Sygn. akt I ACa 1302/13

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 stycznia 2014 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie I Wydzial Cywilny w skladzie:
Przewodniczacy: SSA Marzena Konsek-Bitkowska (spr.)
Sedziowie:SA Zbigniew Cendrowski

SO del. Marta Szerel

Protokolant:ref. staz. Julia Murawska

po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2014 r. w Warszawie

na rozprawie sprawy z powodztwa (...) spotki jawnej w P.
przeciwko (...) spblce z ograniczong odpowiedzialnoscia w K.

o ochrone praw z rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych
na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie

z dnia 22 lipca 2013 1.

sygn. akt XXII GWzt 11/13

I. oddala apelacje;

II. zasqdza od (...) spolki z ograniczonq odpowiedzialnosciq w K. na rzecz (...) spolki jawnej w
P. kwote 630 (szeséset trzydziesci) zlotych tytulem zwrotu kosztow zastepstwa procesowego w
postepowaniu apelacyjnym.

Sygn. akt I ACa 1302/13
UZASADNIENIE
W dniu 25 marca 2013 r. (...) spolka jawna w P. wniosla o:

1. zakazanie (...) spolce z 0.0. w K. uzywania oznaczenia (...) w odniesieniu do suplementéw diety i farmaceutykow
oraz nakazanie pozwanej:

2. wycofania z obrotu suplementow diety i farmaceutykoéw opatrzonych oznaczeniem (...),

3. zniszczenia opakowan i etykiet produktow, w szczegoblnosci suplementéw diety i farmaceutykéw opatrzonych
oznaczeniem (...),

4. zniszczenia wszelkich materialow reklamowych dotyczacych suplementéw diety opatrzonych oznaczeniem (...).



Pozwana (...) spbtka z ograniczona odpowiedzialno$cia w K. zazadala oddalenia powo6dztwa. Zaprzeczyta naruszeniu
praw powodki i podniosla, ze w ciggu 5 lat uzywania przez niag kwestionowanego oznaczenia nigdy nie bylo omytek
co do pochodzenia suplementu diety. Zarzucila, ze znak powodki ma charakter opisowy i niewielka zdolno$c
odrozniajaca, ponadto powodka nie moze skutecznie zakazywaé innym przedsiebiorcom uzywania oznaczenia (...),
wskazujacego na to, ze skladnikiem produktu jest grejpfrut (citrus paradisi). W znaku powo6dki odrozniajacy jest
element (...), od ktorego wystarczajaco rézni sie zakonczenie jej oznaczenia - (...).

Wyrokiem z dnia 22 lipca 2013 r. Sad Okregowy w Warszawie — Sad Wspo6lnotowych Znakéw Towarowych i
Wzoréw Przemyslowych zakazal pozwanej uzywania oznaczenia (...) w odniesieniu do suplementéw diety, nakazal
pozwanej wycofanie z obrotu suplementéw diety opatrzonych oznaczeniem (...) oraz zniszczenie opakowan i etykiet
suplementbéw diety opatrzonych tym oznaczeniem a takze zniszczenie wszelkich materialéw reklamowych dotyczacych
suplementéw diety opatrzonych oznaczeniem (...). W pozostalej czesci Sad oddalil powodztwo i orzekl o kosztach
procesu.

Wyrok ten zapadl wskutek nastepujacych ustalen:

Powodowi (...) spblce jawnej w P. stuzy prawo do stownego wspolnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego
w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod nr (...) z pierwszenstwem od 2 kwietnia 2001 r. dla towaréow w
klasach 3., 5. i 32. klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla suplementow diety. Spotka prowadzi dzialalnoé¢ gospodarcza w
zakresie wytwarzania i dystrybucji preparatéw opartych na substancjach pochodzenia naturalnego, od 1999 r. oferujac
pod nazwa handlowa (...) suplement diety wspomagajacy odporno$é organizmu. W efekcie podejmowanych przez
uprawniong intensywnych dzialan promocyjnych i reklamowych produkt ten stal sie znany, jest rozpoznawalny i
ceniony przez konsumentow.

(...) spotka z ograniczona odpowiedzialnoécig w K. jest dystrybutorem produkowanego przez V. s.r.o. w S. (Republika
Czeska) suplementu diety stuzacego oczyszczeniu i wzmocnieniu organizmu i uzupehieniu diety w bioflawonoidy.
Produkt ten oferowany jest w Polsce pod nazwa handlowa (...) a w innych krajach jako (...).

Identyczne towary stron sa oferowane w aptekach i sklepach, takze internetowych, sa to preparaty sprzedawane bez
recepty. Suplement diety (...) jest sprzedawany takze za poérednictwem portalu(...)

Ze zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego wynika niekwestionowane przez pozwana ani co do waznosci,
ani co do zakresu ochrony, prawo powodki z rejestracji slownego wspolnotowego znaku towarowego (...).
Jego uzywania dowodza dowody z dokumentéw i z zeznan $wiadka M. S.. Bezsporny jest fakt uzywania przez
pozwang oznaczenia (...), jednakze Spolka (...) nie zaoferowala dowod6éw na poparcie tezy o piecioletnim okresie
tolerowania przez uprawniong obecnosci tego znaku na rynku. Nie wykazala w jakim zakresie czasowym, ilo§ciowym i
terytorialnym oferowala do sprzedazy suplementy diety pod nazwa (...). W efekcie niemozliwe bylo dokonanie oceny
roszczen pod katem zasady venire contra factum proprium.

Sad wskazal, ze naruszenie prawa do znaku towarowego, polegajace na uzywaniu znaku towarowego identycznego
lub podobnego dla identycznych lub podobnych towardéw i ustug, warunkowane jest istnieniem prawdopodobienstwa
wprowadzenia nabywcow w blad co do pochodzenia towar6w i ustug. Nie jest w tym przypadku konieczne pozytywne
stwierdzenie omylki, wystarcza sama mozliwo$¢. Ryzyka omylki nie mozna wykluczy¢ na tej tylko podstawie, ze kilku
$wiadkow zezna o tym, ze pomyltka nigdy nie miala miejsca.

Opinia prywatna przedstawiona przez pozwana potraktowana zostala jako uzasadnienie jej stanowiska. Bez znaczenia,
w ocenie Sadu Okregowego jest takze fakt uzywania przez innych przedsiebiorcéw w ich oznaczeniach elementow
stownych (...)i (...), tolerowanych przez powodke.

Sad Okregowy zwazyl, Zze podstawowa funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub
koncowemu odbiorcy mozliwo$ci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi oznaczonych znakiem, odréznienia ich od
towar6w lub ustug innego pochodzenia, bez ewentualno$ci wprowadzenia w blad. Prawo wylgczne zostalo przyznane



wlascicielowi znaku towarowego, aby umozliwi¢ mu ochrone jego szczegblnych intereséw, zadbanie o to, aby znak
ten mog} spelnia¢ wlasciwe mu funkcje: gwarancyjnag, komunikacyjna, reklamowa i inwestycyjng. Wspolnotowy znak
towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym, funkcjonujgcym w oparciu o unormowania rozporzadzenia Rady (WE)
nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (dalej: rozporzadzenie), ktore reguluje
w sposoOb calo$ciowy kwestie zwigzane ze wspdlnotowymi znakami towarowymi, w szczegdlno$ci zasady rejestracji,
wynikajace z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozporzadzenia, jako cze$é
acquis communautaire stanowia element polskiego porzadku prawnego, znajdujac bezposérednie zastosowanie. W
wiekszosci, sa one powtérzeniem regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XI1 1989 r.
majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych. (Dz.U 1989
L4o0 str.1) Implementujaca ja ustawa Prawo wlasno$ci przemystowej znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak
odpowiedniego unormowania w rozporzadzeniu, w szczegblnoéci w tym zakresie w jakim odsyla ono do wlasciwych
przepiséw prawa krajowego.

Z art. 9 ust. 1 rozporzadzenia wynika prawo wlasciciela do wylacznego i niezakléconego uzywania zarejestrowanego
wspolnotowego znaku towarowego oraz zakazywania innym osobom, niemajacym zgody uprawnionego, uzywania
w obrocie m.in. oznaczenia identycznego ze znakiem dla identycznych towaréw lub ustug, gdy z powodu jego
identyczno$ci lub podobienstwa do znaku oraz identycznoSci albo podobienstwa towarow lub ustug, ktérych dotycza
znak i oznaczenie, istnieje ryzyko wprowadzenia w blad opinii publicznej, ktére obejmuje takze prawdopodobienstwo
ich skojarzenia.

Bezsporne w sprawie jest, ze (...) shluzy prawo wylaczne do wspdlnotowego znaku towarowego (...), zakres
ochrony ktérego wynika ze §wiadectwa rejestracji (...). Znak zastrzezony zostal m.in. dla suplementéw diety i to dla
identycznych towaréw spolka (...) uzywa kwestionowanego oznaczenia (...). Znak i oznaczenie réznia sie zaledwie
w czeSci Srodkowej, w ktorej litera (...)(w (...)) zastgpiona zostala literami (...) (w (...)). R6znica ta jest wlasciwie
niedostrzegalna, umyka uwadze konsumenta ze wzgledu na identyczno$¢ czeéci poczatkowej (...) i koncowej (...).

Sad zgodzil sie z pozwang, ze pierwotna zdolno$é odrézniajgca znaku wspolnotowego jest niewielka. W warstwie
koncepcyjnej, stowo (...) jest odbierane przez konsumenta, jako zbitka dwdch elementow: (...) nawiazujacego do
ekstraktu z grejpfruta, z ktérego suplement wytworzono oraz (...) nawigzujacego do jego antyseptycznych wlasciwosci.
Nie mozna jednak, jak czyni to pozwana, rozdziela¢ znaku, ktorego obydwa elementy sg odczytywane lgcznie.
Nie mozna tez zasadnie twierdzié¢, ze znak jest pozbawiony zdolnoéci odrézniajacej, gdyby tak bylo, przekonana o
tym spotka (...) powinna byla wystapi¢ o uniewaznienie znaku, czego nie uczynila. W ocenie Sadu Okregowego
(...) ma wysoka wtorna zdolno$¢ odrdzniajaca, wynikajaca z wieloletniej obecnoéci na rynku, szerokiego zakresu
terytorialnego i iloSciowego sprzedazy, dzialan marketingowych i reklamowych. W efekcie, znak wspdlnotowy jest
znany konsumentom i przez nich rozpoznawalny. Trudno jest natomiast wytlumaczy¢ uzycie przez producenta dla
tego samego produktu w roéznych krajach oznaczenia (...), a jedynie w Polsce (...), wysoce podobnego do znaku
uzywanego wczesniej i kojarzonego przez konsumentéw z suplementem diety (...).

Pozwana ma z pewnoS$cia racje, ze jeden przedsiebiorca nie moze zawlaszczaé¢ dla swych towaréw stowa (...),
wskazujacego na skladnik z ktorego zostaly wytworzone, nie oznacza to jednak, ze konkurenci rynkowi, dla
identycznych towaréw beda mogli uzywaé oznaczenia z tym elementem opisowym, zbudowanego w taki sam sposéb,
podobnego fonetycznie i wizualnie. Takie dzialanie musi by¢ traktowane jako naruszenie wylacznos$ci i sankcjonowane
zakazem uzywania oraz obowiazkiem usuniecia powstalych juz skutkow naruszenia.

Sad podzielil przekonanie powodki, ze znaki stron sa do siebie wysoce podobne na plaszczyZnie fonetycznej i wizualnej,
a strony uzywaja dla swych suplementéw diety identycznych opakowan szklanych i bardzo podobnych opakowan
tekturowych, na ktérych wyeksponowany jest znak (...) / (...) pisane prosta, zwykla czcionka. Zapisanie stowa (...)
literami drukowanymi nie moze by¢ uznane za wystarczajaco odrézniajace, konsument nie zwraca bowiem na to
wiekszej uwagi. Sad uznal, ze wykazane zostalo zatem ryzyko wprowadzenia nabywcoéw w blad co do pochodzenia
wskazanych suplementéw diety ze wzgledu na podobienstwo znaku towarowego i przeciwstawionego mu oznaczenia.



Zalaczone do wniosku materialy reklamowe pozwalaja na stwierdzenie, ze wspdlnotowy znak towarowy (...) jest
intensywnie uzywany i znany konsumentom, kt6rzy moga z nim skojarzy¢ oznaczenie (...), uzywane dla suplementow
diety przez pozwana. Przy identyczno$ci towarow i znacznym podobienstwie wspdlnotowego znaku towarowego (...) i
oznaczenia (...) istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia nabywcy w blad co do pochodzenia towaru, w szczegblno$ci uznania,
ze suplement diety (...) pochodzi od spolkki (...) lub przedsiebiorstwa powiazanego z nia gospodarczo.

Nie mozna sie zgodzi¢ z pozwana, ze ryzyko konfuzji konsumenckiej jest wykluczone ze wzgledu na charakter towaru
i warunki jego dystrybucji. Przeciwnie, suplementy diety (...) i (...) nie sa produktami farmaceutycznymi lecz
spozywczymi. Nie sa wydawane na recepte, decyzja o ich zakupie nie jest weryfikowana przez farmaceute. W wielu
aptekach majacych dzialy samoobslugowe suplementy diety znajduja sie na poétkach i klient sam je wybiera, bez
ingerencji sprzedawcy. Swobodny wybo6r maja takze klienci sklepéw i aptek internetowych. Identyczno$é opakowan
szklanych (ksztalt, kolor) i podobienstwo umieszczonej na nich etykiety powoduja, ze moze takze doj$¢ do konfuzji
posprzedazowej (post-sale confusion).

W przekonaniu Sadu, powodka udowodnila, Zze pozwana narusza jej prawo z rejestracji wspdlnotowego znaku
towarowego (...) w spos6b okre§lony w art. 9 ust. 1b rozporzadzenia, zasadne jest zatem nalozenie na spoike (...)
sankcji zakazowych i nakazanie jej usuniecia skutkéw naruszenia.

Uwzgledniajac zadanie z pkt 1. pozwu, na podstawie art. 102 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2 i ust. 1b rozporzadzenia
Sad zakazal spolce (...) uzywania oznaczenia (...) w odniesieniu do suplementéw diety. Roszczenia sformulowane
w punktach 2-4 znajduja oparcie w art. 286 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasno$ci przemystowej. Na tej
podstawie, Sad nalozyl na pozwana nakazy zmierzajace do usuniecia skutkéw naruszenia, tj.: nakaz wycofania z obrotu
suplementéw diety opatrzonych oznaczeniem (...), zniszczenia opakowan i etykiet suplementoéw diety opatrzonych
oznaczeniem (...) i wszelkich materialéw reklamowych dotyczacych suplementow diety opatrzonych oznaczeniem

(...).

W pozostalej czesci powddztwo podlegalo oddaleniu. Sad uznal bowiem za konieczne doprecyzowanie zakazow i
nakazow w taki sposob, aby koncentrowaly sie one na przedmiocie naruszenia — oznaczeniu (...), ktérym opatrzone
sgq opakowania i etykiety towaru w postaci suplementu diety, a takze dotyczace go materialy reklamowe. Zastosowane
sankcje nie moga zmierza¢ do zakazania pozwanej wprowadzania na rynek unijny samego suplementu diety, ale pod
innym oznaczeniem.

O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c.

Apelacje od wyroku Sadu Okregowego wywiodl pozwany, zaskarzajac go w catoéci. Zaskarzonemu wyrokowi apelujacy
zarzucik:

1. sprzeczno$¢ istotnych ustalen Sadu z zebranym w sprawie materialem dowodowym, polegajaca na przyjeciu, iz
oznaczenie C. i C. sa do siebie wysoce podobne na plaszczyZnie fonetycznej i wizualnej, uwzgledniajac przy tym sposob
uzywania znaku i krag odbiorcoéw towardéw znakiem tym oznaczonym, a tym samym naruszenie prawa z rejestracji
wspoélnotowego znaku towarowego C., w sytuacji gdy wlasciwa analiza materialu dowodowego z uwzglednieniem
do$wiadczenia zyciowego popartego zakresem uzywania stowa C. z dowolna konfiguracja przyrostkow i przedrostkow
orazlogiki, ktéra wynika z czasookresu funkcjonowania znakow C. i C., winna przemawiac¢ za odmiennym orzeczeniem
co do istoty sprawy;

2. sprzeczno$¢ istotnych ustalen Sadu z zebranym w sprawie materialem dowodowym, polegajaca na przyjeciu, iz znak
C. posiada wtérng zdolno§é odrézniajaca, w sytuacji gdy wlasciwa analiza materialu dowodowego przeczy takiemu
stwierdzeniu, zwlaszcza w kontekScie niekwestionowanych przez strony okoliczno$ci dotyczacych czasookresu
funkcjonowania C. i C. na rynku i braku dowodéow $wiadczacych o identyfikowaniu przez konsumenta suplementéw
diety jedynie z nazwa C.;



3. naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. poprzez niewyjaénienie w uzasadnieniu wyroku, jaki wplyw na wynik sprawy mialy
dowody z dokumentéw zalaczone do odpowiedzi na pozew oraz oparcie wyroku jedynie na dowodach wskazanych
przez powddke, z pominieciem ciezaru dowodu o ktérym stanowi art. 6 ke, w kontekScie wykazania podobienstwa.

Wskazujac na powyzsze zarzuty pozwany wnidst o zmiane zaskarzonego wyroku poprzez oddalenie powodztwa w
caloéci oraz zasadzenie od powoda na rzecz pozwanej kosztow postepowania za obie instancje, ewentualnie o uchylenie
zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Powdod wnidst o oddalenie apelacji i zasadzenie na jego rzecz kosztéw procesu.
Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
Apelacja nie zastugiwala na uwzglednienie.

Sad Apelacyjny podziela ustalenia faktyczne Sadu I instancji, przyjmujac je w caloéci za wlasne. Na pelna aprobate
zashuguje takze ocena prawna powodztwa.

Nie jest zasadny zarzut sprzecznoS$ci istotnych ustalen z zebranym materialem dowodowym w zakresie ustalenia
podobienstwa znakéw. Oceny podobienistwa dokonuje sie, jak to szeroko wyjasnit Sad Okregowy z powolaniem sie na
wlasciwe orzecznictwo TSUE (poprzednio ETS), przez calo$ciowe poréwnanie zarejestrowanego znaku towarowego
i oznaczenia uzywanego przez domniemanego naruszyciela a nie przez poréwnanie do innych istniejacych na rynku
oznaczen. Pozwany nie moze skutecznie opiera¢ apelacji na zarzucie pominiecia przez Sad I instancji istnienia na
rynku takze innych produktéw, opatrzonych réznymi oznaczeniami zawierajacym czlon (...). Dla rozstrzygniecia
o roszczeniach powoda istotne bowiem bylo ustalenie, czy istnieje podobienstwo oznaczenia uzywanego przez
pozwanego ze znakiem towarowym powoda, stwarzajace ryzyko konfuzji. Na ocene te nie moze wplywaé fakt
poslugiwania sie przez inne podmioty innymi oznaczeniami, ktére rowniez zawieraja czlon (...)”. Nawet gdyby
funkcjonowalo na rynku inne oznaczenie ewidentnie naruszajgce prawa powoda do znaku towarowego, ktorego
ochrony powod dochodzi w niniejszym procesie, to pozwany nie moglby z tego faktu wywodzi¢ skutkéw korzystnych
dla siebie. Ewentualne tolerowanie dzialan jednego z naruszycieli nie pozbawia bowiem powoda prawa dochodzenia
ochrony przed dzialaniami innego naruszyciela, nie podlegaja tez w takim przypadku zadnym modyfikacjom kryteria
oceny podobiefistwa znaku towarowego powoda i oznaczenia uzywanego przez pozwanego. Tym samym nie mial
znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy dokument prywatny - zestawienie opakowan i nazw handlowych suplementéow
diety, dolaczony do odpowiedzi na pozew (k. 671in.).

Sad Apelacyjny podziela poglad Sadu I instancji o wysokim podobienstwie wizualnym i fonetycznym stownego znaku
towarowego C. i oznaczenia C.. O podobienstwie tym przesadza tozsamo$¢ przewazajacej cze$ci obu znakow, tj.
wystepowanie w tym samym porzadku wiekszosci liter i dZzwiekow w obu nazwach (elementu ,,(...)” i konicowki (...)).
Oznaczenie pozwanego rézni sie od znaku powoda jedynie w Srodkowej cze$ci, gdzie pojedyncza litere ,,s” zastapiono
literami ,,gr” (z wlaéciwa konsekwencja dla dzwiekow w warstwie fonetycznej). W sytuacji catkowitej zbieznoSci
czlonu poprzedzajacego wskazany element (...)) i pelnej zgodnosci fonetycznej i wizualnej koncowki (...), uzasadnione
jest twierdzenie ze zastgpienie litery/dZzwieku ,s” literami/dZwiekami ,gr” nie réznicuje dostatecznie oznaczenia
uzywanego przez pozwanego od znaku towarowego powoda. R6znica miedzy znakami oczywiScie istnieje, stad tez
zaréwno powdd jak i Sad I instancji nie powoluja twierdzen o identycznosci obu oznaczen. Natomiast jest to roznica
tak niewielka i nieznaczaca, ze pozwala uzna¢ za udowodnione twierdzenia powoda o podobienstwie oznaczenia C.
do znaku wspoélnotowego C., ktore rodzi ryzyko konfuzji, tj. stwarza prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad
opinii publicznej, ktore obejmuje réwniez prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym. W
wiekszo$ci istotnych aspektéw poréwnywany znak towarowy i oznaczenie sa identyczne, a dostatecznej przeciwwagi
dla wyplywajacego stad podobienstwa nie stanowi zamiana pierwszej litery w ostatniej sylabie z ,s” na ,,gr”. Jest to
niewielka réznica zarobwno w warstwie wizualnej jak i fonetycznej: stowo pisane ma zblizong dlugosc i wyglad, w
warstwie fonetycznej pojawia sie jedna drobna réznica w §rodku wyrazu w zakresie dzwiekdw ,g-r” w miejscu ,,s”,
przy zachowaniu rownej liczby sylab, zgodno$ci rytmicznej i pelnej zgodno$ci konicowki (...)”. Zmiana ta nie réznicuje



oznaczenia C. od znaku C. tak dalece, by mozna uzna¢ te oznaczenia za niepodobne i niestwarzajace ryzyka konfuzji,
w sytuacji gdy oba sa uzywane do oznaczenia suplementéw diety.

Nie mozna sie zgodzi¢ z pozwanym, ze znak powoda ma charakter opisowy, a zatem nie jest dystynktywny. Z cala
pewnoscia okreslone skojarzenia rodzi zaréwno czlon (...), ktory przywodzi na mysl cytrusy, jak i (...) kojarzacy sie
z aseptycznoscia, jednak polgczenie tych elementéw (z ktérych zaden nie stanowi samodzielnego stowa w jezyku
polskim, a pozwany nie wykazal i nie twierdzi, by przymiot odrebnych stéw czlony te posiadaly w jakimkolwiek innym
jezyku Unii Europejskiej) dalo efekt w postaci stworzenia fantazyjnego oznaczenia (...), ktérego dystynktywnos$é
jako caloéci zostala przez OHIM uznana za wystarczajaca dla udzielenia mu ochrony, a - jak stusznie zauwazyt Sad
Okregowy - pozwana nie wystapila o uniewaznienie tego znaku towarowego. Przypomnie¢ wiec wypada, ze zgodnie
z art. 99 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) n 207/2009 sady w sprawach wspo6lnotowych znakéw towarowych uznaja
wspolnotowy znak towarowy za wazny, jezeli jego waznoé¢ nie jest kwestionowana przez pozwanego w roszczeniu
wzajemnym o stwierdzenie wygasniecia lub uniewaznienie.

Juz tylko na marginesie wskazac trzeba, ze wbrew twierdzeniu pozwanego wyrwany z kontekstu sufiks (...) sam w
sobie nie rodzi skojarzen, w tym w szczegolnos$ci nie kojarzy sie z grejpfrutem. Skojarzenia takie stwarza oczywiscie
opakowanie uzywane przez pozwanego dla suplementu diety, jednakze nie z powodu uzycia wskazanego przyrostka
lecz przez uzycie elementu ,,citro” i obrazu przekrojonego owocu grejpfruta.

Akcentujac roznice koncepcyjne pomiedzy znakiem towarowym a uzywanym oznaczeniem, pozwany koncentruje
sie na drugim czlonie nazwy — (...). Jednak ocenie podlegaja calo$ciowo oba oznaczenia nie tylko w warstwie
koncepcyjnej, lecz przede wszystkim w warstwie wizualnej, a nastepnie fonetycznej. Zestawienie oznaczen (...)
i (...) dowodzi za$, ze w tym przypadku réznice koncepcyjne nie sa tak znaczne, by niweczyly ryzyko konfuzji
wynikajgce z podobienstwa warstwy wizualnej i fonetycznej. Bez watpienia to wlasnie te dwie warstwy powoduja
w przypadku omawianych znakéw, Ze nawet uwazny i zorientowany klient moze zosta¢ wprowadzony w blad. W
warstwie koncepcyjnej bez watpienia zasadnicza role gra czlon (...), wspélny dla obu oznaczen. Fakt, ze drugi czlon
zbudowany zostal przez powoda na zasadzie skojarzen z aseptycznoScia, a takiego skojarzenia nie rodzi element (...),
nie niweczy koncowej konkluzji, jaka wyplywa z calo$ciowego poréwnania obu znakow we wszystkich warstwach. W
ocenie Sadu Apelacyjnego, pozwany usituje przyda¢ nadmiernego znaczenia drobnej réznicy, ktéra moze pozostac
niezauwazona przez odbiorce produktéw opatrzonych znakiem towarowym C.. Tak niewielka réznica, szczegblnie przy
wysokim podobienstwie towar6w oferowanych przez obie strony, nie chroni dostatecznie uwaznego odbiorcy tego
typu produktéw przed pomylka.

Powolane przez pozwanego w apelacji orzeczenie ETS w sprawie C 108/97 i C 109/97 nie przystaje do stanu
faktycznego rozpoznawanej sprawy, bowiem zapadlo w sprawie dotyczacej uzycia oznaczenia geograficznego (nazwy
jeziora C., potozonego w Niemczech) w znaku towarowym. W orzeczeniu tym dopuszczono mozliwo$é nabycia wtornej
zdolno$ci odrozniajacej przez takie oznaczenie i sprecyzowano kryteria oceny jej nabycia.

Powolujac sie z kolei na orzeczenie ETS w sprawie T-117/02, pozwany zdaje sie nie dostrzegaé, ze r6znica miedzy
znakiem ,,CHUFAFIT” a ,,CHUFI” jest znacznie wieksza (juz choéby przez poréwnanie dlugoéci obu znakoéw i réznej
ilosci sylab, co dostrzegalne jest z fatwoScia zaréwno w warstwie wizualnej jak i fonetycznej), niz miedzy znakiem (...)
a oznaczeniem (...).

Za$ co do praktycznych wnioskéw plynacych z regul poréwnywania oznaczen tytulem przykladu wskaza¢ nalezy
orzeczenie ETS z 10 pazdziernika 2006 r., w sprawie T-172/05, w ktorym Trybunal uznat istnienie podobienstwa
oznaczenia ARMAFOAM ze znakiem towarowym NOMAFOAM, oddalajagc w konsekwencji skarge od decyzji
odmawiajacej rejestracji tego pierwszego oznaczenia. Sprawa ta jest podobna do obecnie rozpoznawanej. W obu
sprawach cze$¢ znaku towarowego ma znaczenie opisowe, budzi skojarzenia (w j. ang. foam oznacza pianke, za§ w
sprawie niniejszej niewatpliwie (...) wskazuje na owoce cytrusowe), za$ réznica pomiedzy znakiem a podobnym do
niego oznaczeniem sprowadza sie do zastapienia pojedynczych liter: w przypadku sprawy T-172/05 w miejsce liter
AR wpisano NO. W sprawie tej uznano réznice miedzy NOMAFOAM a ARMAFOAM za niewystarczajace.



Z kolei tutejszy Sad Apelacyjny w sprawie dotyczacej oznaczen tuszy do rzes, uznal oznaczenie PANORAMA za
naruszajgce znak towarowy PANORAMIC (wyrok z 20 lutego 2009 r., I ACa 944/08, Lex nr 577583).

W przekonaniu Sadu Apelacyjnego réznica miedzy znakiem C. a C. jest bardzo mala: jest to zmiana w Srodkowej czeSci
oznaczenia, dotyczaca spoélgloski rozpoczynajacej ostatnia sylabe wyrazu, nie rzucajaca sie w oczy. Uprawnione jest
zatem stanowisko Sadu Okregowego o naruszeniu praw powoda do wspolnotowego znaku towarowego.

Przechodzac do zarzutu naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. przez brak oceny dowodéw z dokumentow zalaczonych do
odpowiedzi na pozew, wskazac nalezy, ze Sad Okregowy wyraznie odniost sie do czesci z tych dokumentéw. W
szczegolno$ci prywatna opinia (k. 72-81) potraktowana zostala jako uzasadnienie stanowiska strony. Stanowisko Sadu
Iinstancji bylo w tym zakresie prawidlowe. W Swietle przepiséw kodeksu postepowania cywilnego wszelkie prywatne
opinie sporzadzane na zlecenie stron procesu i dotaczane przez nie do akt sprawy nie maja mocy dowodu z opinii
bieglego, lecz traktowane sa wlaénie jako prezentacja stanowiska strony.

Sad Okregowy odniosl sie tez wprost do wykazu k. 67-71, wskazujac ze fakt uzywania przez innych przedsiebiorcow
w ich oznaczeniach elementéw slownych (...) lub (...), tolerowanych przez powddke, nie ma znaczenia dla
rozpoznawanej sprawy (k. 173, s. 3 uzasadnienia, ostatni akapit). Sad Apelacyjny podziela te ocene.

Pozwany w apelacji nie wskazal, jaki wplyw na tre$¢ rozstrzygniecia ma, jego zdaniem, brak odniesienia sie
w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku do pozostalych dokumentéw zalaczonych do odpowiedzi na pozew. Sad
Apelacyjny nie dostrzega znaczenia tych dowodéw dla sprawy. W szczegblnosci zadnego znaczenia dla oceny
podobienstwa znaku towarowego powoda i oznaczenia uzywanego przez pozwanego nie mogly mie¢ kopie publikacji
na temat wiladciwos$ci ekstraktu z grejpfruta (k. 82-86) ani wydruki strony internetowej przedstawiajace zalety
preparatu C. (k. 87-89). Podobnie ocenié¢ nalezy wydruki ofert internetowych i wypowiedzi na forach internetowych,
jak tez zlozone faktury zakupu obu produktow (k. 90-107).

Jak juz wskazal Sad I instancji, pozwany nie wykazal takze piecioletniego istnienia jego oznaczenia na rynku.
Kilkumiesieczna przerwa, jaka miala miejsce w dostarczaniu preparatu C. na rynek, takze nie pozbawia powoda
ochrony.

Wobec powyzszego zasadne bylo udzielenie powodowi ochrony prawnej w zakresie wskazanym w punktach 1-4
zaskarzonego wyroku.

Co do punktu 5, ktory takze zostal zaskarzony, zauwazy¢ wypada, ze pozwanemu nie stuzy w tym zakresie gravamen,
skoro w punkcie tym oddalono powddztwo w pozostalej czedci.

Z tych wzgledéw Sad Apelacyjny orzekl jak na wstepie na podstawie art. 385 k.p.c. i w konsekwencji zasadzil od
pozwanego na rzecz powoda zwrot kosztow zastepstwa prawnego w postepowaniu apelacyjnym na podstawie art. 98
k.p.c.



