Sygn. akt I ACa 793/15

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 marca 2016 .

Sad Apelacyjny w Warszawie I Wydzial Cywilny w skladzie:
Przewodniczacy:SSA Dorota Markiewicz (spr.)
Sedziowie:SA Roman Dziczek

SO (del.) Marta Szerel

Protokolant: protokolant sadowy Joanna Mikulska

po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2016 r. w Warszawie

na rozprawie sprawy z powodztwa (...) SA w Luksemburgu
przeciwko (...) S.A.wG.

o ochrone praw do znaku towarowego i zakazanie czyndéw nieuczciwej konkurencji
oraz z powbddztwa wzajemnego (...) S.A. wG.

przeciwko (...) SA w Luksemburgu

o stwierdzenie niewaznosci i wygaéniecia znaku towarowego
na skutek apelacji pozwanej — powddki wzajemne;j

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie

z dnia 27 lutego 2015 r., sygn. akt XXII GWzt 40/13

I. oddala apelacje;

II. zasgdza od (...) S.A. w G. narzecz (...) SA w Luksemburgu kwote 2.430 zl (dwa tysiqce czterysta
trzydziesci zlotych) tytulem zwrotu kosztow procesu w postepowaniu apelacyjnym.

Dorota Markiewicz Roman Dziczek Marta Szerel

Sygn. akt I ACa 793/15

UZASADNIENIE

Powodka (...) SA w Luksemburgu wniosla o nakazanie (...) S.A. w G. zaniechania naruszen prawa z rejestracji,
chronionego w Unii Europejskiej, miedzynarodowego stownego znaku towarowego (...) ( (...)) oraz czynow
nieuczciwej konkurencji, tj. nakazanie zaniechania uzywania oznaczen zawierajacych stowo (...), w tym (...),
do oznaczania systemu, urzadzeh oraz oprogramowania do diagnozy i treningu uwagi stluchowej oraz ushug
szkoleniowych dotyczacych produktow z zakresu diagnozy lub treningu uwagi stuchowe;j.

Pozwana (...) S.A. w G. wniosla o oddalenie powddztwa. Wystapila z pozwem wzajemnym, domagajac sie stwierdzenia
wygasniecia znaku towarowego zarejestrowanego pod nr (...) w odniesieniu do towaréw w klasie 9. klasyfikacji



nicejskiej: aparatura i przyrzady naukowe i do nagrywania, urzadzenia do nagrywania, transmisji i odtwarzania
dZzwieku, magnetyczne noéniki danych, dyski do nagrywania dzwieku, dyski cyfrowe, dyski optyczne, na podstawie
art. 51 ust. 1a rozporzadzenia — z dniem 18 marca 2013 r. (art. 55 ust. 1 w zw. z art. 160 rozporzadzenia), a ponadto
stwierdzenia niewazno$ci znaku towarowego w odniesieniu do:

« ushug w Kklasie 41.: edukacyjnych i szkolenia w zakresie diagnozy oraz treningu uwagi stuchowej;

« ustlug w klasie 44.: medycznych i psychoterapeutycznych, takich jak opieka medyczna i analiza medyczna w
zwiazku z problemami ze stuchem lub problemami psychologicznymi (art. 52 ust. 1a w zw. z art. 7 ust. 1d. i g.
rozporzadzenia).

(...) SA wniosla o oddalenie pow6dztwa wzajemnego.

Wyrokiem z dnia 27 lutego 2015 r. Sad Okregowy w Warszawie z powddztwa glownego nakazal pozwanej, aby
zaniechala naruszania prawa powddki z rejestracji, chronionego w Unii Europejskiej, miedzynarodowego stownego
znaku towarowego (...) ( (...)) oraz czynéw nieuczciwej konkurencji, przez uzywanie oznaczen (...), (...)i (...)
dla systemu, urzadzen oraz oprogramowania do diagnozy i treningu uwagi stuchowej oraz uslug szkoleniowych
dotyczacych produktow z zakresu diagnozy lub treningu uwagi stuchowe;j i oddalil powddztwo w pozostalej czeéci oraz
zasadzil od pozwanej na rzecz powodki kwote 4.159 zl tytulem zwrotu kosztéw procesu. Z powodztwa wzajemnego
stwierdzil wygasniecie z dniem 18 marca 2013 r. prawa powodki — pozwanej wzajemnej do slownego znaku
towarowego (...), wynikajacego z rejestracji pod nr (...), obejmujacego terytorium Wspoélnoty, w odniesieniu do
towarow w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej, to jest: magnetycznych noénikoéw danych i dyskéw do nagrywania dzwieku
i oddalit powbdztwo w pozostalej czeéci oraz zasadzil od pozwanej - powddki wzajemnej na rzecz powddki — pozwanej
wzajemnej kwote 840 zl tytulem zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego.

Sad Okregowy ustalil, Ze spotka akcyjna prawa Luksemburga T. D. zostala zalozona w 2000 r. Jej nazwa wywodzi
sie od nazwiska prof. A. T. # ojca jednego z zatozycieli spolki (C. T.) # francuskiego lekarza specjalizujacego sie w
otorynolaryngologii, tworcy cieszgcej sie uznaniem na calym $wiecie metody dzwiekowej stymulacji sensorycznej
wspomagajacej m.in. leczenie zaklocen jezykowych, trudnoéci w nauce, a takze nauke jezykéw obeych, bedacej efektem
jego wieloletnich prac nad badaniem zalezno$ci istniejacych miedzy uchem i glosem, a w szerszym ujeciu miedzy
shuchaniem i komunikacja. Metoda opracowana przez A. T. stosowana jest przez kilka o$rodkéow naukowych na
Swiecie, m.in. (...) w St.-T. (Belgia), (...)M. S. w W., Instytut (...) w W.. Dzialalnoé¢ powodki koncentruje sie na
badaniach i rozwoju tej metody, dostarczaniu potrzebnych do niej urzadzen i oprogramowania, szkoleniach oraz
na monitorowaniu praktyki jej stosowania. Kazdego roku z metody korzysta okolo 50.000 oséb. Uzywa jej 700
terapeutéw i nauczycieli licencjonowanych przez powddke w ponad 40 krajach, w tym w Polsce. Powodka jest
wlascicielem know-how metody T., znakoéw towarowych i patentow na wynalazki stworzone przez A. T..

(...) SA jest uprawniona m.in. do miedzynarodowego stownego znaku towarowego (...) ( (...)) zarejestrowanego w
(...), z pierwszenstwem od dnia 6 kwietnia 2006 r., 0 czym opublikowano w dniu 17 marca 2008 r., ze wskazaniem
Unii Europejskiej jako terytorium ochrony, dla:

« towaréw w Kklasie 9. klasyfikacji nicejskiej: aparatura i przyrzady naukowe i do nagrywania, urzadzenia do
nagrywania, transmisji i odtwarzania dzwieku, magnetyczne no$niki danych, dyski do nagrywania dzwieku, dyski
cyfrowe, dyski optyczne;

« ushug w Kklasie 41.: ustugi edukacyjne, szkolenia, ushugi rozrywkowe, dzialalno$¢ kulturalna;

« ushug w Kklasie 44.: uslugi medyczne i psychoterapeutyczne takie jak opieka medyczna i analiza medyczna w
zwigzku z problemami ze stuchem lub problemami psychologicznymi.



Spoélka dysponuje takze prawem do miedzynarodowego stowno-graficznego znaku towarowego ( (...)), chronionego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z pierwszenstwem od dnia 10 marca 1980 r., dla towarow i ustug w klasach
9, 16, 41, 42 klasyfikacji nicejskie;j.

Sad Okregowy ustalil, ze (...) SA w sposbb rzeczywisty uzywala po dniu 17 marca 2008 r. znaku towarowego
(...) dla towaréw w Kklasie 9. klasyfikacji nicejskiej. Oznaczala nim, stuzace w metodzie opracowanej przez A. T.,
urzadzenia (...) (...), (...)(...) (...), na ktore skladaja sie: urzadzenie (...), stuchawki z wbudowanym mikrofonem,
wibratorem i regulacja balansu, ladowarka, przewdd m. jack (odtwarzacz (...)). Umieszczala swdj znak towarowy w
dokumentach handlowych dotyczacych sprzedazy urzadzen, w katalogach, w materiatach szkoleniowych i promocyjno
# reklamowych, opracowanych w jezykach angielskim, francuskim i hiszpanskim.

(...) S.A. w G. prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza w zakresie programoéw oraz gier edukacyjnych i jezykowych, jest
tez dostawca rozwigzan wykorzystywanych przez terapeutéw, nauczycieli i pedagogoéw podczas zaje¢ dydaktycznych
i terapeutycznych, w tym w zakresie diagnozy i terapii logopedyczne;j.

Sad Okregowy wskazal, ze strony wspolpracowaly ze soba przez wiele lat, nie doszlo jednak do zawarcia przez nie
umowy licencyjnej obejmujacej korzystanie przez pozwana ze znaku towarowego (...). W latach 2010-2013 spotka
realizowala projekt Uwaga! Sposob na sukces, dotyczacy nowych metod pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Partnerem projektu byla uprawniona.

W pazdzierniku 2013 r. (...) S.A. miala w swej ofercie m.in. produkt (zestaw urzadzen i oprogramowanie) stuzacy do
celow terapeutycznych pod nazwa handlowa (...) (takze (...), (...)), ktory reklamowala jako ,innowacyjny system do
diagnozy i treningu uwagi stuchowej polaczony z zestawem do terapii domowej” i ,Jest to zestaw wielonarzedziowy,
skladajacy sie m.in. z nowoczesnego sprzetu multimedialnego i oprogramowania, ktére pozwalaja na prowadzenie
efektywnej terapii. Zostal stworzony z mysla o ulatwieniu pracy terapeuty oraz zwiekszeniu komfortu pacjenta”.
Produkt ten reklamowala i promowala, uzywajac oznaczenia (...) (,Serdecznie zapraszamy na konferencje po$wiecong
nowemu rozwigzaniu Metoda T. firmy (...)”.) Prowadzila réwniez szkolenia dla jego uzytkownikéw, nie wspolpracujac
w tym zakresie z uprawnionym i nie dysponujac jego zgoda na korzystanie ze znaku (...).

Sad Okregowy ustalil, ze produkt przeznaczony jest do stymulacji audiolingwistycznej metoda A. T.. Stuzy on do
diagnozy uwagi stuchowej i terapii. Na zestaw sklada sie urzadzenie produkowane jest przez spolke (...) oraz akcesoria
(stuchawki przystawka, elektroniczne ucho) innych producentéw (jak A., A.). Obecnie produkt oferowany jest pod
nazwa handlowg (...), w ktérego opisie znajduje sie informacja, ze przeznaczony jest on do stosowania w metodzie T..

Odnoé$nie do niewaznosci wspoélnotowego znaku towarowego Sad Okregowy zwazyl, Ze art. 99 ust. 1 rozporzadzenia
Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdélnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona)
stanowi, iz w sprawach o naruszenie praw do wspdlnotowych znakéw towarowych sady uznaja znak za wazny, jezeli nie
jest to kwestionowane przez pozwanego w pozwie wzajemnym o stwierdzenie wyga$niecia lub uniewaznienie znaku
(domniemanie waznoSci) albo we wniosku skierowanym do Urzedu Harmonizacji Rynku Wewnetrznego.

Sad (rozstrzygajac o powodztwie wzajemnym) lub Urzad stwierdzaja niewazno$¢ wowcezas, gdy istniejg bezwzgledne
przyczyny odmowy rejestracji wskazane w art. 7 ust. 1 m.in. gdy:

d. znaki towarowe skladaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazowek, ktore weszly do jezyka potocznego lub sa
zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;

g. znaki towarowe, ktore ze wzgledu na swoj charakter moga wprowadza¢ w btad opinie publiczng, na przyklad co do
charakteru, jakoSci lub pochodzenia geograficznego towarow lub ushugi. (art. 52 ust. 1a).

Gdy podstawa uniewaznienia istnieje jedynie w odniesieniu do niektérych towaréow lub ushug, dla ktérych
wspolnotowy znak towarowy jest zarejestrowany, stwierdza sie niewazno$¢ jedynie w odniesieniu do tych towarow
lub ustlug (art. 7 ust. 3). Gdy wspolnotowy znak towarowy zostal zarejestrowany z naruszeniem art. 7 ust. 1 b-d, nie



mozna stwierdzi¢ jego niewazno$ci, jezeli w wyniku jego uzywania uzyskal po rejestracji odrézniajacy charakter w
odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktorych jest zarejestrowany (art. 7 ust. 2).

Sad Okregowy wskazal, ze zadajac stwierdzenia niewaznoS$ci znaku towarowego (...), (...) S.A. wskazala dwie podstawy
prawne, chot jej zarzut ograniczal sie do twierdzenia, iz uzycie jako znaku towarowego nazwiska tworcy metody
terapeutycznej sprawia, ze stowo (...) weszlo do jezyka potocznego i moze wprowadzac¢ w blad opinie publiczna. W
ocenie Sadu, zarzut ten nie zostal przez powoddke wzajemna nalezycie udowodniony w odniesieniu do ustug z klas 41.

i44.

Sad Okregowy zauwazyl, ze okoliczno$ci sprawy dotycza towardéw i ustug, ktére sa przeznaczone dla bardzo
wyspecjalizowanego, profesjonalnego kregu nabywcow zainteresowanych stosowaniem w praktyce terapeutycznej
metody profesora A. T.. Trudno wiec w tym przypadku moéwié o jezyku potocznym, do ktérego wejsé mialoby
stowo (...). Powodka wzajemna nie przedstawila zadnych okolicznoéci faktycznych, a tym bardziej dowodow, ktore
umozliwilyby Sadowi poczynienie ustalen, co do tego, jaki jest odbiér znaku w relatywnym kregu konsumentéow
na terytorium Unii Europejskiej, jaka jest utrwalona praktyka handlowa uzywania nazwiska T. w odniesieniu do
uslug z klas 41. i 44. Klasyfikacji nicejskiej, dla ktérych znak jest chroniony, nie tylko w Polsce, ale takze w
innych krajach, w ktérych metoda T. jest praktykowana. Sad wskazal, ze dowodem takim nie moga by¢ zeznania
Swiadkoéw - pracownikdéw (...) S.A., ktérzy w zadnym razie nie sa reprezentatywni dla wykazania ktorej$ z podstaw
uniewaznienia znaku towarowego wskazywanych przez pow6dke wzajemna. Nie odnoszg sie wlasciwie do ustug, jesli
majg jakiekolwiek wiadomo$ci, to dotycza one towarow (urzadzen wykorzystywanych w metodzie T.), ich zeznania sg
dla udowodnienia zarzutu nieprzydatne.

W ocenie Sadu Okregowego, zadajgc uniewaznienia ze wzgledu na istnienie ryzyka konfuzji konsumenckiej, brak
zdolno$ci odrbzniajacej ze wzgledu na to, ze znak jest slowem z jezyka potocznego, oznaczeniem zwyczajowo
uzywanym w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych, powodka wzajemna powinna byla zaoferowac
dowody z dokumentow, zeznania §wiadkéw (szczegoblnie pacjentéow, terapeutdw i handlowcodHw), wyniki badan opinii
spolecznej, moze nawet opinie bieglego. Ich brak obciaza (...) S.A., zgodnie z zasada rozkladu ciezaru dowodu
sformulowang w art. 6 k.c. Dowodami na istnienie podstaw uniewaznienia znaku (...) nie moga by¢ rozstrzygniecia
wydawane w innych sprawach przedstawione przy replice wobec odpowiedzi na pozew wzajemny, nie maja one
bowiem charakteru wigzacego Sad w tym postepowaniu. Poglady wyrazone w motywach zlozonych decyzji bylyby
do przyjecia, gdyby powodka wzajemna — zgodnie z regulami polskiej procedury cywilnej — udowodnila okoliczno$ci
faktyczne, ktore legly u ich podstaw. Nie mialo to jednak miejsca.

Ponadto, liczne dowody zgloszone w pi§mie przygotowawczym z dnia 11 lipca 2014 r. (k.916-1232) Sad uznal za istotnie
sp6znione, (...) S.A. powinna je byla zglosi¢ juz w pozwie wzajemnym. W duzej mierze nie odnosza sie one zresztg do
kwestii decydujacych o uniewaznieniu znaku (...) dla towaréw i ustug w klasach 41. i 44. klasyfikacji nicejskiej, lecz
do samej metody terapeutycznej prof. A. T..

Jakkolwiek istnienie ryzyka konfuzji konsumenckiej, lub jego brak, podlega ocenie normatywnej, to powinna ona
wynikaé ze znajomo&ci okoliczno$ci faktycznych odnoszacych sie do funkcjonowania znaku na rynku, zdefiniowania
relatywnego kregu konsumentéw, wiedzy o postrzeganiu przez nich znaku w warunkach obrotu. W konsekwencji
zaniechania przez powoddke wzajemng przedstawienia twierdzen i dowoddw na ich poparcie, Sad nie mial faktycznej
mozliwo$ci dokonania oceny zaistnienia przestanek uniewaznienia wskazanych w art. 7 ust. 1d. i g. Sad nie ocenial
natomiast odrbzniajacego charakteru znaku towarowego (...), poniewaz powb6dka wzajemna nie wskazala na przepis
art. 7 ust. 1b, nawigzujac do kwestii dystynktywnosci znaku dopiero w replice wobec odpowiedzi na pozew wzajemny.
Powbdztwo wzajemne w tej czeSci podlegalo oddaleniu, jako calkowicie nieudowodnione. (a contrario art. 52
rozporzadzenia)

Odnoénie do wygasniecia prawa do wspolnotowego znaku towarowego Sad Okregowy zwazyl, ze zgodnie z przepisem
art. 51 ust. 1a powolanego rozporzadzenia wygasniecie prawa wlaSciciela wspolnotowego znaku towarowego
stwierdza sie na podstawie wniosku do Urzedu Harmonizacji Rynku Wewnetrznego lub z pow6dztwa wzajemnego w



postepowaniu w sprawie o naruszenie w przypadku, gdy w okresie pieciu lat znak towarowy nie byl w rzeczywiscie
uzywany we Wspolnocie w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktoérych zostal on zarejestrowany, i ze nie
istnieja usprawiedliwione powody nieuzywania; jednakze zadna osoba nie moze wystepowac z roszczeniem w celu
stwierdzenia wygasniecia praw wlasciciela do wspblnotowego znaku towarowego w przypadku, gdy w okresie miedzy
uplywem piecioletniego terminu i wniesieniem wniosku lub roszczenia wzajemnego rzeczywiste uzywanie znaku
towarowego zostalo rozpoczete lub wznowione; jednakze rozpoczecie lub wznowienie uzywania znaku w okresie trzech
miesiecy przed zlozeniem wniosku lub roszczenia wzajemnego, rozpoczynajacym sie po uplywie nieprzerwanego
okresu pieciu lat nieuzywania, nie jest uwzgledniane w przypadku gdy przygotowania do rozpoczecia lub wznowienia
uzywania znaku majg miejsce dopiero wowczas, gdy wladciciel znaku dowiedzial sie, ze wniosek lub roszczenie
wzajemne moga by¢ wniesione.

Gdy podstawy wygasniecia istnieja jedynie w odniesieniu do niektérych towaréw lub ustug, dla ktérych znak jest
zarejestrowany, stwierdza sie wygasniecie jedynie w odniesieniu do tych towaréw lub ustug (ust. 2).

Sad Okregowy wskazal, ze zgloszenie przez powodke wzajemna zadania stwierdzenia wygasniecia — na podstawie
art. 51 ust. 1a rozporzadzenia - skutkéw jakie w Unii Europejskiej wywoluje znak towarowy (...) rodzi po stronie
uprawnionej obowiazek udowodnienia rzeczywistego uzywania znaku dla wszystkich towaréw w klasie 9. klasyfikacji
nicejskiej, dla ktorych znak ten jest chroniony.

Pojecie rzeczywistego uzywania znaku bylo przedmiotem licznych orzeczen Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci
i Sadu Pierwszej Instancji (obecnie Trybunalu Sprawiedliwoéci i Sagdu Unii Europejskiej) — vide: wyroki Trybunatu z
dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul, z dnia 7 lipca 2005 r. C-353/03 w sprawie Nestlé, z dnia 13 wrzesnia
2007 r. w sprawie C-234/06P Il Ponte Finanziara oraz wyroki Sadu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-39/01
Hiwatt, z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie T-174/01 Silk Cocoon, z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie T-203/02 Vitafruit
iw sprawie T-334/01 Hipoviton, z dnia 6 pazdziernika 2004 r. w sprawie T-356/02 Vitakraft, z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie T-214/08 Outburst, z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie T-237/11 Bellram. Wynika z nich, ze za rzeczywiste
mozna uzna¢ jedynie uzywanie znaku w obrocie gospodarczym, a wiec: wprowadzanie do obrotu towar6éw ze znakiem,
ich oferowanie, magazynowanie w tym celu, import, eksport, dzialania promocyjne i reklamowe (w tym w Internecie,
np. w nazwach domen, stowach kluczowych), uzywanie znaku w nazwie przedsiebiorstwa np. Swiadczacego ustugi, a
takze w informacji i dokumentacji handlowe;.

Uzywanie znaku powinno mie¢ charakter zewnetrzny, powazny, trwaly i intensywny, prowadzac do powstania efektu
w postaci uzyskanie znaczacej pozycji towardw i ustug ze znakiem lub jej wzmocnienie (wywolania w relatywnym kregu
konsumentéw skutku w postaci rozpoznawalno$ci pochodzenia od uprawnionego opatrzonych znakiem towaréow
lub ustug). Uzywanie powinno mieé zatem zwiazek z pelnieniem przez znak jego zasadniczej funkcji oznaczenia
pochodzenia. (por. wyroki Trybunalu z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach od C-468/01P do C-472/01P Procter &
Gamble, z dnia 21 pazdziernika 2004 r. C-64/02P w sprawie Erpo Mobelwerk, z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie
C-304/06P Eurohypo, z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie C-311/11P Smart , z dnia 16 listopada 2004 r. C-245/02 w
sprawie Anheuser-Busch ).

Ocena rzeczywistego charakteru uzywania znaku towarowego opiera sie na wszystkich faktach i okoliczno$ciach
pozwalajacych na ustalenie, czy znak byl faktycznie wykorzystywany handlowo, uwzgledniajac w szczeg6lnoéci
sposoby korzystania ze znaku uznawane w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione dla zachowania lub
wykreowania rynku zbytu dla towaréw lub ustug chronionych znakiem, charakter tych towaréw lub uslug, cechy
danego rynku oraz zasieg i czestotliwo$¢é uzywania znaku (wyrok ETS z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie T-214/08
Outburst). Nalezy mie¢ na uwadze handlowy wymiar ogélu czynnoéci stanowigcych uzywanie, okres, w ktérym
czynno$ci te mialy miejsce, jak rowniez czestotliwo$c tych czynnosci (wyroki ETS z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawach
T-203/02 Vitafruit i T-334/01 Hipoviton).

Rzeczywiste uzywanie znaku towarowego nie moze przy tym zosta¢ dowiedzione za pomoca przypuszczen i
domnieman, musi ono opierac sie na konkretnych i obiektywnych dowodach, z ktorych wynika, iz znak byl uzywany



faktycznie i na wystarczajaca skale na danym rynku (wyroki ETS z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-39/01 Hiwatt
iz dnia 6 pazdziernika 2004 r. w sprawie T-356/02 Vitakraft).

Sad Okregowy przywolal takze teze wyroku ETS z dnia 19 grudnia 2012 r. C-149/11 w sprawie Leno Merken,
w ktérym — odpowiadajgc na pytanie prejudycjalne sadu krajowego - Trybunal stwierdzil, iz wspélnotowy znak
towarowy jest rzeczywidcie uzywany w rozumieniu art. 15.1 rozporzadzenia, gdy korzysta sie z niego zgodnie z
jego podstawowag funkcja i w celu zachowania lub stworzenia udzialéw w rynku we Wspoélnocie Europejskiej dla
oznaczonych nim towaréw lub ustug. Do sadu odsylajacego nalezy dokonanie oceny, czy warunki te zostaly spelnione,
przy uwzglednieniu wszystkich okoliczno$ci faktycznych majacych znaczenie, takich jak w szczegélnoéci cechy
rozpatrywanego rynku, charakter towar6w lub uslug chronionych znakiem, zakres terytorialny i ilo§ciowy uzywania,
jak rowniez czestotliwo$¢ i regularno$¢ tego uzywania.

Sad Okregowy wskazal, ze znak towarowy (...) jest chroniony w Unii Europejskiej dla towaréw w klasie 9. klasyfikacji
nicejskiej (aparatura i przyrzady naukowe i do nagrywania, urzadzenia do nagrywania, transmisji i odtwarzania
dZzwieku, magnetyczne noéniki danych, dyski do nagrywania dzwieku, dyski cyfrowe, dyski optyczne). Zdaniem Sadu
nie jest jego rzecza czynienie rozwazan o shusznos$ci wskazania takich wlasnie towar6ow, nie za$ tych zawartych w klasie
10. Uwagi powddki wzajemnej na ten temat nie maja znaczenia dla oceny rzeczywistego uzywania spornego znaku.

Dokonujac oceny zaoferowanego przez pozwana wzajemna materialu dowodowego, Sad Okregowy stwierdzil, ze (...)
SA w spos6b rzeczywisty uzywala po dniu 17 marca 2008 r. znaku towarowego (...) dla towaréw w Kklasie 9. klasyfikacji
nicejskiej. Oznaczala nim, stluzace w metodzie opracowanej przez A. T., urzadzenia (...) (...), (...) (...) (...), na ktore
skladaja sie: urzadzenie (...), stuchawki z wbudowanym mikrofonem, wibratorem i regulacja balansu, ladowarka,
przew6d mini (...) (odtwarzacz (...)). Uzywa go w dokumentach handlowych dotyczacych sprzedazy urzadzen,
w katalogach, w materialach szkoleniowych i promocyjno-reklamowych, opracowanych w jezykach angielskim,
francuskim i hiszpanhskim.

W ocenie Sadu Okregowego o stalej obecnoéci towaréw z tym znakiem na rynku aparatury i przyrzadéw naukowych
i do nagrywania, urzadzen do nagrywania, transmisji i odtwarzania dZwieku, dyskow cyfrowych i optycznych
przekonujg wymienione w ustaleniach faktycznych instrukcje uzytkownika, faktury, katalogi, materialy promocyjno-
reklamowe i szkoleniowe, a takze wydruki ze stron internetowych. Udokumentowane fakturami sprzedazy uzywanie
obejmowalo rozlegle terytorium Unii Europejskiej: Francje, Grecje, Belgie, Szwecje, Polske, Austrie, Niemcy,
Hiszpanie, Irlandie, Wlochy, Portugalie oraz Cypr. Za przekonujgcg nalezy uznaé argumentacje przedstawiong w
piSmie procesowym (...) SA z dnia 15 paZzdziernika 2014 .

Sad Okregowy wskazal, ze biorac pod uwage, iz relatywny krag nabywcow tego rodzaju towaréw ogranicza sie do
profesjonalistow, osob stosujgcych metode T., nalezy uznaé, ze zakres terytorialny i iloéciowy podejmowanych dziatan
zwigzanych z korzystaniem ze znaku towarowego, jest wystarczajacy dla stwierdzenia, iz uprawniona uzywata znaku
w sposob rzeczywisty. Jej dzialania nie byly pozorne, mialy na celu spopularyzowanie urzadzenia wykorzystywanego
w metodzie T., osiaggniecie dobrego wyniku jego sprzedazy, wypracowanie pozycji rynkowej i jej utrzymanie. Zarzut
czyniony uprawnionej ze sprzedazy pojedynczych urzadzen nie moze sie osta¢ wobec zeznan Swiadka M. Z., ktéra
stwierdza, zZe tyle samo sprzedaje (...) S.A.

W ocenie Sadu Okregowego dowody przedstawione przez pozwang wzajemna sg w pelni wiarygodne, nie sa tez
kwestionowane przez powddke. Co wiecej, poza zarzutami dotyczacymi nietrafno$ci wyboru towardéw w klasie 9. dla
specyficznych urzadzen stuzacych stricte do stosowania w metodzie terapeutycznej T., nie przedstawia ona wlasnych
twierdzen dotyczacych rynku wlasciwego, dzialajacych w nim producentéw i wytwoércow, ich udzialow w rynku,
wynikdw prowadzonej przez nich dzialalno$ci gospodarczej. W istocie powddka wzajemna nie neguje uzywania znaku
(...) dla urzadzen (...) (...), (...) (...) (...). Twierdzac, ze elementy tego urzadzenia nie s tozsame z towarami, dla
ktorych znak zostal zarejestrowany powinna byla tego dowie$é. Sad nie ma wiadomosci technicznych na poziomie
umozliwiajacym stwierdzenie braku zgodno$ci urzadzen skladajacych sie na zestaw (...) (...), (...)(...) (...) ztowarami,
dla ktérych znak zostal zgloszony. Ocena Sadu dokonana zostala na podstawie opisu towaru, zawartego w materialach



informacyjno-reklamowych i fakturach. Dla potwierdzenia zarzutu konieczne byloby przeprowadzenie dowodu z
opinii bieglego, ktérego jednak powddka wzajemna w tym postepowaniu nie zglosila.

Ustalajac, ze znak towarowy (...) jest rzeczywiécie uzywany, Sad Okregowy uwzglednil fakt korzystania przez pozwana
wzajemng ze stowno-graficznego znaku towarowego (...) zgodnie bowiem ze stanowigcym odpowiedz na pytanie
prejudycjalne, wyrokiem Trybunalu Sprawiedliwoéci UE z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie C#12/12 Colloseum
Holding AG p/ko Levi Strauss & Co., wymog rzeczywistego uzywania znaku towarowego moze zosta¢ spelniony w
przypadku, gdy zarejestrowany znak towarowy, ktory uzyskal swdj charakter odrbézniajacy w nastepstwie uzywania
innego zlozonego znaku towarowego, ktorego element stanowi, jest uzywany wylacznie za posrednictwem tego innego
zlozonego znaku towarowego lub w przypadku, gdy jest on uzywany wylacznie w polaczeniu z innym znakiem, a
polaczenie tych dwoch znakow jest ponadto takze zarejestrowane jako znak towarowy.

Sad Okregowy wskazal, ze zwazywszy, iz pozwana wzajemna nie udowodnila rzeczywistego uzywania znaku (...) dla
magnetycznych no$nikéw danych i dyskéw do nagrywania dZwieku ani okoliczno$ci uzasadniajacych niewygaszenie
znaku pomimo jego nieuzywania, o czym mowa w art. 51 ust. 1a rozporzadzenia, Sad uwzglednil w tej cze$ci powddztwo
wzajemne.

Orzeczenie o kosztach postepowania oparte zostalo na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., albowiem pozwana
wzajemna ulegla zaledwie niewielkiej czeSci swego roszczenia.

Odnoénie do naruszenia prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego Sad Okregowy zwazyl, ze prawo
znakow towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakloconej konkurencji, ktérego wprowadzenie i
zachowanie jest jednym z celéw TWE. W systemie tym przedsiebiorcy powinni mie¢ pelng mozliwosé przyciggania
do siebie klientéw dzieki wysokiej jakosci ich towaréw lub uslug, co jest uzaleznione od istnienia oznaczen
odrdzniajacych, pozwalajgcych na ich zidentyfikowanie (tak: wyroki Europejskiego Trybunatu SprawiedliwoSci z dnia
17 pazdziernika 1990 r. w sprawie C-10/89 HAG, z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie C-517/99 Merz&Krell iz
dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club).

Sad podkreslil, iz z orzecznictwa Trybunalu wynika, ze prawo wylaczne zostalo przyznane wlascicielowi znaku
towarowego, aby umozliwi¢ mu ochrone jego szczeg6lnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mogl speliaé
wlaéciwe mu: funkcje gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub ushlugi oraz ich jakoSci,
funkcje: komunikacyjna, reklamowg i kapitalowa. Wykonywanie tego prawa winno by¢ zastrzezone dla przypadkow, w
ktérych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia wplywa lub moze negatywnie wplywac¢ na pelnione przez
znak funkgje (tak wyrok Trybunalu Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej z dnia 22 wrze$nia 2011 r. w sprawie C-482/09
Budéjovicky Budvar, a takze wyroki z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L’Oréal i in., zdnia 23 marca 2010 .
w sprawach polaczonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google). Podstawowa funkcjg znaku towarowego
jest przy tym gwarantowanie konsumentowi lub koficowemu odbiorcy mozliwoSci okreslenia pochodzenia towaru
lub uslugi oznaczonych znakiem, odréznienia (bez ewentualnoSci wprowadzenia w blad) ich od towaréw lub uslug
innego pochodzenia (tak wyroki Trybunatu z dnia 23 maja 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, z dnia 18
czerwea 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo, wyrok Sadu Unii
Europejskiej z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life).

Sad Okregowy wskazal, ze oddalenie powbdztwa wzajemnego (za wyjatkiem stwierdzenia wygasniecia znaku w
odniesieniu do magnetycznych no$nikéw danych i dyskéw do nagrywania dzwieku) stworzylo w zasadniczej czeSci na
powrdt sytuacje zwigzania Sgdu domniemaniem wynikajgcym z art. 99 ust. 1 rozporzadzenia.

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

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



b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identycznos$ci lub podobienstwa do znaku oraz identycznos$ci albo podobienstwa
towaréw lub uslug, ktérych dotycza znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej, ktore obejmuje takze prawdopodobienistwo ich skojarzenia.

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

Ocena identyczno$ci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku opiera na ich
zgodnoSci wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Znaki nalezy poréwnywac calo$ciowo, a decydujace znaczenie
mie¢ bedg elementy odrézniajace (dominujace), a nie opisowe. Wspolnotowy znak towarowy nie musi byc
bezwzglednie rezultatem procesu twdrczego ani opierac sie na elemencie oryginalnoéci czy fantazji, ale na zdolnosSci
indywidualizowania towaréw lub ustug na rynku wzgledem towaréw lub ustug tego samego rodzaju oferowanych przez
konkurentéw (por. wyroki Sadu z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie T-15/05 Wim de Waele, z dnia 31 stycznia 2001 r.
w sprawie T-135/99 Taurus -Film, z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-79/00 Rewe-Zentral).

Dwa znaki towarowe sg do siebie podobne jezeli, z punktu widzenia okre$§lonego kregu odbiorcow, sa przynajmniej
czesciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach (tak wyrok Sadu z dnia 23 pazdziernika 2002 r.
w sprawie T-6/01 Matratzen ). Identyczno$é poréwnywanych znakéw wystepuje wowczas, gdy sg one dokladnie
jednakowe (tozsame) lub charakteryzuja sie réznicami nie-dostrzegalnymi dla przecietnego konsumenta. Dla
stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sa identyczne, czy tez mozna méwié¢ 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 wyrok Trybunalu z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion).

Dokonujac oceny podobienistwa towardéw i uslug, nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki charakteryzujace
zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznoSci), szczego6lnie 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 dnia 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-388/00 ELS, z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie
T-85/02 Castillo). Calo$ciowa ocena zaklada pewna wspoélzalezno$¢ miedzy branymi pod uwage czynnikami, w
szczego6lnosci podobienistwem znakdéw towarowych oraz podobienstwem towaréw lub uslug, ktérych one dotycza,
przy czym niski stopien podobienstwa towaréw i ustug moze by¢ zrownowazony znaczacym stopniem podobienstwa
znakow towarowych i odwrotnie (zasada wzajemnej zaleznos$ci - tak wyroki Trybunatu z dnia 23 paZzdziernika 2002 r.
w sprawie T-6/01 Matratzen, z dnia 13 wrze$nia 2007 r. w sprawie C-234/06 Il Ponte Finanziaria, z dnia 18 grudnia
2008r. w sprawie C-16/06 Mobilix).

Prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad istnieje wtedy, gdy znaczna cze$¢ wlasciwego kregu odbiorcow moglaby
zosta¢ skloniona do omylkowego zakupu towaru pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze
dane towary lub ustugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie moglaby uznac, ze dane towary lub
ustugi pochodza z przedsiebiorstw powiazanych ze soba gospodarczo (tak wyroki Trybunalu z dnia 29 wrze$nia 1998
r. w sprawie C-39/97 Canon, z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z dnia 2
wrze$nia 2010 r. w sprawie C-254/09 CK Kalvin Klein oraz wyrok Sadu z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie T-303/08
Golden Elephant) Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad powinno by¢ oceniane w sposdb calo$ciowy, wedlug
sposobu postrzegania okreSlonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci konkretnego
przypadku, szczegélnie wzajemnej zalezno$ci miedzy podobienstwem oznaczen i towarow lub ustug, ktérych one
dotycza (tak wyroki Trybunalu z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie
C-206/04 Miilhens, z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix oraz wyroki Sadu z dnia 9 lipca 2003 r. w
sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills i z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie T-460/07 Mendion).



Ocena ryzyka konfuzji, w zakresie podobienstwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego znakéw, powinna
sie opieraé na wywieranym przez nie caloSciowym wrazeniu ze szczeg6lnym uwzglednieniem ich elementow
odrozniajacych i dominujacych (tak wyroki Trybunatu z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z dnia 23
pazdziernika 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen i z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 Shaker oraz wyrok
Sadu z dnia 14 pazdziernika 2003 r. w sprawie T-292/01 BASS). Z zasady, odbiorcy nie uznaja elementu opisowego
za odro6zniajacy i dominujacy w calo$ciowym wrazeniu, jakie ten znak wywiera (tak wyroki Sadu z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie T-129/01 Budmen i z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie T-117/02 Chufafit). O ile przecietny konsument
postrzega zwykle znak jako calo$c¢ i nie zaglebia sie w analize jego poszczeg6lnych elementéw (tak wyrok Trybunatu
z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 Sabel, wyrok Sadu z dnia 10 paZzdziernika 2006 r. w sprawie T-172/05
Armafoam), o tyle to wla$nie jego dominujace i odrézniajace cechy sa, co do zasady, najlatwiej zapamietywane (tak
wyroki Sadu z dnia 23 paZzdziernika 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties, z dnia 10 wrze$nia 2008 r. w sprawie T-325/06
Capio).

Wilasciwy krag odbiorcéw sklada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowanych, dostatecznie
uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie ksztaltowaé w zaleznos$ci od kategorii
towar6ow lub ustug (tak wyroki Trybunalu z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z
dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel i z dnia 12 stycznia 2006 r. C-361/04 Ruiz Picasso oraz wyroki Sadu
z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie T-256/04 Respicur iz dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie T-194/09 LAN ). Przecietny
konsument rzadko ma mozliwo$¢ przeprowadzenia bez-posredniego poréwnania réznych znakdéw towarowych, musi
zazwyczaj zdawaé sie na zachowany w pamieci niedoskonaly obraz tych znakéw towarowych. Ryzyko konfuzji jest
tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrézniajacy znaku towarowego, ktéry wynika z jego samoistnych cech lub
renomy (znajomosci, rozpoznawalno$ci znaku na rynku) (tak wyroki Trybunalu z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie
C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL i z dnia 29 wrze$nia 1998
r. w sprawie C-39/97 Canon oraz wyroki Sadu z dnia 1 lutego 2005r. w sprawie T-57/03 Hooligan , z dnia 21 lutego
2006 r. w sprawie T-214/04 POLO, z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie T-101/06 Castell del Remei Oda i z dnia
15 wrzeSnia 2009 r. w sprawie T-308/08 MANGO adorably).

Istnieje pewna wspoélzaleznoéé miedzy znajomoscia znaku wérod odbiorcow, a jego charakterem odrozniajacym - im
bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odr6zniajacy. Przy dokonywaniu
oceny, czy znak towarowy cieszy sie wysoce odrozniajacym charakterem wynikajacym z jego znajomosci wérod
odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznos$ci danego przypadku, w szczegdlno$ci udzial znaku
w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugo$é okresu jego uzywania, wielko§¢ inwestycji dokonanych przez
przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udzial procentowy zainteresowanych grup odbiorcow, ktérym znak towarowy
umozliwia zidentyfikowanie towar6w jako pochodzacych z okre$lonego przedsiebiorstwa, jak rowniez odwiadczenia
izb handlowych i przemyslowych lub stowarzyszen zawodowych (tak wyrok Sadu z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie
T-277/04 Vitakraft-Werke). Ciezar udowodnienia silty znaku towarowego i jego odrozniajacego charakteru, spoczywa
na powodzie.

Sad Okregowy wskazal, ze w okoliczno$ciach sprawy miedzynarodowemu slownemu znakowi towarowemu (...)
( (...)) przeciwstawione zostaly oznaczenia stowne: (...), (...), (...), uzywane przez pozwana gtowna w zwiazku
z oferowaniem i reklamg jej urzadzenia przeznaczonego do terapii stluchowej prowadzonej metoda prof. A. T..
A zatem dla towaréw podobnych (konkurencyjnych, o identycznym przeznaczeniu) do objetych ochrong znaku
zarejestrowanego na rzecz powoda gléwnego, chronionego w Unii Europejskiej jako wspdlnotowy znak towarowy (...).
Uzywania spornych oznaczen pozwana glowna zaniechala w konsekwencji tymczasowego zakazu nalozonego na nig
w trybie zabezpieczenia.

W ocenie Sadu Okregowego oznaczenia stowne: (...), (...), (...) nie sg identyczne ze znakiem (...), mozna je jednak
uznac za wysoce do nich podobne, ze wzgledu na to, ze znak (...) stanowi ich jedyny element odroézniajacy. Elementy
stowne ,metoda” i ,produkt metoda” maja charakter stricte opisowy, pozwana gléwna nie udowodnila natomiast w



tym postepowaniu, ze element (...) jest na tyle dystynktywny, by zniwelowaé podobienstwo oznaczenia (...) do znaku

(...

W przekonaniu Sadu Okregowego, uzycie przez pozwana gléwna elementu slownego (...) w nazwie handlowej
oferowanego do sprzedazy urzadzenia wykracza poza granice dopuszczalnego uzywania znaku towarowego osoby
trzeciej, stanowigc naruszenie prawa wylacznego uzywania znaku w sposbéb zdefiniowany w art. 9 ust. 1b
rozporzadzenia.

Wylaczno$é uzywania wspolnotowego znaku towarowego jest ograniczona. Zgodnie z art. 12 pkt b i ¢ rozporzadzenia,
uprawniony nie moze zakazaé osobie trzeciej uzywania w obrocie m.in.:

« oznaczen dotyczacych rodzaju, jakoSci, iloéci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia geograficznego, czasu
produkcji towaru lub §wiadczenia ustugi, lub tez innych wlasciwo$ci towaréw lub ustug,

 znaku towarowego, jezeli jest to niezbedne dla wskazania przeznaczenia towaréw lub ushug, w szczegdlnoSci
bedacych akcesoriami lub cze$ciami zapasowymi

pod warunkiem, ze osoba ta uzywa go zgodnie z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu. Zastosowana tu przez
ustawodawce wspodlnotowego klauzula generalna pozostawia orzecznictwu sprecyzowanie katalogu zachowan, ktore
nalezy uznac za niedopuszczalng forme uzywania znaku.

Wykladnia art. 12 pkt. b i ¢ rozporzadzenia powinna by¢ oparta o poglady wyrazone przez Europejski Trybunalu
Sprawiedliwo$ci w wyroku z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97 Bayerische MotorenWerke AG oraz BMW
Nederland BV vs Roland Karel Deenik. Odpowiadajgc na pytanie prejudycjalne, Trybunal dokonal gruntowne;j
wykladni art. 6 i 7 Pierwszej Dyrektywy Rady (89/104/EWG) z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie harmonizacji
przepisow panstw czlonkowskich dotyczacych znakow towarowych, odpowiadajacych unormowaniom art. 12 i 13
rozporzadzenia.

Trybunal dopuécil mozliwo$¢ informowania o sprzedazy uzywanych samochodéw marki BMW, jesli samochody
z tym znakiem zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu przez BMW lub za jego zgoda (por. wyrok z dnia 4
listopada 1997 r. w sprawie C-337/95 Parfums Christian Dior). Stwierdzil jednak, ze niedopuszczalne jest uzycie
znakow BMW w celu reklamowania sprzedazy lub naprawy samochodéw tej marki, jezeli sposéb ich uzycia moglby
wywola¢ wrazenie co do istnienia zwigzkow handlowych miedzy uprawnionym do znaku a uzywajacym go. Takie
formy uzywania znakéw w celu reklamowym nie sg niezbedne dla zapewnienia ochrony interesu uzywajacego znak,
polegajacego w rozpatrywanej przez Trybunat sprawie na mozliwoéci swobodnej sprzedazy towaréw i §wiadczenia
ustug. Podobne do cytowanych poglady Trybunal zaprezentowal w wyroku z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie
C-228/03 The Gillette Company i Gillette Group Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy. Wskazal, ze ograniczajac
skutki praw przystugujacych wlasdcicielowi na mocy art. 5 dyrektywy 89/104, art. 6 tej dyrektywy ma na celu
pogodzenie podstawowych interesé6w ochrony praw do znaku z interesem swobodnego przeplywu towaréw i swobody
Swiadczenia ustug na wspdlnym rynku w sposéb umozliwiajacy pelnienie przez znaki towarowe ich roli zasadniczego
elementu systemu niezakl6conej konkurencji, ktorego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celow traktatu.
Uzycie znaku towarowego przez osobe trzecia, ktdra nie jest jego wlascicielem, jest niezbedne do wskazania
przeznaczenia towaru sprzedawanego przez te osobe, jezeli stanowi to w praktyce jedyny sposéb podania odbiorcom
zrozumialej i kompletnej informacji o jego przeznaczeniu w celu zachowania systemu niezakléconej konkurencji na
rynku tego towaru. W kazdym przypadku ocena nalezeé bedzie do Sadu, ktéry odniesie ja do ustalonych okolicznoéci
faktycznych konkretnej sprawy (w wyroku w sprawie Gillette ETS stwierdzil: Do sadu krajowego nalezy zbadanie,
czy w okoliczno$ciach postepowania (...) uzycie znaku towarowego bylo niezbedne, przy czym powinien on wzigé
pod uwage wymogi wymienione w pkt 33—36 niniejszego wyroku oraz charakter kregu odbiorcow, dla ktérych
przeznaczony jest towar sprzedawany (...).

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, wymog uczciwych praktyk stanowi w istocie wyraz obowigzku poszanowania
shusznych intereséw wlasciciela znaku towarowego (por. cyt. wyrok w sprawie BMW oraz wyrok z dnia 77 stycznia



2004 r. w sprawie C-100/02 Gerolsteiner Brunnen). Uzycie znaku jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu
i przemysle przede wszystkim wtedy, gdy:

» moze sprawiaé wrazenie istnienia powigzan gospodarczych osoby trzeciej z wlascicielem znaku,

» narusza warto$¢ znaku poprzez osigganie nieuzasadnionych korzy$ci wynikajacych z jego charakteru
odrézniajacego albo renomy,

« prowadzi do dyskredytacji / oczerniania znaku.

Wykladnia tak okre§lonych przestanek pokrywa sie, odpowiednio, z wykladnia art. 9 ust. 1b (w zakresie, w jakim
analizowana jest mozliwo§¢ wprowadzenia opinii publicznej blad wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznaé, ze dane
towary lub uslugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa, ewentualnie z przedsiebiorstw powiazanych ze soba
gospodarczo) oraz art. 9 ust. 1c (co do pojecia renomy, uzyskiwania nieuzasadnionych korzyéci i szkodliwosci dla
odrozniajacego charakteru lub renomy znaku towarowego).

Nie ulegalo watpliwoéci Sadu Okregowego, ze oferujac urzadzenie przeznaczone do stosowania w terapii metoda prof.
T., (...) S.A. musi mie¢ mozliwo$¢ postugiwania sie nazwiskiem jej tworcy, by prawidlowo okresli¢ przeznaczenie
towaru. Uzycie to powinno sie jednak miesci¢ w granicach koniecznosci i byé zgodne z uczciwymi praktykami w
przemysle i handlu. W sytuacji braku zgody stron dotyczacych granic informacyjnego uzywania znaku towarowego
osoby trzeciej, to sad rozstrzyga o tym, czy oznaczenie narusza wylgczno$¢ uprawnionego, czy tez nie. Specyfika
tego rodzaju spraw jest ograniczenie kognicji sagdu do rozstrzygania o konkretnych oznaczeniach. MozliwoSci
sformulowania bardziej og6lnego zakazu na przyszlo$¢ s bardzo ograniczone, jesli w ogodle nie wylgczone.

(...) SA wnosila w tym postepowaniu o nakazanie (...) S.A. zaniechania naruszen prawa z rejestracji, chronionego w
Unii Europejskiej, miedzynarodowego stownego znaku towarowego (...) ((...)) oraz czynéw nieuczciwej konkurencji,
tj. nakazanie zaniechania uzywania oznaczen zawierajacych stlowo (...), w tym (...), do oznaczania systemu,
urzadzen oraz oprogramowania do diagnozy i treningu uwagi stuchowej oraz ustug szkoleniowych dotyczacych
produktéw z zakresu diagnozy lub treningu uwagi stuchowej. Zadanie to odnosilo si¢ do stosowanych przez pozwang
glowna dla jej urzadzenia nazw (...), (...), (...). W kazdym z tych oznaczen element slowny (...) ma charakter
odrdzniajacy i — jakkolwiek zostal uzyty w powiazaniu ze slowem ,,metoda”, co wskazywac¢ moze na przeznaczenie
towaru, to uzycie takiego sformutowania w nazwie handlowej urzadzenia w ocenie Sadu nie jest zgodne z dobrym
obyczajem handlowym. Wykracza poza granice informowania nabywcy o przeznaczeniu towaru, stwarzajac wrazenie
istnienia pomiedzy stronami powigzan gospodarczych, ktére usprawiedliwiajg uzywanie przez pozwana gtéwna znaku
towarowego (...). Efektem dzialania (...) S.A. jest wiec ryzyko konfuzji konsumenckie;.

Zdaniem Sadu Okregowego towary, dla ktérych znak (...) jest chroniony, moga by¢ uznane za podobne do urzadzen
(...) S.A., maja bowiem tozsame przeznaczenie, stosowane sg do terapii metodg prof. A. T.. Kwestionowane oznaczenia
pozwanej glownej niewatpliwie kojarza sie ze znakiem towarowym (...), osoby nalezace do kregu zainteresowanych ich
nabyciem moga bowiem uznac, ze pozwana gléwna jest gospodarczo powigzana z (...) SA, stad jej prawo do uzywania
znaku (...). Stusznie wiec powodka gléwna zarzuca (...) S.A. naruszenie jej wylacznoéci. Dzialania pozwanej glownej
moga tez szkodzi¢ sile odrézniajacej znaku (...). Naruszajg one prawidlowe pelnienie przezen funkcji oznaczenia
pochodzenia, jako$ciowej, reklamowej i inwestycyjne;j.

Skutki wspolnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom rozporzadzenia. W innych przypadkach,
naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszacemu sie do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepiséw
tytulu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia wlascicielowi realizacji jego praw z rejestracji moga by¢ zakazane, w
szczegolnosci:

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;



b. oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub oferowanie i Swiadczenie
ustug pod tym oznaczeniem;

c. przywdz lub wywoz towardéw pod takim oznaczeniem;
d. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

W przypadku, gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyl lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia wspoélnotowego
znaku towarowego, wydaje, chyba ze istnieja szczeg6lne powody zaniechania tego, decyzje zakazujaca mu dzialan
stanowigcych naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia wspoélnotowego znaku towarowego. Stosuje rowniez
takie Srodki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania
zakazu. (art. 102 ust.1). Odnosi sie to wprost do przepisoOw ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo wlasnosci
przemystowej. Sformulowanie ,,chyba ze istnieja szczegdlne powody zaniechania” uprawnia sad do odstapienia od
stosowania sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadajaca klauzuli generalnej art. 5 k.c., nie moze byé stosowana przez
sad w postepowaniach w sprawach gospodarczych z urzedu. Zainteresowany, uniknieciem sankcji pozwany, ktéry
dopuscil sie naruszenia, winien skonkretyzowac te szczegbdlne powody i wykazac ich istnienie, pozostawiajac sadowi
ocene, przy rozstrzyganiu o sposobie usuniecia skutkow naruszenia prawa z rejestracji.

Sad Okregowy wskazal, Ze naruszenie prawa (...) SA, wynikajace z przekroczenia przez (...) S.A. dopuszczalnych
granic informacyjnego uzycia znaku osoby trzeciej okresSlonych w art. 12 rozporzadzenia, uzasadnia nalozenie na
pozwang gtéwna nakazu zaniechania uzywania oznaczen (...), (...)i (...) dla systemu, urzadzen oraz oprogramowania
do diagnozy i treningu uwagi stuchowej oraz uslug szkoleniowych dotyczacych produktow z zakresu diagnozy lub
treningu uwagi stuchowe;j. (art. 102 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2 i w zw. z ust. 1b rozporzadzenia).

Sad stwierdzil, ze w pozostalym zakresie powodztwo glowne podlega oddaleniu jako nieusprawiedliwione i
nieudowodnione, (...) SA nie wykazala bowiem uzywania przez (...) S.A. innych jeszcze oznaczen z elementem
stownym (...) ((...)), ani realnej grozby naruszenia w ten sposob w przyszloSci jej prawa wylacznego.

Odnoénie do naruszenia gtéwnych regul uczciwej konkurencji Sad Okregowy podkreslil, ze dzialania konkurencyjne,
bez wzgledu na to, jak dotkliwe skutki moga wywiera¢ w sferze interes6w innych uczestnikéw obrotu, sa co do zasady
dozwolone, kazdy przedsiebiorca funkcjonujacy na polskim rynku moze wiec podejmowaé dzialania zmierzajace do
pozyskiwania kontrahentéw — nabywcow oferowanych przezen towaréow i ustug. Ustawodawca zwraca sie przeciwko
nim tylko o tyle, o ile sa one sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub tez podwazaja fundamenty konkurencji
jako takie;j.

W uzasadnieniu wyroku z dnia 11 lipca 2002 r. (I CKN 1319/00, OSNC 2003/5/73) Sad Najwyzszy stwierdzil m.in.,
ze zaloZzeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej sily przedsiebiorcy oraz jej
oddzialywanie na krag odbiorcow. Chodzi o rozgraniczenie miedzy dzialaniem uczciwym i zgodnym z prawem, a
wykraczajacym poza ustanowione reguly, nie za$ o ochrone konkretnego osiaggniecia. Ustawa ma zatem na celu
zapewnienie prawidlowoéci zachowania sie i dzialania podmiotéw gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji
i dostepu do rynku na réwnych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolno$ci gospodarczej uzasadnia (...)
poszukiwanie rownowagi miedzy wolnoScia rynku i swoboda obrotu a celami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, okreslonymi w art. 1.

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie
i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dzialalnoSci gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiebiorstw oraz
klientéw, nie moze jednak by¢ traktowana jako instrument stuzacy wyeliminowaniu konkurencji w ogole, w celu
zachowania przez przedsiebiorce dominujacej pozycji rynkowe;j.

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym
spelnieniem nastepujacych przestanek:



+ czyn ma charakter konkurencyjny,
« narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,
« jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Dzialanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest na wzmocnienie badz utrzymanie pozycji na rynku
danego przedsiebiorcy, ktory jednak niekoniecznie musi mie¢ §wiadomosé skutkow jakie rzeczywiscie moze wywrzec,
w szczeg6lnosci bez znaczenia jest jego ewentualna Swiadomos$¢ mozliwoSci naruszenia intereso6w innych uczestnikoéw
obrotu. Konkurencyjne sa wylgcznie dzialania zewnetrzne, adresowane do innych uczestnikow wymiany rynkowej,
majace na celu zdobycie klientéw dla oferowanych przez nich towaréw przez zwiekszenie wlasnej efektywnodci
gospodarczej badz ostabienie cudze;j.

Zagrozenie interesOw musi mie¢ charakter bezposredni i realny. Musza one by¢ zdolne wywiera¢ wplyw na innych
przedsiebiorcow-konkurentéw (albo na konsumentéw), niekorzystnie oddzialywaé na ich sytuacje, naruszajac ich
interesy gospodarcze. Decyduje o tym sposob, w jaki dzialanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych
adresatow. Obowigzek wskazania i udowodnienia naruszenia lub zagrozenia jego intereséw gospodarczych, a takze
winy naruszyciela obcigza wystepujacego z zarzutem nieuczciwej konkurencji.

Naruszenie prawa odnosi sie do bezwzglednie obowiazujacych przepiséw, w szczegolnosci u.z.n.k., przepisow o
przeciwdzialaniu praktykom monopolistycznym, o ochronie débr osobistych, prawa wtasnosci, praw autorskich,
ochrony konsumentoéw, kodeksu karnego.

Dobre obyczaje rozumie¢ nalezy podobnie do zasad wspoélzycia spolecznego, jako normy moralne i zwyczajowe
stosowane w dzialalnoéci gospodarczej. O tym, czy dane dzialanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje
caloksztalt okolicznosci, a zwlaszcza cel, uzyte Srodki i konsekwencje przedsiebranych dzialan. Czyn sprzeczny z
prawem moze, ale nie musi by¢ zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyz zalezy to od charakteru naruszonych
norm.

Pojecie dobrych obyczajow odczytuje sie najczesciej w ujeciu ekonomiczno-funkcjonalnym, przywiazujacym wage
nie do przestrzegania dobrych obyczajow w ogoéle lecz do zachowania przedsiebiorcow w dzialalno$ci gospodarczej,
odchodzac od dokonywania oceny z punktu widzenia ogo6lnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium
stanowilo poczucie godnosci ogdtu ludzi myélacych sprawiedliwie i stusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy
moralne i zwyczajowe stosowane w dzialalnosci gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 26
wrze$nia 2002 1. III CKN 213/01 OSNC 2003/12/169). Sprzeczno$¢ z dobrymi obyczajami, jako klauzula generalna,
podlega ocenie sadu z punktu widzenia tresci, motywow i celu dzialania konkurencyjnego. Obiektywnie niezgodne
z dobrymi obyczajami s3 dzialania (lub zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami uznanymi przez dana spolecznosc,
obowiagzujacymi w okre§lonym $rodowisku.

Sad Okregowy podziela poglad, iz przepis art. 3 w ust. 1 w sposob ogolny okresla czyn nieuczciwej konkurencji, podczas
gdy w ust. 2 wymienia przykladowo niektore czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktére nalezy wykladaé tak,
ze ogoblne okreslenie czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegbdlawiajace pozostaja w nastepujacych
wzajemnych relacjach:

« wymienione w ustawie czyny nie tworzg zamknietego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne mozna uznac takze
dzialanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko spelnia ono przestanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,

« wymagania okre$lone w definicji art. 3 ust. 1 odnosza sie do czynéw wymienionych w art. 5-17, a klauzula
generalna pehi funkcje korygujaca w stosunku do przepisow szczegolnych. Gdy dany stan faktyczny formalnie
spelia przestanki z art. 5-17, w rzeczywistos$ci jednak dzialanie nie wykazuje ktérego$ ze znamion art. 3 ust. 1 (np.
bezprawnosci, sprzecznosci z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest mozliwe.



Uznanie konkretnego dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagaé bedzie zatem ustalenia, na czym ono
polegalo i zakwalifikowania go pod wzgledem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w
rozdziale 2. u.z.n.k. lub tam nieujetego, ale odpowiadajacego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny by¢
badane przede wszystkim w Swietle przeslanek okreslonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszcza
sie w dyspozycji ktoregokolwiek z tych przepisow, podlegaja ocenie wedlug klauzuli generalne;j.

Zdaniem Sadu Okregowego, zasadny jest stawiany pozwanej gléwnej zarzut popelnienia czynu nieuczciwej
konkurencji stypizowanego w art. 10 u.z.n.k., tj., takiego oznaczenia towaréow lub ushig, ktére moze wprowadzié
klientéw w blad co do ich pochodzenia (ust. 1). Powodce gtownej shuzy bowiem pierwszenstwo uzywania na polskim
rynku oznaczenia stownego (...). Kwestionowane oznaczenia uzywane przez (...) S.A. na opakowaniach, w informacji
handlowej i reklamie moze wprowadzaé nabywcéw w blad co do pochodzenia oferowanych urzadzen.

Sad Okregowy wskazal, ze nalezy sie takze zgodzi¢ z powodka glowna, ze wykorzystywanie przez pozwang
wypracowanej przez (...) S.A. renomy jej przedsiebiorstwa i produktu oraz pozycji rynkowej (bezsporne) wyczerpuje
znamiona czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w art. 3 ust. 1 u.zn.k. (..) S.A. narusza dobry
obyczaj polegajacy na niepodszywaniu sie pod firme i renome konkurencyjnego przedsiebiorstwa, godzeniu w sile
przyciggania (atrakcyjnosé) konkurenta i jego oddzialywania na krag odbiorcéow. (por. uchwata Sadu Najwyzszego z
dnia 23 lutego 1995 r., III CZP 12/95) Dzialanie takie narusza interesy gospodarcze powodki glownej, ograniczajac
ja w korzystaniu z nakladéw finansowych i osobowych poczynionych na budowe renomy przedsiebiorcy i jego oferty
rynkowej. Jest takze sprzeczne z interesami potencjalnych klientéw, przekonujac ich o jakosci towardéw i ustug
pozwanej gldwnej, nie na podstawie jej wlasnego wysitku gospodarczego i nakladow lecz przez odniesienie do dorobku
konkurenta.

Uznajac za usprawiedliwione zadanie pozwu, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 wzw. z art. 10 ust. 1i art. 3 ust. 1u.z.n.k.,
Sad Okregowy nakazal (...) S.A., aby zaniechal czyn6w nieuczciwej konkurencji, przez uzywanie oznaczen (...), (...)
i (...) dla systemu, urzadzen oraz oprogramowania do diagnozy i treningu uwagi stuchowej oraz ustug szkoleniowych
dotyczacych produktow z zakresu diagnozy lub treningu uwagi stuchowe;j.

Sad Okregowy oddalil natomiast powodztwo w takim zakresie, w jakim (...) SA zgdala zakazania pozwanej uzywania
innych oznaczen zawierajacych stowo (...), nie jest bowiem wykluczone, ze jego uzycie w innych niz kwestionowane
oznaczeniach nie bedzie stwarzalo ryzyka konfuzji konsumenckiej, ze bedzie sie mieSci¢ w granicach dopuszczalnego
uzywania znaku towarowego osoby trzeciej. W sytuacji, gdy znak towarowy jest tozsamy z nazwiskiem osoby bedacej
twoérca metody terapeutycznej, nalezy wyraznie odrézni¢ uzywanie znaku od wskazania nazwiska. Uprawniony,
rejestrujgc znak towarowy (...), musial mie¢ Swiadomos$é braku wylacznoéci uzywania w celu informacyjnym nazwiska
A. T. przez osoby zwigzane ze stosowaniem jego metody. W kazdym konkretnym przypadku konieczne bedzie
dokonanie oceny, czy oznaczenie towaru lub uslugi miesci sie w dopuszczalnych granicach art. 12 rozporzadzenia,
czy wykraczajac poza nie, w spos6b zaklocajacy prawidlowe pelnienie przez znak towarowy jego funkcji, narusza
wylacznoé¢ przynalezng uprawnione;.

O kosztach postepowania Sad Okregowy orzekl na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., obciazajac nimi pozwang
glowng, poniewaz (...) SA ulegla zaledwie niewielkiej cze$ci swych zadan.

Apelacje od powyzszego wyroku zlozyta pozwana / powodka wzajemna, zaskarzajac go w czesci, w jakiej Sad Okregowy
uznat roszczenie powodki/ pozwanej wzajemnej (...) SA z siedziba w Luksemburgu oraz oddalil roszczenie pozwanej /
powodki wzajemnej (...) S.A. z siedziba w G., zarzucajac naruszenie:

1. art. 233 81, 232 oraz 217 §2 k.p.c. poprzez wybiércze potraktowanie materialu dowodowego, w tym pominiecie
dowodow, ktore mialy istotne znacznie dla sprawy, a ktore blednie przez Sad zostaly uznane za sp6Znione, a poprzez
to uznanie za nieudowodnione, ze oznaczenie (...) stanowi oznaczenie skladajace sie wylacznie z oznaczen lub
wskazowek, ktore weszly do jezyka potocznego lub sa zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalonych praktykach



handlowych; oraz przez nie zbadanie czy towary, dla ktérych pozwana uzywa oznaczen (...), (...), (...) sa identyczne
lub podobne do towar6ow dla ktérych znak towarowy (...) korzysta z ochrony w klasie 9.;

2. bledng wykladnie art. 7 ust. 1 lit. d) Rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
wspoélnotowego znaku towarowego (dalej Rozporzadzenie), poprzez przyjecie zalozenia, ze pojecie przeznaczone dla
profesjonalnego, wyspecjalizowanego kregu odbiorcow nie moze wejs¢ do jezyka potocznego;

3. bledne zastosowanie art. 9 ust. 1 lit. b) Rozporzadzenia poprzez przyjecie, ze zachodzi prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad opinii publicznej obejmujace rowniez prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczen (...), (...)(...)
T.” uzywanych przez pozwang ze znakiem towarowym (...), podczas braku wykazania identyczno$ci lub podobienstwa
towar6w pozwanej do towaréow dla ktéorych znak towarowy (...) korzysta z ochrony w Kklasie 9., co skutkowalo
przyjeciem, ze pozwana naruszyla prawo do znaku towarowego (...) w klasie 9.;

4. art. 244 §1 oraz 217 §2 k.p.c., poprzez pominiecie dowodéw z dokumentéw urzedowych, tj. orzeczenn Centrum
Arbitrazu i Mediacji (...), dostepnych w oficjalnych zbiorach elektronicznych;

5. art. 232 k.p.c., poprzez bledne uznanie, ze towary w Kklasie 9., dla ktérych znak towarowy (...) korzysta z ochrony
sg tozsame z towarami pozwanej, na skutek czego istnieje ryzyko konfuzji konsumenckiej pomimo, iz zasadniczym
produktem pozwanej jest oprogramowanie, pozostajace poza zakresem normatywnej warstwy znaku towarowego (...);

6. art. 232 k.p.c., poprzez uznanie za udowodnione, ze uzywanie przez pozwang oznaczen (...), (...), (...) stwarza
wrazenie istnienia powigzan gospodarczych pomiedzy stronami pomimo, ze fakt ten nie zostal w zaden sposéb przez
powo6dke udowodniony;

7. art. 232 k.p.c., poprzez bledne uznanie za udowodnione, ze pozwana wzajemna wykazala uzywanie znaku
towarowego (...) dla towarow w klasie 9., w szczeg6lnoéci poprzez bezpodstawne uznanie za udowodnione, ze towary
trafiaja do ,relatywnego kregu odbiorcéw”, pomimo braku przedstawienia jakiegokolwiek dowodu na te okoliczno$¢,
przez pozwana wzajemna; jak rowniez bezpodstawna probe przerzucenia ciezaru dowodu na powodke wzajemna;

8. art. 232 k.p.c., poprzez bledne przyjecie ze towary wprowadzane do obrotu przez powddke sa tozsame towarami
dla ktérych znak towarowy (...) korzysta z ochrony w klasie 9., jak rowniez bezpodstawna prébe przerzucenia ciezaru
dowodu na powddke wzajemna; co skutkowato bezpodstawnym uznaniem ze pozwana wzajemna wykazala uzywanie
znaku towarowego (...) w klasie 9.;

9. art. 232 k.p.c., poprzez uznanie za udowodnione pomimo, braku jakiegokolwiek dowodu na ta okolicznos¢, ze
dzialania pozwanej moga szkodzié sile odrozniajacej znaku towarowego;

10. art. 232 k.p.c., poprzez uznanie za udowodnione i bezsporne, ze powodka legitymuje sie renoma pomimo, ze nie
przedstawila na tg okoliczno$¢ zadnych dowodows;

11. art. 232 k.p.c., poprzez uznanie za udowodnione, ze pow6dka udowodnila, iz dzialalnoéé pozwanej (...) S.A. zagraza
jej interesom, cho¢ nie przedstawila na tg okoliczno$é zadnego dowodu.

W konkluzji skarzgca wniosta o uchylenie wyroku Sadu pierwszej instancji w zaskarzonej czesci, z uwagi na
nieprzeprowadzenie postepowania dowodowego w znacznej czedci ewentualnie wniosla o zmiane zaskarzonego
wyroku w zaskarzonej cze$ci i zwigzku z tym oddalenie powo6dztw gléwnego w calo$ci oraz o uwzglednienie powbddztwa
wzajemnego w calosci. Nadto wniosta o zasadzenie od powodki/pozwanej wzajemnej na rzecz pozwanej/powodki
wzajemnej kosztow postepowania w obu instancjach, w tym kosztow zastepstwa procesowego.

W odpowiedzi na apelacje powddka/pozwana wzajemna wniosta o oddalenie apelacji pozwanej/powodki wzajemne;j
oraz o zasadzenie na swoja rzecz kosztow postepowania apelacyjnego, w tym kosztéw zastepstwa procesowego.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:



Apelacja nie zasluguje na uwzglednienie. Ustalenia faktyczne poczynione przez Sad I instancji sa prawidlowe i Sad
Apelacyjny przyjmuje je za wlasne. Niewadliwa jest takze dokonana przez Sad Okregowy analiza prawna.

Chybione sa zarzuty naruszenia prawa procesowego. Nalezyte podniesienie zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c.
wymaga wskazania, jakie kryterium tej oceny (zasady logicznego rozumowania, do§wiadczenia zyciowego itp.)
naruszyt sad przy analizie jakiego dowodu. Sad Apelacyjny podziela ugruntowane stanowisko judykatury, wyrazone
m. in. w wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 18 stycznia 2002 r., I CKN 132/01 (LEX nr 53144), zgodnie z ktérym aby
zarzuci¢ naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. skarzacy powinien wskazaé, jaki konkretnie dowod majacy istotne znaczenie
dla rozstrzygniecia sprawy sad uznal za wiarygodny i majacy moc dowodowa albo za niewiarygodny i niemajacy mocy
dowodowej i w czym przy tej ocenie przejawia sie naruszenie zasady swobodnej oceny dowodéw. Takiej argumentacji
za$ apelacja nie zawiera.

Zarzut obrazy przepisu art. 233 § 1 k.p.c. nie moze za$ polegac jedynie na zaprezentowaniu wlasnych, korzystnych dla
skarzacego ustalen stanu faktycznego, dokonanych na podstawie wlasnej, korzystnej dla skarzacego oceny materialu
dowodowego (por.: postanowienie Sadu Najwyzszego z dnia 10 stycznia 2002 r., II CKN 572/99, LEX nr 53136).

Jezeli przy tym z okre§lonego materialu dowodowego sad wyprowadza wnioski logicznie poprawne i zgodne z
do$wiadczeniem zyciowym, to ocena sadu nie narusza regul swobodnej oceny dowodéw (art. 233 § 1 k.p.c.) i musi sie
osta¢, chocby w rownym stopniu, na podstawie tego materiatu dowodowego, dawaly sie wysnu¢ wnioski odmienne.
Tylko w przypadku, gdy brak jest logiki w wiazaniu wnioskéow z zebranymi dowodami lub gdy wnioskowanie
sadu wykracza poza schematy logiki formalnej albo, wbrew zasadom do$wiadczenia zyciowego, nie uwzglednia
jednoznacznych praktycznych zwigzkoéw przyczynowo-skutkowych, to przeprowadzona przez sad ocena dowodow
moze by¢ skutecznie podwazona (tak: wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 27 wrzesnia 2002 r., IT CKN 817/00, LEX nr
56906).

Tymczasem apelujaca w ogole nie wskazala dowodow, ktore jej zdaniem zostaly wadliwie ocenione przez Sad
Okregowy, a tym bardziej kryteriow, ktore ten Sad przy tym naruszyl. Skoncentrowala sie bowiem na wnioskach
dowodowych, ktorych Sad Okregowy nie uwzglednil, a zatem w sposob oczywisty nie mogl przy ich ocenie naruszy¢
zasady swobodnej oceny dowodow. Jesli zas chodzi o analize dowoddw przeprowadzonych, nie sposob zarzucic¢ Sadowi
Okregowemu dowolnoéci w ich ocenie, bowiem nie wynika z nich, by stowo (...) weszlo do jezyka potocznego. Racje
ma skarzaca, ze jezyk potoczny to nie tylko jezyk calego spoleczenstwa, ale jego odmiany moga funkcjonowaé w
okre§lonych Srodowiskach, w tym zawodowych. Jednak z dowodéw dopuszczonych w Sadzie I instancji nie sposob
wywie$¢ wniosku, ze w Srodowisku terapeutéow pojecie (...) oderwalo sie od zastrzezonego znaku towarowego na
tyle, by moc potraktowac je jako powszechnie funkcjonujace okreslenie rodzaju uslug objetych obecnie prawem
ochronnym. Slusznie zauwazyl Sad Okregowy, ze dokumenty dolaczone do pisma pozwanej/powddki wzajemnej z
dnia 11 lipca 2014 r. dotyczyly gléwnie metody dr T., nie za$ towardw i ustug objetych prawem ochronnym powodki/
pozwanej wzajemnej. Nadto dowody w piSmie tym zaoferowane sprowadzaly sie do dokumentéw prywatnych i
wydrukow ze stron internetowych, przy czym dokumenty korzystaly jedynie z domniemania autentyczno$ci zgodnie
z art. 245 k.p.c. i generalnie mialy raczej walor wspomnieniowy. Odnoszac sie za$ do twierdzenia strony skarzacej,
iz nie byly one sp6Znione, to zauwazy¢ trzeba, ze zlozono je z duzym opdznieniem w stosunku do odpowiedzi na
pozew i pozwu wzajemnego, a z pisma z dnia 11 lipca 2014 r. nie wynika, z jakich przyczyn wnioski dowodowe nie
zostaly zgloszone wczesniej. Niezrozumiale jest przy tym stwierdzenie apelujacej, ze dokumenty te byty znane Sadowi I
instancji z postepowania VI P 204/13 — nie wiadomo, co to za postepowanie i skad Sad miatl je zna¢. Zatem konstatacja
Sadu Okregowego, ze byly one spdznione, jest w pelni prawidlowa.

Jesdli za$ chodzi o odpisy orzeczen Centrum Arbitrazu i Mediacji (...), to po pierwsze nie stanowia one
dokumentéw urzedowych, poniewaz nie zostaly wydane przez organ wladzy publicznej badz inny organ panstwowy,
zatem nie korzystaja z domniemania prawdziwosci wyrazonego w art. 244 § 1 k.p.c. Po drugie, gdyby z niego
korzystaly, domniemanie to obejmowaloby jedynie okolicznosci urzedowo zaswiadczone czyli samo rozstrzygniecie.
Domniemaniem nie bylyby natomiast objete ustalenia faktyczne poczynione w jednostkowej sprawie. Nie doszlo
zatem do naruszenia art. 244 § 1 k.p.c., jak réwniez art. 217 § 1 k.p.c. Slusznie bowiem Sad I instancji doszed} do



przekonania, Ze nie jest zwiazany pogladem prawnym wyrazonym w postepowaniu arbitrazowym, ktory to poglad nie
znalazl potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym.

W tym miejscu odnie$¢ sie trzeba do powiazanego z powyzszymi zarzutami zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 lit. d)
Rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego.
Jak juz wyzej wskazano, Sad Apelacyjny nie podziela stanowiska Sadu I instancji, iz specjalistyczne z natury
rzeczy pojecie (...) nie moze wej$¢ do jezyka potocznego. Jest to potencjalnie mozliwe, o ile mowa jest o jezyku
potocznym stosowanym w Srodowisku terapeutéw i specjalistow. Jednak kluczowy i prawidtowy jest wniosek Sadu
Okregowego, ze pozwana/powoddka wzajemna nie udowodnita, jakoby tak sie stalo. Dokumenty prywatne i wydruki
stron internetowych wskazuja na duza popularno$é¢ metody T., jednak nie jest to wystarczajace do przyjecia, iz znak
stlowny (...) utracil walor dystynktywny w kategoriach klasyfikacji nicejskiej, bedacych przedmiotem sprawy niniejszej
(ustugi).

Wracajac do zarzutéw naruszenia prawa procesowego, nie sposob zgodzié sie z wieloaspektowym zarzutem naruszenia
art. 232 k.p.c. Zdaniem skarzacej: ,Bez znaczenia jest fakt, ze urzadzenia wprowadzane do obrotu przez pozwang
sq rodzajowo podobne do urzadzen wprowadzanych do obrotu przez powbddke.” (apelacja k 1367 verte). Sama wiec
potwierdza podobienstwo urzadzen wprowadzanych do obrotu przez obie strony procesu. Niewatpliwie w nazwach
urzadzen pozwanej/powo6dki wzajemnej stowo (...) nie wystepuje samodzielnie, lecz jest cze$cia dluzszej nazwy, ale
calo$ciowe okreSlenie jej urzadzen eksponuje to stowo, odwoltuje sie do niego — (...). Za kazdym razem wiec w
nazwie zaznaczono jako odroézniajace od innych podobnych urzadzen slowo odpowiadajace chronionemu znakowi
towarowemu.

Naruszenie prawa do wspolnotowego znaku towarowego w sposdb okreslony w art. 9 ust. 1 lit. b) Rozporzadzenia
nr 207/2009 obejmuje sytuacje naruszenia funkeji znaku towarowego polegajacej na oznaczeniu (odr6znieniu)
pochodzenia towar6éw (ustug). Innymi slowy dotyczy on ryzyka wprowadzenia odbiorcéw w blad co do pochodzenia
towarow (ustug) opatrzonych znakiem, przy czym w odr6znieniu od sytuacji opisanej w art. 9 ust. 1 lit. a)
Rozporzadzenia nr 207/2009, ktora obejmuje tzw. podwojne podobienstwo, ww. przepis obejmuje sytuacje uzywania
oznaczenia identycznego lub podobnego do wspolnotowego znaku towarowego dla towaréw (ustug) identycznych lub
podobnych do tych oznaczonych wspélnotowym znakiem towarowym. Prawdopodobienstwo (ryzyko) wprowadzenia
w blad obejmuje w szczegbdlnosSci niebezpieczenstwo skojarzenia pomiedzy oznaczeniem a wspdlnotowym znakiem
towarowym. Jakkolwiek ryzyko skojarzenia pomiedzy oznaczeniami stanowi jeden z czynnikéw branych pod uwage
przy ocenie niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad, to jednak samo w sobie nie wystarcza do stwierdzenia takiego
niebezpieczenstwa i naruszenia prawa do znaku. Zawsze konieczne jest ustalenie niebezpieczenstwa wprowadzenia w
blad co do pochodzenia towarow (ustug) (wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95, S. BV oraz wyrok
Sadu Najwyzszego z dnia 12 pazdziernika 2005r., III CK 160/05, OSNC 2006/7-8/132).

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem niebezpieczenstwo (ryzyko) wprowadzenia w blad nalezy rozumie¢ jako
sytuacje, w ktorej odbiorcy mogg sadzi¢, ze towary i ushugi pochodzg od tego samego przedsiebiorstwa lub z
przedsiebiorstw ekonomicznie ze sobg powiazanych (wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97, L. S.
oraz wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 4 marca 2009 r., IV CSK 335/08, OSNC-ZD 2009/C/85).

Przy ocenie niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad nalezy wziaé pod uwage stopien podobienstwa kolidujacych
oznaczen, stopien podobienstwa towaréow (ushug), dla ktérych sa uzywane, a takze poziom znajomo$ci znaku
zarejestrowanego, jego zdolnoé¢ (sile) odrézniajaca oraz okoliczno$ci, w ktérych towary (ustugi) sa sprzedawane
(wyroki Sadu Najwyzszego z dnia 12 pazdziernika 2005 r., III CK 160/05, OSNC 2006/7-8/132, z dnia 15 grudnia
2006 1., III CSK 299/06, OSNC 2007/11/172 oraz z dnia 4 marca 2009 r., IV CSK 335/08, OSNC-ZD 2009/C/85).

W niniejszej sprawie sama skarzaca przyznala podobienistwo urzadzen wprowadzanych do obrotu przez strony
procesu — lgcznie z ich przeznaczeniem i elementami zestawow. Poza sporem pozostaje okoliczno$é, ze urzadzenia
obu stron oznaczone sa nazwami, w ktorych wystepuje stowo (...), jak rowniez, ze sg one kierowane do takiego samego
kregu odbiorcow, ktorzy znaja powodowa spolke i jej urzadzenia, czego skarzaca nie kwestionowala. Jak wynika z



materialu dowodowego, sama skarzaca uprzednio wspotpracowala z powodka/pozwang wzajemna w zakresie, ktory
obejmuje réwniez wykorzystywanie urzadzen chronionych znakiem towarowym.

Okoliczno$é, ze oznaczenia uzywane sa w odniesieniu do identycznych badz bardzo podobnych towaréw i ustug ma
istotne znaczenie z punktu widzenia calo$ciowej oceny prawdopodobienstwa wystapienia konfuzji (wyrok ETS z dnia
22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97, L. S.).

Ocena podobienstwa spornych oznaczen musi byé¢ przeprowadzona calo$ciowo (ocena ogolnego wrazenia) na
plaszczyZnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, przy uwzglednieniu w szczegdlnosci elementéw dominujacych i
odrozniajacych (wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95, S. BV).

Znamienne jest, ze apelujaca nie kwestionuje podobienstwa spornych oznaczen, a jedynie usiluje wywodzi¢, ze znak
utracil cechy odrézniajace, czego — jak wyzej wskazano — nie udowodnita.

Skoro skarzaca uzywa oznaczen, ktore sa podobne do wspdlnotowego znaku towarowego, w odniesieniu do podobnych
towardw, to juz tylko ta okoliczno$é, sama w sobie, stwarza znaczne ryzyko wystapienia konfuzji konsumenckiej w
przypadku zetkniecia sie odbiorcow z towarami pozwanej/powodki wzajemne;.

Oceniajac ryzyko konfuzji nalezy mie¢ na wzgledzie, ze przecietny konsument kieruje sie przede wszystkim og6lnym
wrazeniem, jakie wywiera dany znak i rzadko kiedy ma mozliwo$¢ bezposredniego poréwnywania oznaczen. Wplyw na
to wrazenie moze mie¢ szczegblnie duzy stopien znajomosci zarejestrowanego znaku towarowego i jego sita (zdolnos¢)
odrézniajaca. Nalezy przy tym mie¢ na wzgledzie, ze zgodnie z utrwalonym stanowiskiem ETS, im wiekszg znak
towarowy ma zdolno$c¢ odrézniajaca, tym wieksze jest ryzyko konfuzji (wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie
C-251/95, S. BV oraz wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97, L. S.).

Zatem sam fakt, Zze konsumentami w tym wypadku sa terapeuci, nie znosi ryzyka konfuzji. Istnieje bowiem nadal
mozliwo$§¢ wprowadzenia w blad co do pochodzenia towarow, ktorej eliminacja wymaga od odbiorcy szczegdélowego
zapoznania sie z urzadzeniem — poprzez poszukiwanie oznaczenia podmiotu wprowadzajacego go do obrotu. Jesli
bowiem odbiorca poprzestanie na samym oznaczeniu towaru, moze powzigé wrazenie, ze pochodzi on od powodowej
spoiki.

Whbrew twierdzeniu skarzgcej powddka/pozwana wzajemna dostarcza rowniez oprogramowanie - vide: interfejsy
oprogramowania stanowiacego integralng cze$¢ urzadzenia (...) (k. 1246 verte). Skarzaca nie zaprzeczyta twierdzeniu
powodki w tej mierze zawartemu w piSmie z dnia 15 pazdziernika 2014r., co pozwala przyjaé, ze jest to fakt
przyznany milczaco w trybie art. 230 k.p.c. Oprogramowanie stanowi element urzadzenia wprowadzanego do obrotu
— analogicznie jak w przypadku apelujacej, stad wynika udzielona ochrona, ktéra znajduje swoje oparcie w ustawie
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Sa to urzadzenia podobne, oznaczone tym samym znakiem towarowym, ktory
wedle samej pozwanej/powodki wzajemnej cieszy sie znaczng popularnoscig, jest znany, zatem przypisa¢ mu mozna
renome, z ktoérej skarzaca w sposob sprzeczny z dobrymi obyczajami korzysta, wprowadzajac do obrotu m. in. owo
oprogramowanie.

Co do zarzutu naruszenia art. 9 ust. 1 lit. b) Rozporzadzenia — jako zwiazanego z powyzszym zarzutem naruszenia
prawa procesowego, wskaza¢ nalezy, ze Sad Okregowy jednoznacznie i obszernie wyjasnil, na jakiej podstawie przyjal
podobienstwo urzadzen wprowadzanych do obrotu przez obie strony procesu — kierujac sie przede wszystkim ich
opisem w instrukcjach i na stronach internetowych. Niewatpliwie ich przeznaczenie i struktura sa bardzo zblizone,
jesli nie tozsame. Kategoria 9. klasyfikacji nicejskiej obejmuje: aparature i przyrzady naukowe i do nagrywania,
urzadzenia do nagrywania, transmisji i odtwarzania dzwieku, magnetyczne nosniki danych, dyski do nagrywania
dzwieku, dyski cyfrowe, dyski optyczne. Z opisow urzadzen obu stron wynika, ze sa to zestawy do transmisji
i odtwarzania dzwieku. Jakkolwiek skarzaca usiluje wywola¢ wrazenie, ze urzadzenia wprowadzane do obrotu
przez powodke/pozwana wzajemna naleza do kategorii 10. klasyfikacji nicejskiej, to jednak material dowodowy nie
pozwala na sformulowanie tak kategorycznego wniosku. Sad Okregowy na podstawie dostepnego mu materiatu
dowodowego, w tym niekwestionowanych przez apelujaca instrukeji dzialania urzadzen (...), ocenil ich zastosowanie



jako urzadzen z kategorii 9. Skarzaca, kwestionujac zadanie strony przeciwnej, winna byla zgodnie z art. 6 k.c.
zaoferowa¢ dowdd przeciwny, czego nie uczynila, probujac zamiast tego dokonaé wlasnej interpretacji wymienionych
dowodow, podnoszac, ze urzadzenia powodki/pozwanej wzajemnej stuza do przetwarzania, nie za$ odtwarzania
dzwieku. Wbrew skarzacej §wiadkowie nie zeznali zgodnie, ze zestaw proponowany przez nia stuzy do diagnozy uwagi
sluchowej i terapii, bo wedlug M. R.,K. P. O. N. i I. K. sluzy do treningu uwagi sluchowej, co nie jest tozsame z
terapia, lecz z podwyzszeniem parametréow czynnika dzialajacego prawidlowo. Z zeznan Swiadkoéw nie wynika, ze
urzadzenia stron stosuja lekarze badz ze sa one elementem leczenia (terapii medycznej). Material dowodowy nie jest
wiec wystarczajacy do zakwalifikowania urzadzen jako aparatury medycznej. Nie jest zatem tak, ze Sad Okregowy
probowal odwrdcié ciezar dowodu, naktadajac na skarzaca obowigzek udowodnienia, ze urzadzenia wprowadzane
przez powddke/pozwana wzajemna do obrotu nie naleza do kategorii 9., lecz wskazal, iz wobec przedstawienia
opisanych wyzej dowodoéw przez strone powodowa, na stronie pozwanej spoczywal ciezar wykazania okoliczno$ci
przeciwnej. Nie doszlo wiec tym samym do naruszenia art. 232 k.p.c.

Sad Okregowy nie uchybil takze powyzszej normie prawnej, uznajac, ze uzywanie przez skarzgcg opisanych wyzej
oznaczen stwarza wrazenie istnienia powigzan gospodarczych miedzy stronami. Skoro powodowa spétka korzysta z
prawa ochronnego dla znaku slownego (...), a pozwana spo6tka wykorzystuje go w nazwach urzadzen wprowadzanych
do obrotu, sugeruje to, iz dziala np. na podstawie licencji udzielonej przez wlasciciela znaku. Nie zostalo bowiem
wykazane, ze znak ten utracil walor odrézniajacy. Jakkolwiek metoda dr T. jest znana na $wiecie, to jednak odréznié
trzeba popularno$¢ tej metody od wejscia pojecia (...) do powszechnego rozumienia — poréwnywalnie z przytoczonym
przykltadem ,pilates” — ktére nie zostalo wykazane.

Jednocze$nie podzieli¢ trzeba wywody Sadu Okregowego, iz znak powodki byl rzeczywiscie przez nia uzywany,
przy czym odwolanie sie przez Sad Okregowy do rzeczywistego uzywania znaku stowno-graficznego mialo charakter
jedynie pomocniczy. Poza sporem pozostaje bowiem okolicznoéé, ze przedmiotem badania Sadu bylo uzywanie
znaku slownego. Skarzaca nie kwestionuje bowiem faktur i wydrukéw ze stron internetowych, ktéorymi powodka/
pozwana wzajemna wykazala, iz po dniu 17 marca 2008 r. uzywala znaku towarowego dla towar6éw z kategorii 9.
klasyfikacji nicejskiej. W tym kontekscie zarzut btednego ustalenia, ze towary powddki/pozwanej wzajemnej trafiaja
do relatywnego kregu odbiorcow, jest niewykazany.

Zarzut naruszenia przepiséw postepowania poprzez przyjecie za nieudowodnione, iz dzialania apelujacej moga
szkodzi¢ sile odrozniajacej znaku towarowego powddki/pozwanej wzajemnej, jest chybiony. Skoro ustalono, iz
skarzaca uzywa tego znaku w sposéb kolizyjny z prawem powddki/pozwanej wzajemnej, to samo do$wiadczenie
zyciowe przemawia za wnioskiem, iz zachowanie to prowadzi¢ moze do ,,rozwodnienia” znaku towarowego. Jest on
bowiem wykorzystywany i wprowadzany do obrotu zaré6wno przez uprawnionego jak i przez podmiot trzeci, ktory
opatruje nim inne urzadzenia niz pochodzace od uprawnionego. Te same wzgledy przemawiaja za przyjeciem, ze
opisane wyzej dzialanie pozwanej/powddki wzajemnej zagraza interesom powddki/pozwanej wzajemnej. Skarzaca,
wykorzystujac znak towarowy zastrzezony na rzecz pow6ddki/pozwanej wzajemnej przejmuje cze$¢ rynku, na ktérym
dziala tez powddka/pozwana wzajemna, przy czym apelujaca czyni to z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji
— uzywajac cudzego znaku towarowego i poprzez to stwarzajac wrazenie, ze jest powigzana z powodka/pozwang
wzajemna. Wypelnia to dyspozycje art. 10 u.z.n.k.

Jesli za$ chodzi o renome powddki/pozwanej wzajemnej, to zeznania Swiadkow skarzacej ja potwierdzaja — generalnie
marka (...) jest im znana. Dostrzec tez trzeba, ze apelujaca przez wiele lat przed wprowadzeniem wlasnego urzadzenia
bedacego przedmiotem oceny w niniejszej sprawie wspolpracowala z powddka/pozwang wzajemng i sama zaméwita u
niej zestawy urzadzen. Uznaé wiec trzeba, ze rowniez dla skarzacej renoma powddki/pozwanej wzajemnej nie budzila
watpliwosci.

Z tych wzgledow Sad Apelacyjny orzekt jak w sentencji wyroku na mocy art. 385 k.p.c. oraz art. 98 § 1i 3 k.p.c. w
zwigzku z art. 108 § 1 k.p.c. W sklad kosztow postepowania apelacyjnego naleznych powo6dce/pozwanej wzajemnej
weszlo wynagrodzenie jej pelnomocnika procesowego obliczone zgodnie z § 6 pkt 5 (1.800 z1) i § 10 ust. 1 pkt 4 (630
zl) w zwiazku z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 28 wrze$nia 2002 r. w sprawie optat



za czynnoéci radcow prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw pomocy prawnej udzielonej przez radce
prawnego ustanowionego z urzedu.

SSA Roman Dziczek SSA Dorota Markiewicz SSO del. Marta Szerel



