaca pozwanemu dzialan stanowigcych naruszenie
lub stwarzajacych grozbe naruszenia wspolnotowego znaku towarowego. Stosuje réwniez takie $rodki, zgodnie z
przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu.”

Literalne brzmienie przytoczonego przepisu nie pozostawia watpliwosci, ze regula winno by¢ wydanie decyzji
zakazowej w przypadku stwierdzenia naruszenia, z jednym tylko wyjatkiem, okreSlonym ogolnie jako ,szczeg6lne
powody zaniechania”. Uprawniony nie obowigzku wykazania, ze stan naruszenia utrzymuje sie w momencie
zgloszenia zadania, czy tym bardziej jeszcze w chwili wydawania orzeczenia przez sad. Wymaga podkreslenia, ze
przestanki stosowania art. 102 ust. 1 rozporzadzenia s3 alternatywne. A zatem wykazanie, ze doszlo do naruszenia
moze stanowi¢ samoistng podstawe powodztwa, bez konieczno$ci dowodzenia, ze istnieje takze grozba naruszenia (w
tym wypadku ponownego).

Jak zaznaczono w wyroku Trybunalu Sprawiedliwoéci z dnia 14 grudnia 2006r., C-316/05, gdyby pojecie
»SzczegOlnych powoddw” zwalniajacych sad wlasciwy w sprawach wspdlnotowych znakow towarowych z obowigzku
wydania postanowienia zakazujacego pozwanemu dzialan stanowigcych naruszenie lub stwarzajgcych grozbe
naruszenia mialo by¢ interpretowane roéznie w poszczegélnych panstwach czlonkowskich, te same okolicznoéci
bylyby w niektorych panstwach powodem zastosowania zakazu kontynuowania dzialan stanowigcych naruszenie lub
stwarzajacych grozbe naruszenia, a w innych nie. Ochrona znakéw towarowych nie bylaby zatem jednolita na calym
terytorium Wspolnoty. Trybunal wykluczyl wiec mozliwo$¢ rozbieznej wykladni, zarazem stwierdzajac, ze ,,szczegolne
powody” nalezy interpretowaé¢ w spos6b Scisty: ,Sam fakt, ze prawdopodobienstwo kontynuowania dzialan
stanowiacych naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia nie jest oczywiste lub jest jedynie ograniczone, nie
stanowi szczegblnego powodu, by sad wlasciwy w sprawach wspo6lnotowych znakdow towarowych zaniechal wydania
postanowienia zakazujacego pozwanemu kontynuowania tych dzialan”. Ocena samego tylko prawdopodobienstwa
nie moze stanowié szczegolnego powodu, by sad zaniechal wydania postanowienia zakazujacego, zwlaszcza, ze
istnieja oczywiste trudnosci natury praktycznej zwiazane z wykazaniem istnienia prawdopodobienistwa wystapienia
potencjalnych dzialan w przyszlo$ci. Uznanie prawdopodobienistwa dopuszczenia sie dalszych naruszen za przestanke
wydania postanowienia zakazujgcego stawialoby wlascicieli znakéw towarowych w niekorzystnym polozeniu i
mogloby pozbawi¢ skuteczno$ci ochrone przystugujacych im wylacznych praw do wspolnotowego znaku towarowego.

Powyzsza konstatacja nie stoi na przeszkodzie temu, by sad wla$ciwy w sprawach wspdlnotowych znakéw towarowych
zaniechal wydania stosownego zakazu, jeSli stwierdzi, ze nie jest w przyszlo$ci mozliwa kontynuacja dzialan
pozwanego stanowiacych naruszenie lub stwarzajgcych grozbe naruszenia. Chodzi jednakze o sytuacje wyjatkowe,
na przyklad gdy po dopuszczeniu sie wskazanych wyzej dzialan stwierdzone zostaje wygasniecie praw podmiotu
uprawnionego z rejestracji naruszonego znaku towarowego.

Okoliczno$ci niniejszej sprawy nie odbiegaja od typowej sytuacji, gdy uprawniony podejmuje obrone przed dzialaniem
naruszajgcym jego prawa, w nastepstwie czego naruszyciel stara sie uczyni¢ zado$¢ stusznemu zadaniu, czy to
ze wzgledu na obawe przed ewentualng sankcja, czy tez z innych wzgledéw, co nie ma istotnego znaczenia dla
uwzglednienia roszczenia. Nie sposéb w tej sytuacji, bioragc pod uwage przytoczona wykladnie art. 102 ust. 1
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009, dopatrzeé¢ sie szczegbdlnych powoddéw zaniechania wydania orzeczenia
zakazowego.

Przedstawiona wykladnia, zbiezna ze stanowiskiem skarzacego, wylaczala potrzebe dowodzenia przez powoda, Ze stan
naruszenia istnial rowniez w chwili orzekania. Siegniecie do zasady aktualno$ci orzeczenia sadowego (art. 316 k.p.c.)
nie moze wiec wplynaé¢ na ocene ze doszlo do naruszenia, co ma przesadzajace znaczenie, nawet jesliby chodzito
o zachowanie, ktore ustalo jeszcze przed wniesieniem pozwu. Dlatego Sad Apelacyjny nie uwzglednil wnioskow
dowodowych zgloszonych przez strony w postepowaniu odwotawczym, jako nie majacych dla rozstrzygniecia sprawy
istotnego znaczenia (art. 227 k.p.c.). Niemniej, wobec zarzutéow dotyczacych podstawy faktycznej orzeczenia nalezy
stwierdzi¢, ze Sad mogl, w granicy swobodnej oceny dowodoéw (art. 233 § 1 k.p.c.) dokona¢ kwestionowanych przez
skarzacego ustalen o zakresie oferowania w swych salonach sprzedazy kwestionowanych produktéw. Protokoly zaje¢



komorniczych, uzupelnione zeznaniami §wiadka J. R., przy siegnieciu jeszcze do domniemania faktycznego (art. 231
k.p.c.), stanowia dostateczng podstawe do ustalen na ten temat.

Za zasadne nalezalo w okoliczno$ciach sprawy uzna¢ zadanie podanie wyroku do publicznej wiadomoSci, przy czym
nie ulega watpliwosci, ze formulujac zadanie w tej czesci, liczyt powdd na publikacje wyroku uwzgledniajacego
powddztwo - tre$¢ orzeczenia w czeSci oddalajacej roszczenie w zaden sposob nie shuzylaby usunieciu skutkow
naruszenia. Umieszczenie tekstu na stronie internetowej (jednej) i pozostawienie jej tam nieprzerwanie przez
okres 30 dni w wystarczajacy sposob zado$éuczyni roszczeniu opartemu na treéci art. 287 ust. 2 w zw. z art.
296 ust. 1a p.w.p. i w zw. z art. 102 ust. 1 zd. 2 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009. Najlepiej postuzy
przekazaniu bezposrednio zainteresowanym klientom pozwanej informacji o dopuszczeniu sie przez nig naruszenia
praw wlasno$ci przemyslowej. Nalezy tez zauwazy¢, ze zaproponowany przez powoda okres publikacji o§wiadczenia
nie jest nadmiernie dlugi, pozwoli na zapoznanie sie z nim przez wielu klientéw pozwanego, przez co zostanie
zrealizowany cel tego $rodka ochrony. Dodatkowa publikacja w dzienniku ogo6lnopolskim nadmiernie powiekszalaby
koszty wykonania orzeczenia, bez rzeczywistej potrzeby. Na takg ocene ma wplyw réwniez podzielane przez Sad
Apelacyjny, trafne spostrzezenie Sadu Okregowego, iz powod nie przedstawil twierdzen, a tym bardziej dowodéw na
poparcie tezy o dobrej znajomos$ci w Polsce wspolnotowych znakéw towarowych (...), a w konsekwencji o ich wysokiej
dystynktywnosci.

Nalezy sie rowniez zgodzié z Sgdem Okregowym, Ze zadanie nakazania zniszczenia opraw okularowych jest zbyt daleko
idace i nieproporcjonalne do sposobu naruszenia. W okoliczno$ciach sprawy, w ktorej prawa wylaczne nie rozciggaja
sie na wzory przemystowe lub wspdlnotowe, wystarczajace do zapewnienia ochrony byloby nakazanie wycofania
oprawek z obrotu, ewentualnie nawet tylko nakazanie usuniecia z nich kwestionowanych oznaczen, co nie zostalo
objete powodztwem.

Z przedstawionych wzgleddw, przyjmujac za swoje ustalenia Sagdu Okregowego, Sad Apelacyjny orzekl jak w sentencji
wyroku na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. i art. 385 k.p.c. Orzeczenie o kosztach zapadlo na podstawie art. 100 zdanie
drugie k.p.c. i uwzglednia fakt, ze powdd ulegl w postepowaniu apelacyjnym tylko co do nieznacznej czedci swego
zadania. Uwzglednia wynagrodzenie pelnomocnika powoda ustalone na podstawie art. g9 wzw. zart. 98 § 2k.p.c.i§ 11
pkt 20 w zw. z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci w sprawie oplat za czynno$ci adwokackie oraz
ponoszenia przez Skarb Panistwa kosztéw nieoplaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu (Dz.U.2002.163.1348 ze
zm.).



