Sygn. akt VII AGa 1094/20

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 sierpnia 2021 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie VII Wydzial Gospodarczy i Wilasnosci Intelektualnej w skladzie:
Przewodniczacy:Sedzia Maciej Dobrzynski

Protokolant:Katarzyna Okninska

po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2021 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powddztwa (...) P. T.S., (...) spolki jawnej z siedziba w J.

przeciwko (...) spotka z ograniczong odpowiedzialno$cig spotce komandytowej z siedziba w K.
o ochrone praw z rejestracji znaku towarowego oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie

z dnia 8 pazdziernika 2020 r., sygn. akt XXII GWzt 59/18

1. zmienia zaskarzony wyrok:

a) czesciowo w punkcie pierwszym litera b) w ten sposob, ze stowa ,, , w szczegélnosci” zastepuje
slowami ,,w postaci”, a w dalej idgecym zakresie powodztwo oddala,

b) czesciowo w punkcie pierwszym litera c) w ten sposoéb, ze stowa ,,w szczegolnosci” zastepuje
slowami ,towaréow w postaci”, a w dalej idgcym zakresie powodztwo oddala,

¢) w punkcie drugim w ten sposob, ze nakazuje pozwanemu, na jego koszt, zniszczenie
stanowiqcych jego wlasnosé opakowan i etykiet kosmetykow, wyrobow medycznych, produktow
leczniczych, preparatéw farmaceutycznych, preparatow do celéw medycznych, przeznaczonych do
zwalczania wszy, zawierajgcych oznaczenie (...) oraz materialow reklamowych i promocyjnych
odnoszqcych sie do wskazanych powyzej produktow, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia
sie wyroku, w obecnosci wskazanej przez powoda osoby oraz przekazania powodowi protokotu
zniszczenia wymienionych powyzej opakowan, etykiet i materialéow, oddalajagc dalej idqgce
powddztwo w tym zakresie,

d) poprzez uchylenie punktu trzeciego litera a) i oddalenie w tym zakresie powodztwa,
2. oddala apelacje w pozostalej czesci,

3. zasadza od (...) spolka z ograniczonq odpowiedzialnosciq spotki komandytowej z siedzibg w
K. na rzecz (...) P.T.S., (...) spélki jawnej z siedzibg w J. kwote 1260 zl (jeden tysiqc dwiescie
szesédziesiqt zlotych) tytulem zwrotu kosztéw procesu w postepowaniu apelacyjnym.

Sedzia Maciej Dobrzynski



VII AGa 1094/20

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 24 wrzeénia 2018 r. (...) P. T. S., (...) spolka jawna z siedzibg J. wniosla wobec (...) spolka z
ograniczona odpowiedzialnoscia sp6tki komandytowej z siedziba w K. o: 1) zakazanie pozwanemu: a) oferowania,
wprowadzania do obrotu, eksportu/importu, sktadowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu kosmetykow,
wyrobow medycznych, produktéw leczniczych, preparatéw farmaceutycznych, preparatow do celow medycznych
i preparatow do zwalczania wszy z wykorzystaniem oznaczenia (...) i/lub z wykorzystaniem oznaczenia (...)
polaczonego z elementami dodatkowymi; b) umieszczania oznaczenia (...) i/lub oznaczenia (...) polaczonego z
elementami dodatkowymi - na dokumentach zwiazanych z wprowadzaniem towaréw, w szczegolnosci kosmetykow,
wyrobow medycznych, produktéw leczniczych, preparatow farmaceutycznych, preparatow do celéw medycznych i
preparatow do zwalczania wszy, do obrotu; ¢) postugiwania sie oznaczeniem (...) i/lub oznaczeniem (...) polaczonym
z elementami dodatkowymi - w celu reklamy, w szczegblno$ci kosmetykéw, wyrobéw medycznych, produktow
leczniczych, preparatow farmaceutycznych, preparatéw do celéw medycznych i preparatow do zwalczania wszy,
w tym za poSrednictwem Internetu (w szczego6lno$ci w ramach domeny (...) d) zlecania osobom trzecim dzialan
wymienionych w ppkt a-c powyzej, 2) nakazanie pozwanemu, na jego koszt, zniszczenia towaréw, opakowan
oraz etykiet bedacych jego wlasnoScia, a opatrzonych oznaczeniem (...), w szczegolno$ci kosmetykow, wyrobow
medycznych, produktéow leczniczych, preparatow farmaceutycznych, preparatéw do celdbw medycznych i preparatéw
do zwalczania wszy, oraz materialdow reklamowych i promocyjnych dotyczacych tych towaroéw, w terminie 7 dni od
dnia uprawomocnienia sie wyroku, po uprzednim zawiadomieniu powoda i w obecnosci wskazanego przez powoda
pelnomocnika oraz przekazania powodowi protokolu zniszczenia towarow; 3) nakazanie pozwanemu podania do
publicznej wiadomoéci, na jego koszt, informacji o tresci orzeczenia zapadlego w sprawie poprzez opublikowanie:
a) w biuletynach informacyjnych okregowych izb aptekarskich: B. Okregowej Izby Aptekarskiej, B. Okregowej Izby
Aptekarskiej, (...) Okregowej Izby Aptekarskiej, (...) Okregowej Izby Aptekarskiej, G. Okregowej Izby Aptekarskiej,
K. Okregowej Izby Aptekarskiej, (...) Okregowej Izby Aptekarskiej, L. Okregowej Izby Aptekarskiej, Okregowe;j
Izby Aptekarskiej w K., Okregowej Izby Aptekarskiej w L., Okregowej Izby Aptekarskiej w W., (...) Okregowej
Izby Aptekarskiej, (...) Okregowej Izby Aptekarskiej, (...) Okregowej Izby Aptekarskiej, P.-K. I. Aptekarskiej, (...)
Okregowej Izby Aptekarskiej, (...) Okregowej Izby Aptekarskiej i (...) Okregowej Izby Aptekarskiej, kazdorazowo w
czeSciredakeyjnej, nie dalej niz na stronie 10, czcionka typu A., wielko$ci 16 pkt, koloru czarnego nasyconego na bialym
tle w czarnym obramowaniu, calkowitej wielko$ci co najmniej 1/2 strony informacji o nastepujacej tresci: ,, Wyrokiem
zdnia ... Sad Okregowy w Warszawie zakazal (...) Sp. z 0.0. Sp. k. w K. naruszania praw (...) P.T.S., P.S. Sp.j. wJ. do
unijnego znaku towarowego (...) ( (...)), znaku towarowego krajowego (...) ( (...)) oraz czynéw nieuczciwej konkurencji
wzgledem (...)P.T.S., P.S. Sp.j. wJ., poprzez zakazanie korzystania z oznaczenia (...) w odniesieniu do kosmetykow,
wyrobow medycznych, produktéow leczniczych, preparatéw farmaceutycznych, preparatéw do celébw medycznych i
preparatow do zwalczania wszy, tj. w szczeg6lnosci wprowadzania do obrotu, oferowania (w tym za poérednictwem
Internetu) eksportu/importu, skladowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, reklamowania towaréw z
wykorzystaniem oznaczenia (...) i/lub oznaczenia (...) polaczonego z elementami dodatkowymi oraz zlecania ww.
czynno$ci podmiotom trzecim. Sad nakazal rowniez zniszczenie stanowiacych wlasnoé¢ (...) Sp. z o0.0. Sp. k. w K.
towar6ow, opakowan towarow, etykiet oraz materialdbw marketingowych i promocyjnych opatrzonych oznaczeniem
sN..” - w terminie 90 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku, a w przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania wyroku w tym zakresie, o0 upowaznienie powoda do opublikowania powyzszego ogloszenia na koszt
pozwanego; b) w oficjalnej witrynie internetowej pozwanego, na stronie startowej pod adresem (...) oraz w zaktadce
(...) pod adresem (...) bezposrednio pod nagléwkiem z logo pozwanego, czcionka typu A., koloru czarnego nasyconego
na bialym tle, w czarnym obramowaniu, calkowitej wielko$ci co najmniej 1/8 kazdej ze stron informacji o nastepujacej
treéci: ,, Wyrokiem z dnia ... Sad Okregowy w Warszawie zakazal (...) Sp. z 0.0. Sp. k. w K. naruszania praw (...)
P.T. S, P.S. Sp. j. w J. do unijnego znaku towarowego (...) ( (...)), znaku towarowego krajowego (...) ( (...)) oraz
czynéw nieuczciwej konkurencji wzgledem (...) P. T. S., P. S. Sp. j. w J., poprzez zakazanie korzystania z oznaczenia
(...) w odniesieniu do kosmetykoéw, wyrobow medycznych, produktéow leczniczych, preparatéw farmaceutycznych,
preparatéow do celow medycznych i preparatéw do zwalczania wszy, tj. w szczegblnosci wprowadzania do obrotu,



oferowania (w tym za poérednictwem Internetu) eksportu/importu, sktadowania w celu oferowania i wprowadzania
do obrotu, reklamowania towar6w z wykorzystaniem oznaczenia (...) i/lub oznaczenia (...) polaczonego z elementami
dodatkowymi oraz zlecania ww. czynnoéci podmiotom trzecim. Sad nakazal rowniez zniszczenie stanowigcych
wlasno$é (...) Sp. z o.0. Sp. k. w K. towaréw, opakowan towaréw, etykiet oraz materialdbw marketingowych i
promocyjnych opatrzonych oznaczeniem ,N..” - w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku i utrzymanie tej
informacji nieprzerwanie przez okres 9o dni, ewentualnie o nakazanie pozwanemu podania do publicznej wiadomo$ci
czesci albo calo$ci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu w sposéb i w zakresie okre$lonym przez Sad, 4) zasadzenie
od pozwanego na rzecz powoda kosztéw postepowania, w tym kosztow zastepstwa procesowego wedlug spisu kosztow
przedlozonego na ostatniej rozprawie, a w przypadku braku spisu, w wysoko$ci 6-krotnosci stawki minimalnej
wynikajacej z norm przepisanych oraz kosztow postepowania zabezpieczajacego prowadzonego przed tut. Sadem pod
sygn. akt XXII GWo 64/18, w tym kosztéw zastepstwa procesowego wedlug spisu kosztéw przedlozonego na ostatniej
rozprawie, a w przypadku braku spisu, w wysoko$ci 6-krotnoéci stawki minimalnej wynikajacej z norm przepisanych.

Jako podstawe dochodzonych roszczen strona powodowa wskazala: (i) roszczenie z pkt 1 pozwu - art. 9 ust. 2a
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej (t. j. Dz. U.U.E.L 154/1; dalej jako rozporzadzenie 2017/1001) oraz art. 296 ust. 1 w
zw. z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnoéci przemystowej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 776 ze
zm.; dalej jako p.w.p.), ewentualnie art. 9 ust. 2b rozporzadzenia 2017/1001 oraz art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2
p-w.p., ewentualnie art. 9 ust. 2¢ rozporzadzenia 2017/1001 oraz art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 3 p.w.p., ewentualnie
art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 3 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.; dalej jako u.z.n.k.); (ii) roszczenie z pkt 2 pozwu - art. 286 p.w.p.
w zw. z art. 17 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001 w zw. z art. 9 ust. 2a rozporzadzenia 2017/1001 oraz art. 296 ust. 1w
zw. z ust. 2 pkt 1 p.w.p., ewentualnie art. 286 p.w.p. w zw. z art. 17 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001 w zw. z art. 9 ust.
2b rozporzadzenia 2017/1001 oraz art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 p.w.p., ewentualnie art. 286 p.w.p. w zw. z art.
17 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001 w zw. z art. 9 ust. 2¢ rozporzadzenia 2017/1001 oraz art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2
pkt 3 p.w.p., ewentualnie art. 18 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 w zw. z art. 3 w zw. art. 10 ust. 1 u.z.n.k.; (iii) roszczenie z pkt

3 pozwu - art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1 )p.w.p. w zw. z art. 17 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001 w zw. Z art.

9 ust. 2a rozporzadzenia 2017/1001 oraz art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 p.w.p., ewentualnie art. 287 ust. 2 w zw. z
art. 296 ust. 1* )p.w.p. w zw. z art. 17 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001 w zw. z art. 9 ust. 2b rozporzadzenia 2017/1001

oraz art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 p.w.p., ewentualnie art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1 )p.w.p. w zZw. Z art.
17 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001 w zw. z art. 9 ust. 2c rozporzadzenia 2017/1001 oraz art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2
pkt 3 p.w.p., ewentualnie art. 18 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 w zw. z art. 3 w zw. art. 10 ust. 1 u.z.n.k.

W odpowiedzi na pozew z dnia 13 listopada 2018 r. strona pozwana wniosla o oddalenie powddztwa i zasadzenie od
powoda na swoja rzecz kosztoOw procesu, w tym zastepstwa procesowego wedlug norm przepisanych.

Wyrokiem z dnia 8 pazdziernika 2020 r. Sad Okregowy w Warszawie: 1) zakazal pozwanemu: a) oferowania,
wprowadzania do obrotu, eksportu/importu, sktadowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu kosmetykow,
wyrobow medycznych, produktéw leczniczych, preparatow farmaceutycznych, preparatow do celéw medycznych i
preparatow do zwalczania wszy z wykorzystaniem oznaczenia (...), b) umieszczania oznaczenia (...) - na dokumentach
zwigzanych z wprowadzaniem do obrotu towaréw, w szczegolnoéci kosmetykow, wyroboéw medycznych, produktow
leczniczych, preparatéow farmaceutycznych, preparatéw do celéw medycznych i preparatow do zwalczania wszy,
¢) poshugiwania sie oznaczeniem (...) - w celu reklamy, w szczeg6lnoSci kosmetykdéw, wyrobéow medycznych,
produktéw leczniczych, preparatow farmaceutycznych, preparatéw do celow medycznych i preparatéw do zwalczania
wszy, w tym za poSrednictwem Internetu (w szczegdlnoSci w ramach domeny (...) d) zlecania osobom trzecim
dzialafn wymienionych w ppkt a-c powyzej; 2) nakazal pozwanemu, na jego koszt, zniszczenie towarow, opakowan
oraz etykiet bedacych jego wlasnos$cia, a opatrzonych oznaczeniem (...), w szczegblnosci kosmetykéw, wyrobow
medycznych, produktow leczniczych, preparatow farmaceutycznych, preparatow do celow medycznych i preparatow
do zwalczania wszy, oraz materialéw reklamowych i promocyjnych dotyczacych tych towaréw, w terminie 7 dni
od dnia uprawomocnienia sie wyroku, po uprzednim zawiadomieniu powoda i w obecno$ci wskazanego przez



powoda pelnomocnika oraz przekazania powodowi protokotu zniszczenia towaréw; 3) nakazal pozwanemu podanie
do publicznej wiadomoSsci, na jego koszt, calosci zapadlego w sprawie orzeczenia poprzez opublikowanie wyroku:
a) w biuletynach informacyjnych okregowych izb aptekarskich: B. Okregowej Izby Aptekarskiej, B. Okregowej Izby
Aptekarskiej, (...) Okregowej Izby Aptekarskiej, (...) Okregowej Izby Aptekarskiej, G. Okregowej Izby Aptekarskiej,
K. Okregowej Izby Aptekarskiej, (...) Okregowej Izby Aptekarskiej, L. Okregowej Izby Aptekarskiej, Okregowe;j
Izby Aptekarskiej w K., Okregowej Izby Aptekarskiej w L., Okregowej Izby Aptekarskiej w W., (...) Okregowej
Izby Aptekarskiej, (...) Okregowej Izby Aptekarskiej, (...) Okregowej Izby Aptekarskiej, P.-K. 1. Aptekarskiej, (...)
Okregowej Izby Aptekarskiej, (...) Okregowej Izby Aptekarskiej i (...) Okregowej Izby Aptekarskiej, kazdorazowo
w czesci redakeyjnej, nie dalej niz na stronie 10, czcionka typu Arial, wielkoéci 16 pkt, koloru czarnego nasyconego
na bialym tle w czarnym obramowaniu, calkowitej wielko$ci co najmniej 1/2 strony - w terminie 30 dni od
uprawomocnienia sie wyroku; b) w oficjalnej witrynie internetowej pozwanego, na stronie startowej pod adresem (...)
oraz w zakladce (...) pod adresem (...) bezposrednio pod naglowkiem z logo pozwanego, czcionka typu A., koloru
czarnego nasyconego na bialym tle, w czarnym obramowaniu, calkowitej wielko$ci co najmniej 1/8 kazdej ze stron w
terminie 77 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku i utrzymanie tej informacji nieprzerwanie przez okres 9o dni; 4)
w pozostalej czeSci powddztwo oddalil; 5) zasadzil od pozwanego na rzecz powoda kwote 10 648,79 zt tytulem kosztow
procesu.

Sad I instancji oparl swoje rozstrzygniecie na nastepujacych ustaleniach faktycznych oraz
rozwazaniach prawnych:

(...) P. T. S., (..) spolka jawna z siedziba J. (dalej jako (...) P.) prowadzi, pod ta firma od 1 stycznia 2003
r., dzialalno$¢ gospodarcza, ktorej przedmiotem jest m.in. produkcja: mydla i detergentéw, $rodkdéw myjacych
i czyszczacych, wyrobow kosmetycznych i toaletowych, podstawowych substancji farmaceutycznych, lekow i
pozostalych wyrobéw farmaceutycznych, a takze sprzedaz hurtowa wyrob6w farmaceutycznych i medycznych oraz
perfum i kosmetykéw. Powod powstat z przeksztalcenia wezesniej dziatajacej spotki cywilnej (...), S. P.. Powdd
jest uprawniony do: (i) slownego unijnego znaku towarowego ,,(...)” zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej
ds. WlasnoSci Intelektualnej (dalej jako EUIPO) pod nr (...), zgloszonego 17 czerwca 2013 r. dla towaréw w
klasie 5 klasyfikacji nicejskiej: biologiczne (preparaty-) do celow medycznych; chemiczne (preparaty-) do celéw
medycznych; $rodki dezynfekcyjne do celdéw higienicznych; insektycydy; larwy (§rodki do tepienia-); leki dla ludzi;
odstraszanie owadéw ($rodki do-); pomady do celéw medycznych; przeciwpasozytnicze (preparaty-); preparaty
farmaceutyczne do pielegnacji skory, (ii) slowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzedzie
Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako UP RP) pod nr (...), zgloszonego 17 czerwca 2013 r. dla towaréw
w klasach klasyfikacji nicejskiej: 5. (preparaty biologiczne do celéw medycznych; preparaty chemiczne do celow
medycznych; Srodki dezynfekcyjne do celéw higienicznych; insektycydy; Srodki do tepienia larw; lecznicze preparaty
do pielegnacji skory; leki dla ludzi; leki do uzytku medycznego; $érodki do odstraszania owadow; plyny farmaceutyczne;
preparaty i substancje farmaceutyczne; pomady do celéw medycznych; preparaty przeciwpasozytnicze; preparaty
farmaceutyczne do pielegnacji skory; preparaty do zwalczania wszy. Do serii produktéw oznaczonych znakiem
towarowym (...) nalezg m.in.: preparaty leczace wszawice - (...) 20 ml z aplikatorem (...), (...) 30 ml w butelce
z atomizerem i gesty grzebien (...); zestaw - (...) 50 ml w butelce z atomizerem, (...) (...) remover 20 ml
(ulatwiajacy wyczesywanie martwych gnid), (...) wash 20 ml (dodatek do prania), gesty grzebien (...), czepek (...),
zestaw - 2 x (...) 50 ml w butelce z atomizerem, (...) (...) remover 20 ml, (...) wash 20 ml, gesty grzebien (...),
czepek (...), zestaw wspomagajacy usuwanie martwych gnid - gesty grzebien (...) i (...) (...) remover; preparaty
zapobiegajace wszawicy oferowane pod nazwg (...) P. (...) P. (...) 75 ml w butelce z atomizerem i zestaw - 2
x (...) P. (...) 75 ml w butelce z atomizerem. Towary oznaczone znakiem towarowym (...) sprzedawane sg od
2014 r. w 30 krajach. Od wprowadzenia preparatéw oznaczonych znakami towarowymi (...) do obrotu sa obecne
w $rodkach masowego przekazu, w szczegoblnosci w przekazach reklamowych oraz artykulach publikowanych w
czasopismach/poradnikach branzowych ( (...), ,(...)”, ,(...)”, ,(...)”), popularnych serwisach internetowych (np.
(...), (...), (...) czy (...)) oraz gazetkach przeznaczonych dla farmaceutéw i pacjentow. Preparaty przeciwwszawicze
oznaczone znakami ,(...)” uzyskaly pozytywna ocene w nastepstwie badan przeprowadzonych przez (...) s.c. w
G. - przedsiebiorstwa zajmujacego sie testowaniem lekéw i kosmetykow, uzyskaly rowniez pozytywne opinie w



testach produktu przeprowadzonych przez serwis internetowy (...).pl. (...) od 2016 r. prowadzi darmowa dystrybucje
preparatéow oznaczonych znakami towarowymi (...) wraz z materialami edukacyjnymi w szkolach, przedszkolach i
oérodkach dla bezdomnych w Polsce, otrzymuje za to podziekowania. Sprzedaz w aptekach i darmowa dystrybucja
towarow powoda, kampanie marketingowe i edukacyjne nie tylko pomagaja zwalczaé wszawice u dzieci i dorostych,
shuza rozpoznawalno$ci produktéow oznaczonych znakami towarowymi (...), tym samym rozpoznawalnosci tych
znakow towarowych. Produkty powoda oznaczone znakami towarowymi (...) posiadaja atesty Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego. Towary oznaczone znakami (...) s3 obecne w réznych kanatach dystrybucji, kierowane sg
zar6wno do odbiorcow profesjonalnych (zajmujgcych sie dystrybucja lekéw i wyrob6w medycznych), jak i do
konsumentéw (za posrednictwem sklepdéw internetowych, a takze stacjonarnie w aptekach). Powod wspélpracuje z
czolowymi sieciami farmaceutycznymi w Polsce, towary oznaczane znakami towarowymi powoda sa sprzedawane
do aptek i drogerii jak: S., (...), Z., H. (J. M.), (...) M., F,, (...) Grupa (...). W 2016 r. suma sprzedazy calkowitej
towar6w oznaczonych znakami towarowymi (...) wyniosta 3 061 435,57 z1, aw 2017 r. - 3 135 687,84 zl (warto$c brutto),
Sredniomiesiecznie - 261 307 zl, w 2018 r. nastapil spadek sprzedazy, suma sprzedazy calkowitej towaré6w wyniosta
1 023 623,09 zl, $redniomiesieczna - ok. 170 604 zl. Towary oznaczone znakami towarowymi (...) s3 promowane i
reklamowane online, m.in. przy uzyciu dedykowanej dla produktu witryny internetowej (...) i w sklepie internetowym
prowadzonym na stronie (...) Dzialania marketingowe i informacyjne sa prowadzone réwniez na kanale (...) ,,(...)
(...)” - adres: (...) na portalach spoleczno$ciowych (organizowane sa konkursy z nagrodami dla klientow) oraz za
posrednictwem ulotek, plakatow czy informatorow, dystrybuowanych w aptekach, szkolach, przedszkolach i innych
placéwkach. Powdd prowadzi statystyki odwiedzin dla witryn, promujacych towary oznaczone znakami towarowymi
(...). Na reklamy, promocje towardéw oznaczonych znakami towarowymi (...) (reklamy, oferty w czasopismach, najem
powierzchni reklamowych, dystrybucja ulotek, ekspozycje w aptekach, przygotowanie reklam, plakatow czy filméw
promocyjnych) powod wydaje: 92 485 z} za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r., 415 268 z} za rok 2016,
177 675,76 z} za rok 2017.

(...) spotka z ograniczona odpowiedzialnoScia spotka komandytowa z siedziba w K. (dalej jako F. P.) powstala w
2012 r., prowadzi dzialalno$¢ gospodarczg w zakresie produkcji, dystrybucji i sprzedazy wyrobéw farmaceutycznych
i medycznych. Pozwany 4 stycznia 2017 r. zglosil w UP RP wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy
N., a 14 grudnia 2017 r. zglosil do Urzedu Rejestracji Produktow L. (...) i Produktéow B. w W. wyréb medyczny (...).
Od daty zgloszenia w UP RP pozwany jest uprawniony do stlownego znaku towarowego ,,(...)” zarejestrowanego 6
wrzeénia 2017 r. w UP RP pod nr (...) dla towaréw w klasach klasyfikacji nicejskiej: 5. (suplementy diety, suplementy
diety w formie tabletek, substancji plynnych, substancji wziewnych, masci, zeli; §rodki zmniejszajace apetyt,
dietetyczna zywno$¢ przystosowana do celow medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celébw medycznych,
substancje dietetyczne do celéw leczniczych, dodatki odzywcze do celdéw leczniczych, preparaty kosmetyczne do celow
medycznych, preparaty witaminowe wspomagajace leczenie, preparaty odzywcze wspomagajace leczenie, Srodki
odzywcze wspomagajace leczenie, witaminy same lub w polaczeniach wspomagajace leczenie, preparaty chemiczne
do celow farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, korzenie lekarskie, §rodki medyczne i farmaceutyczne
pochodzenia roslinnego, preparaty biologiczne do celéw medycznych, wyroby medyczne do celow leczniczych).
Pozwany od poczatku 2018 r. oferuje, reklamuje i wprowadza do obrotu produkty przeciwwszawicze oznaczone
znakiem (...). Towary opatrzone tym znakiem znajduja sie w powszechnym obrocie na terytorium RP i sg dostepne
w szczeg6lnoSci w aptekach stacjonarnych oraz sklepach internetowych zajmujacych sie sprzedaza lekéw i wyrobow
medycznych. Pozwany oferuje do sprzedazy m.in. szampon przeciwwszawiczy (...), ktéry dostepny jest w aptekach
stacjonarnych oraz w sklepach internetowych o nastepujacym wygladzie:

Towary opatrzone znakiem (...) sa sprzedawane w sieci aptek na terenie Polski, promowane i polecane klientom w
(...) ze wzgledu na najlepsze warunki finansowe wéréd konkurencji. Przy wyborze preparatu klienci czesto pytaja o
rade farmaceuty, ktory poleca produkty zgodne z polityka sieci aptek, a jesli klient pyta o konkretny preparat na wszy,
to ten kupuje. Preparaty na wszy dostepne w aptekach nie sa eksponowane w czeéciach samoobstugowych.

Odnoszac sie do oceny zgromadzone w sprawie materiatu dowodowego Sad Okregowy w pierwszym rzedzie wskazal,
ze oddalit wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznan $wiadka M. M. (3), bowiem dotyczyt on faktéw, ktore nie



mialyby istotnego znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy. Sad oddalil r6wniez wniosek o przeprowadzenie dowodu
z zeznan $wiadkéw R. B. i T. K. w zakresie, w jakim $wiadkowie mieliby okre§li¢ zasady wyszukiwania produktéw
»(...)” W obowigzujacym w aptekach programie aptecznym (...) oraz w wyszukiwarkach internetowych; utozsamiania
przez uczestnikow obrotu produktu powoda z nazwa (...) (...)”, a nie ,(...)", braku zgloszen przez jakikolwiek
podmiot pomytek w zakresie produktu ,(...)" i,(...)". Dzialanie bazy (...), czy tre$¢ informacji o wprowadzonych tam
nazwach lekéw i produktéow medycznych byly - zdaniem Sadu - irrelewantne dla rozstrzygniecia. Przede wszystkim
dostep do bazy (...) nie jest powszechny. Jest to program platny, do ktérego dostep maja glownie farmaceuci, a
nie nabywcy preparatéw przeciwwszawiczych. Sprawa dotyczy naruszenia praw ochronnych do znakéw towarowych
»(...)”, a takimi znakami towarowymi powod bezspornie oznacza swoje produkty. Bez znaczenia jest umieszczenie
powyzej, obok znaku towarowego ,,(...)”, czy w innym miejscu opakowania produktu, oznaczenia ,,(...)”, ktory nie jest
znakiem towarowym powoda, nie jest czeécig takiego znaku. Fakt, ze farmaceuci zwigzani z pozwanym uznali, ze
produkt powoda jest oznaczony znakiem towarowym ,,P. (...)” nie oznacza, ze uczestnicy obrotu, jako wieksza grupa,
przyjmuje podobnie. To wykracza poza zakres zagadnien istotnych dla rozstrzygniecia sporu. Podstawowe znaczenie
ma to, ze ocena, czy doszlo do wprowadzenia odbiorcow w blad, jest normatywna, pozostajaca w gestii Sadu, a nie
Swiadkow. Sad oddalil wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii bieglego informatyka, gdyz okolicznosci, ktére miata
wyjaéni¢ opinia s3 nieistotne dla rozstrzygniecia sprawy. Dzialanie bazy (...), czy procedura wyszukiwania w tej
bazie okreslonych produktow jest irrelewatna dla rozstrzygniecia sporu. Skoro przecietny nabywca nie ma dostepu
do bazy (...), dane w niej zawarte nie moga wplywac na jego ewentualng decyzje o zakupie danego towaru. Sad dal
wiare zeznaniom $wiadkéw R. B. i T. K. co do braku powszechnego dostepu do bazy lekow (...), szczegoblnie dla
przecietnego nabywcy produktéw przeciwwszawiczych. Swiadkowie zeznali, ze dostep do bazy jest platny, licencja
dostepna jest dla placacych za nig farmaceutéw. Sad wskazal, ze pow6d udowodnil, ze statystyki sprzedazy produktow
oznaczonych znakami towarowymi ,(...)” utrzymywal sie w latach 2015-2017 na $redniomiesiecznym poziomie
ok. 261 307 zl, by po wprowadzeniu w 2018 r. przez pozwanego produktdéw przeciwwszawiczych oznaczonych
oznaczeniami (...) calkowita, §redniomiesieczna sprzedaz produktéw powoda oznaczonych znakami towarowymi
»(...)” wyniosta 170 604 zl. Nastapil wiec nagly spadek sprzedazy towaréw powoda ze znakami towarowymi ,,(...)”
az 0 34,7%. Sad ocenit ten fakt, tak jak powdd, jako majgcy bezposredni zwigzek w wprowadzeniem do obrotu
przez pozwanego w 2018 r. produktoéw przeciwwszawiczych oznaczonych (...). Sad dal wiare zeznaniom stron.
Przedstawiciele powoda i pozwanego potwierdzili fakty dowodzone przez strony. Nieistotny dla rozstrzygniecia byt
fakt spadku sprzedazy produktéw przeciwwszawiczych obu stron w 2020 r., po zamknieciu szkét i przedszkoli ze
wzgledu na epidemie Covid-19 oraz w 2020 r. ze wzgledu na wejScie na rynek konkurencyjnych dla produktéow stron
produktéw przeciwwszawiczych (...) A.. Fakty te powstaly po wytoczeniu powddztwa i dotycza sytuacji rynkowej obu
stron. Poniewaz Sad uznal za usprawiedliwione roszczenia powoda w oparciu o gléwna podstawe prawna, pominat
w ustaleniach faktycznych wszystkie te okolicznosci, ktére zostaly wskazane dla wykazania istnienia przestanek z
podstaw prawnych zgloszonych jako ewentualne. Za nieistotne dla rozstrzygniecia sprawy uznane zatem zostaly
dowody zgloszone celem wykazania mozliwo$ci wprowadzenia klientéw w blad (w rozumieniu u.z.n.k.), naruszenia
interesow powoda lub potencjalnych odbiorcow. Bez znaczenia byly dowody dotyczace faktu poslugiwania sie
przez pozwanego na opakowaniu towaru opatrzonego oznaczeniem (...) fotografia chlopca identyczna do zdjecia
umieszczanego w materialach marketingowych powoda. Bez znaczenia byla geneza powstania wyrob6w medycznych
opatrzonych znakiem (...).

Sad I instancji wskazal, ze przepis art. 9 rozporzadzenia 2017/1001 przyznaje wlascicielowi prawo wylacznego i
niezakldconego uzywania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, niemajacym jego zgody, uzywania w
obrocie w odniesieniu do towaréw lub uslug, oznaczenia, w przypadku gdy: a) oznaczenie jest identyczne z unijnym
znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktore sa identyczne z tymi, dla ktérych
unijny znak towarowy zostal zarejestrowany; b) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do
niego podobne oraz jest uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktore sa identyczne z towarami lub uslugami,
dla ktérych unijny znak towarowy zostal zarejestrowany, lub do nich podobne, jezeli istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia odbiorcow w blad; prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad obejmuje prawdopodobienistwo
skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym; ¢) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do
niego podobne, niezaleznie od tego, czy jest ono uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktoére sa identyczne



z tymi, podobne lub niepodobne do tych, dla ktérych unijny znak towarowy zostal zarejestrowany, w przypadku gdy
cieszy sie on renomga w Unii i uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezna korzy$¢ z racji
odrozniajacego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego lub jest szkodliwe dla tego charakteru lub renomy.
Skutki unijnego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom rozporzadzenia. Art. 9 ust. 3 rozporzadzenia
stanowi, ze na podstawie ust. 2 moga by¢ zakazane w szczego6lnosci: a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich
opakowaniach; b) oferowanie towar6w, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim
oznaczeniem lub oferowanie, lub S$wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem; c) przywoz lub wywoz towaréw pod takim
oznaczeniem; d) uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako cze$ci tych nazw; e)
uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie; f) uzywanie oznaczenia w reklamie por6wnawczej w
sposob sprzeczny z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE. Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt
lub zZe z jego strony istnieje grozba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieja szczegoblne
powody, decyzje zakazujaca okre$lonych dzialan. Stosuje rowniez Srodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego,
ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu - art. 130 ust. 1. 0znacza to, ze je$li w prawie krajowym istnieja
inne jeszcze sposoby (Srodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, sagd powinien
je, na wniosek powoda, zastosowa¢ do ochrony znaku unijnego. Odnosi sie to wprost do przepisow art. 296 p.w.p.,
art. 286 p.w.p. oraz art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.

Sad I instancji wskazal, ze aby skutecznie dochodzi¢ roszczen zwiazanych z naruszeniem praw z rejestracji znakow
towarowych, niezbedne jest wykazanie, ze dzialalno$¢ potencjalnego naruszyciela moze negatywnie wplywaé na
pelnione przez znak towarowy funkcje (por. wyrok Trybunalu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej (dalej jako
TSUE lub Trybunal) z dnia 22 wrzeénia 2011 r., C-482/09, Budéjovicky Budvar). Znak towarowy peli funkcje:
oznaczania pochodzenia (odr6zniajaca), gwarancyjna i reklamowa. Funkcja odr6zniajaca polega na przekazywaniu
potencjalnemu kupujacemu informacji o pochodzeniu oznakowanych towaréw. Pozwala zarazem zidentyfikowaé
zrodlo danego towaru lub uslugi a takze sprawia, iz towar lub usluga odro6zniaja sie od innych towaréw/usltug tego
samego rodzaju znajdujacych sie w obrocie. Funkcja gwarancyjna znaku, nazywana tez jakoSciowa, powoduje, ze
znak zapewnia o stalym poziomie cech towaru lub ustugi, ktore potencjalny odbiorca ma prawo oczekiwaé. Znak
ma co do zasady odzwierciedla¢ w oczach kupujacego zespdl wlasciwosci lub jako$ci oznaczanego nim towaru lub
ushugi, symbolizujac je. W efekcie, na podstawie pochodzenia towaru lub ustugi od danego przedsiebiorcy klient
nabywa przekonanie o jego jako$ci. Funkcja reklamowa znaku realizuje sie przez zachecanie kupujgcych do nabycia
oznakowanych nim towaréw lub ustug.

Dla stwierdzenia naruszenia praw wynikajacych z rejestracji unijnego znaku towarowego, niezbedne jest wystapienie
nastepujacych przestanek: a) istnienie prawa do znaku wynikajace z jego rejestracji; b) bezprawne uzywanie w
obrocie gospodarczym; c¢) identyczno$¢ lub podobienistwo znaku; d) identycznoéé lub podobienstwo ustug; e)
ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w blad (w przypadku braku jednoczesnej identycznoS$ci znakéow i ustug). Ocena
identyczno$ci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego (zar6wno unijnego, jak i krajowego) oraz przeciwstawianego
mu oznaczenia pozwanego powinna sie opieraé na ich zgodnos$ci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy
poréwnywacé calo$ciowo, a decydujace znaczenie beda mie¢ elementy odrdzniajace, a nie opisowe. Oznaczenie moze
by¢ uznane za identyczne ze znakiem tylko wtedy, gdy powtarza - bez dokonywania zmian lub uzupelien — wszystkie
jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako calo$¢, wykazuje nieznaczne roznice, ktoére nie zostang dostrzezone przez
przecietnego konsumenta (por. wyrok Trybunalu z dnia 20 marca 2003 r., C-291/00, LTJ Diffusion). Dwa znaki
towarowe sa do siebie podobne, jezeli z punktu widzenia okre$lonego kregu odbiorcéw sa przynajmniej cze$ciowo
identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sa
identyczne, czy tez mozna mowic zaledwie o podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych
iznaczeniowych cech znakéw iich cato$ciowego oddzialywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie
uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta. W orzecznictwie sadéw unijnych i sagdéw krajowych nie budzi
watpliwoéci, ze ocena w zakresie dotyczacym wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobienstwa znakow
towarowych powinna opiera¢ sie na wywieranym przez nie calo$ciowym wrazeniu, przy szczegélnym uwzglednieniu
ich elementéw odroézniajacych i dominujacych. Dwa znaki sa podobne, jezeli z punktu widzenia wlasciwego kregu
odbiorcow sa one przynajmniej czeSciowo identyczne w jednym lub kilku z istotnych aspektow. Powszechnym jest



poglad, ze przy ocenie naruszenia prawa ochronnego na slowny znak towarowy istotne znaczenie ma poréwnanie
- w plaszczyznie wizualnej - wyrazéw uzytych w znaku chronionym oraz w znaku bezprawnie uzywanym, a nie
poréwnanie postaci graficznej obu znakéw. Znak towarowy stowny przedstawia sie bowiem jako zapis liter i dlatego
przy porébwnaniu chodzi o warstwe slowna plaszczyzny wizualnej, a nie o rodzaj uzywanej grafiki, nie ma zatem
znaczenia odwolywanie sie do koloru i grafiki por6wnywanych znakéw. Stowne znaki towarowe wykazuja wieksza
podatno$¢ na utrwalenie sie w postrzeganiu przecietnego odbiorcy, niz znaki, ktérych dominujacymi elementami
sa forma lub grafika. W zwiazku z tym taki znak pozwala na kwestionowanie uzywania oznaczen osob trzecich
w szerokim zakresie. Ponadto, przy ocenie naruszenia prawa ochronnego na slowny znak towarowy szczegélny
nacisk polozony jest na poréwnanie w plaszczyznie wizualnej wyrazow, ktére zostaly uzyte w znaku towarowym oraz
oznaczeniu bezprawnie uzywanym, a nie postaci graficznej obu znakéw (por. wyrok Trybunalu z dnia 22 czerwca
1999 r., C-342/97, Lloyd Schuhfabric Meyer). Dokonujac oceny podobienstwa towaréw i ustug nalezy braé pod
uwage wszystkie czynniki charakteryzujace zachodzace miedzy nimi relacje (zalezno$ci), szczegdblnie ich rodzaj i
przeznaczenie, spos6b uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sa sprzedawane, a takze ich wzajemny,
konkurencyjny lub komplementarny charakter. CaloSciowa ocena zaklada pewna wspdlzalezno$¢ miedzy branymi
pod uwage czynnikami, w szczego6lno$ci podobienstwem znakéw oraz podobienistwem towarow/ushug, ktérych one
dotycza, przy czym niski stopien podobienstwa towaréw i ustug moze byé¢ zréwnowazony znaczacym stopniem
podobienstwa znakéw i odwrotnie.

Prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad istnieje, gdy znaczna cze$¢ wlasciwego kregu odbiorcéw moglaby zostac
skloniona do omylkowego zakupu towaru pozwanego, myslac, ze jest to towar powoda (uznajac, ze dane towary
lub uslugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie moglaby uznaé, ze dane towary lub uslugi
pochodza z przedsiebiorstw powigzanych ze soba gospodarczo (por. wyroki Trybunalu z dnia 29 wrze$nia 1998
r., C-39/97, Canon oraz z dnia 4 maja 1999 r., sprawy polaczone C-108/97, C-109/97, Windsurfing Chiemsee
Produktions). Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad powinno byé oceniane w sposob caloéciowy, wedlug
sposobu postrzegania okre$lonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci konkretnego
przypadku, szczegélnie wzajemnej zaleznosci miedzy podobienstwem oznaczen i towaréw lub ushug, ktérych one
dotycza. Wlasciwy krag odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowanych, dostatecznie
uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie ksztaltowac w zaleznosci od kategorii
towarow lub uslug. Przecietny konsument rzadko ma mozliwo$¢ przeprowadzenia bezposredniego poréwnania
roznych znakéw towarowych, musi zazwyczaj zdac sie na zachowany w pamieci niedoskonaly ich obraz. Ryzyko
konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrézniajacy znaku towarowego, ktory wynika z jego
samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalno$ci na rynku). Istnieje pewna wspdlzalezno$¢ pomiedzy
znajomoscia znaku wsrdd odbiorcow, a jego charakterem odrdzniajacym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej
wzmocniony jest jego charakter odrozniajacy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrdzniajacym charakterem
wynikajacym z jego znajomosci wérod odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okoliczno$ci danego przypadku,
w szczegblnodci udzial znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugo$é okresu jego uzywania, wielko$é
inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udzial procentowy zainteresowanych grup
odbiorcow, ktorym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa,
jak réwniez o§wiadczenia izb handlowych i przemyslowych lub stowarzyszen zawodowych. Ciezar udowodnienia silty
znaku towarowego i jego odrdzniajacego charakteru, spoczywa na powodzie (art. 6 k.c.). Ponadto zadajacy ochrony
wlaéciciel znaku towarowego powinien dowie$é, ze dzialanie podmiotu wobec, ktérego kierowane sa roszczenia,
negatywnie wplynelo na funkcje znaku towarowego.

Na podstawie art. 286 p.w.p. oraz art. 296 p.w.p. w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. uprawniony ma prawo zadac od osoby,
ktéra naruszyla jego prawo: a) zaniechania naruszania, b) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, c) a w razie
zawinionego naruszenia rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody: na zasadach ogélnych albo poprzez zaplate sumy
pienieznej w wysoko$ci odpowiadajacej oplacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich
dochodzenia bylyby nalezne tytulem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego, d)
zniszczenia bezprawnie oznaczonych towardw, e) podania orzeczenia do publicznej wiadomo$ci.



Prawo wylaczne powoda uzywania na terytorium Polski znakéw towarowych: stlownego ,,(...)” i slowno-graficznego
znaku towarowego wynika ze Swiadectw rejestracji, w tym informacji z baz urzed6w rejestracyjnych co do podmiotu
uprawnionego do znakdéw. Powod nalezycie udowodnil, ze powyzsze znaki towarowe sa uzywane w sposob rzeczywisty
na terytorium Polski.

Znaki ,(...)” stanowia kombinacje trzech sylab, niewiazacych sie w zadnym slowie w jezyku polskim (tworzac w
ten spos6b neologizm), a takze - w odniesieniu do znaku slowno-graficznego - poprzez uzycie charakterystycznej
czcionki z litera ,,0” przedstawiong, jako uSmiechnieta twarz. Posiadaja pierwotng zdolno$¢ odr6zniajaca, co nie bylo
kwestionowane przez zaden z urzedéw rejestracyjnych. Maja rowniez wtérna zdolnos§é odrézniajaca wypracowana
dzieki dlugoletniej obecnosci towaréw tymi znakami oznaczanego w obrocie, nakladom poniesionym przez powoda
na opracowanie produktéw, nastepnie na ich reklame i promocje, a takze, dzieki jako$ci produktéw. Nie budzilo
watpliwosci Sadu Okregowego, ze znaki towarowe powoda sa renomowane.

F. P. w ramach prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej posluguje sie oznaczeniem (...). Sad I instancji wskazal,
Ze pozwany nie moze skutecznie wobec powoda powolywa¢ sie na posiadanie pdzniejszego prawa ochronnego do
slownego znaku towarowego (...) zarejestrowanego w UP RP pod nr R. (...). Pozwany jest uprawniony do stlownego
znaku (...) od 4 stycznia 2017 r. Powéd ma prawo ochronne do unijnego stlownego znaku towarowego ,,(...)" i
do polskiego stowno-graficznego znaku towarowego juz od 17 czerwca 2013 r. Nie budzi watpliwoéci, ze ,prawo
wylaczne wlasciciela wspolnotowego znaku towarowego do zakazania wszelkim osobom trzecim uzywania w obrocie
handlowym oznaczen identycznych z jego znakiem towarowym lub do niego podobnych obejmuje osobe trzecia
bedaca wlascicielem podzniejszego wspdlnotowego znaku towarowego, bez konieczno$ci uprzedniego uniewaznienia
tego ostatniego znaku towarowego” (tak TSUE w wyroku z dnia 21 lutego 2013 r., C-561/11).

Powdd po pierwsze powolywal sie na art. 9 ust. 2a rozporzadzenia 2017/1001 oraz art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1
p.w.p.. Zasadno$c tego zadania zalezy od zaistnienia podwdjnej identycznoSci: sporne oznaczenie musi by¢ identyczne
z zarejestrowanym znakiem towarowym, a towary lub uslugi oferowane pod tym oznaczeniem tozsame z towarami i
ustugami objetymi ochrong znaku towarowego powoda. Wykluczenie identycznos$ci znakdéw zachodzi juz przy kazdej
nawet najmniejszej roznicy zachodzacej pomiedzy znakami. Oznaczenie (...), ktéorym posluguje sie strona pozwana
nie jest identyczne ze znakami towarowymi strony powodowej ,,(...)”, gdyz r6zni sie konicowymi literami ,,(...)" i (...)
oraz ich liczba. Z tej przyczyny nie bylo podstaw do udzielenia powodowi ochrony na tej podstawie prawne;.

Dokonujac analizy, czy doszlo do naruszenia, o jakim mowa w art. 9 ust. 2b rozporzadzenia 2017/1001, Sad Okregowy
wskazal, ze znaki jednoelementowe sa jednolicie postrzegane przez nabywce uslugi. Przecietny odbiorca latwiej
niz réznice dostrzega wspolne cechy w przeciwstawionych znakach towarowych. Z poréwnania slownego znaku
towarowego ,(...)” ze znakiem ,,(...)” wynika, ze oba oznaczenia w warstwie slownej skladaja sie z trzech sylab, z
ktorych pierwsze dwie ,ni” i ,to” sg tozsame. Pierwszy czlon obu oznaczen jest zatem identyczny. Ostatnia z sylab
spornego oznaczenia powiela trzy z czterech liter zawartych w znaku towarowym powoda, tj. litery ,c”, ,1” oraz
-1 . W warstwie fonetycznej oba oznaczenia skladaja sie z trzech sylab ,,(...)”, ,(...)”, z ktérych dwie s3a identyczne
(,ni” oraz ,t0”). Akcent w obu oznaczeniach pada na druga sylabe. Dokonujac poréwnania opartego na calo$ciowym
oddzialywaniu tych znakéw Sad I instancji stwierdzil podobienistwo oznaczenia (...) i stownego znaku towarowego
»(...)”. Wbrew twierdzeniom pozwanego, zawarty w obu oznaczeniach element ,(...)” nie moglt zosta¢ uznany za
opisowy, tym samym podlegajacy pominieciu przy ocenie podobienistwa spornych oznaczen. Niedystynktywno$c tego
elementu miala, zdaniem strony pozwanej, wynikaé z faktu, ze ,,(...)” oznacza w jezyku angielskim gnide, wszy, larwe,
a zatem ze wzgledu na to, ze oznaczenia sg uzyte na produktach zwalczajacych wszy, wskazuja na cel stosowania
tego produktu. Znaki ,(...)” i (...) sluza do oznaczenia produktéow przeciwwszawiczych. Takie przeznaczenie
oznaczanych produktéow determinuje krag ich odbiorcéw, w pierwszej kolejnosci sg to osoby dotkniete wszawica
u siebie lub swoich dzieci. Wbrew twierdzeniom strony pozwanej, grupa docelowa tych produktéw nie sa lekarze,
pielegniarki i farmaceuci. Znaczenie slowa ,(...)” nie jest mozliwe do zidentyfikowania dla przecietnego odbiorcy
produktow przeciwwszawiczych, poniewaz nalezy do stownictwa specjalistycznego, wymagajacego znajomosci jezyka
angielskiego w stopniu zaawansowanym, ktorej przecietny nabywca tych towaréw nie posiada. Powyzsze stanowisko



jest zgodne z pogladem TSUE, ktéry w wyroku z dnia 25 czerwca 2015 r., C-147/14, uznal: ,w celu oceny
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad mogacego istnie¢ w przypadku wspolnotowego znaku towarowego i
oznaczenia, ktore obejmuja towary identyczne lub podobne oraz oba zawieraja stanowigce element dominujacy
jakie$ stowo arabskie w pismach lacinskim i arabskim, przy czym slowa te sa podobne pod wzgledem wizualnym,
w okolicznoS$ciach, w ktérych wlasciwy krag odbiorcow wspdlnotowego znaku towarowego i spornego oznaczenia
ma podstawowsg znajomos$¢ pisanego jezyka arabskiego, trzeba wziaé pod uwage znaczenie i wymowe tych slow”.
W niniejszej sprawie wystepuje slownictwo specjalistyczne pochodzace z jezyka angielskiego, ktorego wilasciwy
krag odbiorcow wspdlnotowego znaku towarowego i spornego oznaczenia nie ma w ogoble. I to, ani w zakresie
jezyka specjalistycznego, ani nawet podstawowej znajomosci jezyka angielskiego. Reasumujgc, nie mozna bylo uznaé
za opisowy, element znaku zapozyczony ze specjalistycznego jezyka angielskiego, gdy odbiorca znakdéw sa osoby
niepostugujace sie jezykiem angielskim nawet na poziomie podstawowym. Zdaniem pozwanego element znaku
towarowego ,,(...)” jest powszechnie uzywany do oznaczenia towaréw w klasie 3 (kosmetyki), 5 (Ieki, suplementy diety,
wyroby medyczne) lub 10 (wyroby medyczne) i tym samym jest pozbawiony w stosunku do tych towaréw charakteru
odrdzniajacego. Pozwany powolatl sie na przykladowe znaki towarowe zarejestrowane w UP RP i EUIPO zawierajace
ten element. Sad Okregowy zwrdcil jednak uwage, ze umknelo pozwanemu, ze cze$¢ z tych znakoéw towarowych (,,(...)”",
(...), (...),1 (...)) zostala zarejestrowana poza klasa 5 Klasyfikacji Nicejskiej. Znaki towarowe: (...), (...), (...), (...),
(...), (...)czy (...) nie zostaly zarejestrowane dla produktéw przeciwwszawiczych. Co do pozostalych przywolanych
przez pozwanego znakoéw towarowych, zarejestrowanych na rzecz oséb trzecich, inkorporujacych stowo ,(...)", w
odniesieniu do podobnych towaréw, Sad I instancji zauwazyl, ze istnienie rejestracji kilku znakéw towarowych
zawierajacych ten sam element w stosunku do podobnych towaréw lub uslug nie jest samo w sobie czynnikiem
rozstrzygajacym o charakterze odr6zniajacym, gdyz nie musi odzwierciedlaé faktycznego uzywania tych znakow,
a tym samym postrzegania przez odbiorcow danego elementu jako charakterystycznego dla konkretnych débr i
ushug. Pozwany nie przedstawit zadnych dowod6éw na potwierdzenie faktu szerokiego kontaktu odbiorcow z tymi
znakami towarowymi, a wiec dowodéw na fakt, ze stowo ,,(...)” postrzegane jest przez nich jako charakterystyczne w
odniesieniu do produktéw przeciwwszawiczych. Za pozbawiony slusznosci Sad Okregowy uznal zarzut pozwanego,
ze niedystynktywny jest element znaku towarowego powoda - (...) jako pochodzacy od stowa ,(...)” - oznaczajacego
»,wszy” w jezyku angielskim. Nie spos6b uznac, ze stowo ,,(...)”, podobnie jak ,,(...)” bedace terminem specjalistycznym,
pochodzacym z jezyka angielskiego, znane jest przecietnym nabywcom towaréw sluzacych do zwalczania wszy.
Przede wszystkim jednak powd6d nie postuguje sie w swoim znaku towarowym stowem ,,(...)”. Uzywa (...), ktére po
pierwsze samo w sobie nie posiada zadnego znaczenia w jezyku angielskim, a to wyklucza podobienistwo wizualne
i koncepcyjne spornych znakdéw, a po drugie nie sposéb go skojarzy¢, ze slowem ,(...)”. Podobienstwa spornych
znakoéw nie eliminuje rowniez element ,,(...)” w znaku pozwanego (...). Zdaniem pozwanego jest on spolszczonym
slowem ,clean”, oznaczajacym w jezyku angielskim ,czy$ci¢”, co przesadza o jego opisowos$ci. Sad Okregowy
zakwestionowal to stanowisko odwolujac sie do znajomo$ci jezyka angielskiego wsrod przecietnych nabywcow. Nadto,
jesli nawet hipotetycznie przyjac, ze oznaczenie (...) zawiera w sobie slowo opisowe ,czySci¢”, to nie przesadzalo
to o braku podobiefistwa znakéw towarowych stron. Calo$ciowe oddzialywanie tych znakdéw, przy uwzglednieniu
ich odrézniajacych i dominujacych elementéw poréwnanych na plaszczyZnie koncepceyjnej, wizualnej i fonetycznej
Swiadczylo bowiem o ich podobienstwie. Znak towarowy podlega badaniu, jako calo§é. Nawet przyjmujac, ze stowo
»(...)” ma charakter opisowy, to nie mozna bylo pominaé jego wystepowania nieodlacznie z dystynktywnym elementem
w postaci stowa ,,(...)".

Zgodnie z art. 9 rozporzadzenia 2017/1001, jak i art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., naruszenie prawa nalezy ocenia¢ poprzez
poréwnanie z jednej strony znaku zarejestrowanego, a z drugiej strony znaku uzywanego w obrocie. Nie byl zatem
shuszny argument pozwanego o konieczno$ci poréwnania znaku towarowego powoda do calej etykiety produktu
pozwanego. Nie mial racji pozwany twierdzac, ze zestawieniu podlega z jednej strony stowno-graficzny znak towarowy
»(...)”, a z drugiej strony informacje znajdujace sie na etykiecie, tj.: ,, (...) szampon przeciwwszawiczy 100 ml (...)
likwiduje wszy i gnidy. Sprzyja ochronie wloséw kiedy w otoczeniu pojawia sie wszawica. Posiada mily zapach oraz
formule ulatwiajaca rozczesywanie wlosow”. Powdd zada ochrony praw wobec postugiwania sie przez pozwanego w
obrocie oznaczeniem (...), dla tych samych towaréw, ktére powdd oznacza swoimi znakami towarowymi ,,(...)”. Nie ma
zatem znaczenia, czy pozwany postuguje sie innymi zwrotami, czy stowami celem oznaczenia swoich towardéw i ustug.



Pozwany, dokonujac rejestracji na swoja rzecz znaku towarowego, zdecydowal sie na uzyskanie prawa ochronnego na
samo oznaczenie (...) i takim oznaczeniem postuguje sie w obrocie. Nie zostal zarejestrowany slowny znak towarowy
»N. szampon przeciwwszawiczy 100 ml N. likwiduje wszy i gnidy. Sprzyja ochronie wloséw kiedy w otoczeniu pojawia
sie wszawica. Posiada mily zapach oraz formule ulatwiajaca rozczesywanie wloséw”. Powdd nie zarejestrowat ,,(...)”
jako znaku towarowego per se, ani jako elementu znaku towarowego ,(...)". Niemniej rzeczywiScie uzywa obok
zarejestrowanego znaku towarowego ,(...)” stowa ,(...)". Nie traci znak towarowy ,,(...)” zdolnoéci odrbzniajacej (a
nawet ja wzmacnia) ze wzgledu na uzywanie przez powoda obok znaku towarowego ,,(...)", zwrotu ,(...)”. Powod ma
prawo ochronne na znak towarowy ,,(...)” i w oparciu o to prawo domaga sie ochrony. Poslugiwanie sie znakiem
towarowym w polaczeniu z innymi oznaczeniami pozostaje w dalszym ciggu uzywaniem znaku towarowego ,,(...)".

Zdaniem Sadu Okregowego, w sprawie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w blad, polegajace w szczegolnosci
na skojarzeniu znaku (...) ze znakiem wezeéniejszym ,,(...)”. Krag odbiorcow towaréw oznaczonych znakami ,(...)” i
(...) stanowig osoby zmagajace sie z problemem wszawicy. Grupa docelowg tych towaréw nie sa natomiast farmaceuci,
lekarze, czy pielegniarki, jak to podnosit pozwany. Ci specjaliéci mogg jedynie poéredniczy¢ w obrocie towarami.
Dodatkowo ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad co do pochodzenia towaréw zwieksza renoma i powszechna
znajomos$¢, jaka ciesza sie znaki towarowe powoda ,(...)”. Pozwany $wiadomie, w sposéb nieuprawniony korzysta
z renomy znakow ,(...)", czym jednocze$nie naraza te znaki na jej utrate. Nie mial racji pozwany kwestionujac
brak renomy znakéw towarowych ,(...)” nie tylko dlatego, ze nie przedstawil kontrdowodéw na potwierdzenie
faktu nierozpoznawalnoSci tych znakéw przez przecietnych odbiorcow, ale dlatego, ze nie kwestionowal dowodow
przedstawionych przez powoda na potwierdzenie renomy znakéw ,,(...)”. Od wprowadzenia do obrotu produktow
oznaczonych znakami towarowymi ,,(...)” w 2014 r. znaki te sa obecne w Srodkach masowego przekazu, w szczegolno$ci
w przekazach reklamowych oraz artykulach publikowanych w czasopismach takich jak: (...), ,(...) o (...), ,(...)”, »(...)”,
serwisach internetowych jak: (...), (...) (...), (...), a takze w gazetkach reklamowych rozprowadzanych w aptekach. Znaki
»(-..)” sa uzywane takze w zamowieniach skladanych powodowi przez farmaceutéw i dystrybutoréw medycznych.
Towary oznaczone znakami towarowymi ,(...)” sa stale obecne od 2014 r. w sprzedazy bezposredniej oraz internetowe;.
Renoma znakéw towarowych ,,(...)” jest dowiedziona przez powoda.

W konsekwencji Sad I instancji uznal, ze pozwany narusza prawa powoda do znakéw towarowych i w oparciu
o art. 9 ust. 2b i 2¢ rozporzadzenia 2017/1001 i art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p co do zasady
uwzglednil powbddztwo. Sad Okregowy oddalil powodztwo jedynie w niewielkim zakresie. Powdd domagal sie
zakazania pozwanemu postugiwania sie ,,elementami dodatkowymi” do oznaczenia (...). Zdaniem Sadu Okregowego
bylo to zadanie nieprecyzyjne, a w razie uwzglednienia w wyroku nienadajace sie do egzekucji. Pozwany narusza prawo
ochronne powoda do znakéw towarowych: stownego ,,(...)” i stowno-graficznego wprowadzajac do obrotu towary
oznaczone znakiem (...). Powdd nie dowodzil z wykorzystaniem jakich konkretnie ,elementéw dodatkowych” to
naruszenie nastgpilo, tym samym powodztwo w tym zakresie podlegato oddaleniu.

Sad Okregowy orzekl na podstawie art. 286 p.w.p. o nakazaniu pozwanemu zniszczenia na jego koszt, bedacych
jego wlasno$cia, bezprawnie wytworzonych towarow, opakowan oraz etykiet, opatrzonych oznaczeniem (...).
Roszczenie o nakazanie zniszczenia towarow, bedacych wlasnoécia pozwanego, oznaczonych naruszajacym prawa
powoda znakiem towarowym, ma na celu przywrocenie powodowi wylacznosSci eksploatacji dobra prawnego.
Jego istota jest wymuszenie wypeklienia obowigzku spoczywajacego na wszystkich z mocy prawa, ma zapewnié
wycofanie sie naruszyciela ze sfery cudzego wladztwa, ale tylko w zakresie, w ktérym istnieje realna mozliwo§é
realizacji tegoz roszczenia. Pozwany bez watpienia wykorzystal renome znakéw towarowych powoda, nawet nie
proponowat jakiegokolwiek porozumienia i zminimalizowania skutkdéw utraty renomy znakéw towarowych powoda.
Konsekwentnie stal na stanowisku dzialania zgodnego z prawem. To wymuszenie zniszczenia jest, cho¢ dolegliwe, to
usprawiedliwione stosunkiem pozwanego do naruszenia praw powoda.

Sad I instancji orzekl na podstawie art. 287 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. o podaniu do publicznej
wiadomoSci caloSci orzeczenia. Sad Okregowy uznal za odpowiednie opublikowanie nie tre$ci wskazanej przez
powoda, a treSci wyroku uwzgledniajacego powodztwo. Zasieg publikacji wyroku podyktowany byl zakresem
terytorialnym dzialalno$ci pozwanego. Strona pozwana bowiem sama przyznala, ze dostarcza produkty opatrzone



znakiem (...) do aptek na terenie calej Polski. Roszczenie o publikacje treSci wyroku stwarza mozliwoéc
bezposredniego poinformowania klientbw powoda o fakcie naruszenia prawa ochronnego, co wprost przeklada sie
na renome znakéw towarowych (...)”. Tre$¢ wyroku jest czytelna, nie zawiera elementdéw ocennych, jak w przypadku
o$wiadczen, dodatkowo dopelnia skutki zakazu i nakazu zawartego w pkt 1 i pkt 2 wyroku. Wyrok realnie oddzialuje
na $Swiadomoé¢ klientow i ich wybory. Krag klientéw i kooperantéw stron jest szeroki, gdyz sa to apteki, sieci
aptek, hurtownie apteczne. Do wszystkich tych podmiotéw korzystajgcych z publikacji zamieszczanych w biuletynach
informacyjnych i ze strony internetowej pozwanego powinna trafi¢ informacja o naruszeniu praw wylacznych powoda
ijego skutkach. W tym zakresie uwzglednione roszczenie spelnia oczekiwane przez powoda, a przewidziane prawem
funkcje, tj. funkcje wychowawcza, prewencyjna i kompensacyjna.

Sad I instancji oddalil zagdanie powoda o upowaznienie go do zastepczego wykonania $wiadczen okre§lonych w
pkt 2 i pkt 3 wyroku na koszt pozwanego - na wypadek, gdyby pozwany nie wykonal w calosci lub w czeéci
ww. czynno$ci w terminie wskazanym w wyroku. Odwolujac sie do pogladéow wyrazanych w orzecznictwie, Sad
Okregowy wskazal, ze upowaznienie wierzyciela do zastepczego wykonania czynno$ci zastepowalnej na koszt
dluznika nalezy do kompetencji sadu rejonowego dzialajacego jako organ egzekucyjny podejmujacy czynnoSci
zmierzajace do realizacji tytulu wykonawczego. Czynnoéci egzekucyjnych nie wykonuje natomiast sad prowadzacy
postepowanie rozpoznawcze. W przypadku, gdy zasadzone S$wiadczenie polega na zlozeniu przez dluznika
o$wiadczenia odpowiedniej tresci w formie ogloszenia prasowego, to do egzekucji tego rodzaju Swiadczen stosuje sie
art. 1049 k.p.c.

Uwzglednienie powbddztwa w oparciu o art. 9 ust. 2b rozporzadzenia 2017/1001 wyczerpalo zadanie powoda co
do zasady. Powod oparl swoje zadanie na wielu podstawach prawnych zgloszonych jako ewentualne, a zatem
ich rozpoznanie, wobec uwzglednienia roszczenia na gléwnej podstawie prawnej, stalo sie bezprzedmiotowe. Z
powyzszych wzgleddw, przy badaniu zasadnoSci roszczen nie brano juz pod uwage art. 3 u.z.n.k., art. 10 u.z.n.k. oraz
art. 18 u.z.n.k.

O kosztach procesu Sad I instancji orzekl na podstawie art. 100 k.p.c., obciazajac nimi pozwanego, gdyz powod ulegl
tylko w nieznacznej czeéci swojego zadania.

Apelacje od wyroku Sadu Okregowego wniést pozwany, zaskarzajac go w czesci uwzgledniajacej
powdédztwo, tj. pkt 1-3, oraz w czesci orzekajgcej o kosztach postepowania, tj. pkt 5. Orzeczeniu
zarzucit:

1/ naruszenie przepisdw prawa materialnego, tj.:

a/ art. 9 ust. 2b rozporzadzenia 2017/1001 oraz art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez bledna wykladnie polegajgca
na stwierdzeniu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, mimo pominiecia przy ocenie naruszenia braku
kumulatywnego spelienia ustawowych przeslanek, w szczeg6lnos$ci przestanki bezprawnosci uzywania znaku przez
pozwanego, podczas gdy prawidtowa wykladnia tych przepiséw prowadzi do wniosku, ze naruszenie zachodzi jedynie
w sytuacji, w ktorej spelnione sa kumulatywnie:

- bezprawno$¢ uzywania znaku;
- identyczno$¢ lub podobienstwo znakow;
- identyczno$¢ lub podobienstwo towardw;

- ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad, ktére obejmuje w szczegolnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem
towarowym zarejestrowanym,

co nie mialo zastosowania w niniejszej sprawie,



b/ art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p. poprzez niewlaSciwe zastosowanie i nieprecyzyjne okreslenie zakazow
w pkt I b, ¢, d wyroku, co w konsekwencji spowodowalo, ze zakres dochodzonego roszczenia znaczaco wykracza poza
zakres uprawnien, ktory wynika z prawa ochronnego na znak towarowy powoda,

¢/ art. 9 ust. 2c rozporzadzenia 2017/1001 oraz art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. poprzez bledne
zastosowanie polegajace na pominieciu przy ocenie naruszenia prawa ochronnego na renomowany znak towarowy
braku wszystkich przestanek, a w szczeg6lnosci braku renomy znaku towarowego powoda i przyjeciu tym samym, ze
w niniejszej sprawie doszlo do naruszenia renomowanego znaku towarowego powoda, podczas gdy naruszenie tych
przepisbw wymaga spelnienia nastepujacych przestanek:

- renomowany znak towarowy jest zarejestrowany w UP RP badzZ jest miedzynarodowym znakiem towarowym, ktérego
ochrona zostala w Polsce uznana;

- znak towarowy powoda musi by¢ renomowanym znakiem towarowym na terytorium Polski;
- osoba trzecia uzywa oznaczenia dla jakichkolwiek towaréow lub uslug;

- uzywany znak osoby trzeciej musi by¢ identyczny lub podobny do znaku renomowanego i jego uzywanie powoduje
skojarzenie z renomowanym znakiem przecietnego nabywcy towaréw lub ustlug pod oznaczeniem osoby trzeciej;

- uzywanie znaku przez osobe trzecia umozliwia czerpanie nienalezytej korzysci z odrozniajacego charakteru lub
renomy znaku towarowego powoda badz tez moze dzialaé na ich szkode;

- to uzywanie nastepuje bez uzasadnionej przyczyny,

-a znak towarowy powoda nie jest renomowanym znakiem towarowym, ani tez nie zostala spelniona przestanka,
zgodnie z ktora uzywanie znaku przez osobe trzeciag musi umozliwiaé czerpanie nienalezytej korzyéci z odr6zniajacego
charakteru lub renomy znaku towarowego powoda badz tez dziala¢ na ich szkode, poniewaz powod nie udowodnil,
ze dzialania pozwanego spowodowaly jakakolwiek szkode w jego majatku ani nie wykazal zwigzku przyczynowo -
skutkowego pomiedzy spadkiem obrotu a produktem pozwanego,

d/ art. 296 p.w.p. w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. poprzez bledna wykladnie polegajaca na nakazaniu pozwanemu
podania do publicznej wiadomos$ci na jego koszt caloSci zapadlego w sprawie orzeczenia poprzez opublikowanie
wyroku w biuletynach informacyjnych okregowych izb aptekarskich, podczas gdy bledny jest wybér publikatora, a
publikacja w periodyku przeznaczonym dla profesjonalistéw pozostaje bezcelowa, gdyz celem orzeczonego nakazu
jest bezposérednie poinformowanie o dzialaniach podmiotu konsumentéw, a nie profesjonalistéw, co skutkowalo
zastosowaniem wzgledem pozwanego niewlaéciwej sankcji o charakterze represyjnym, a nie wychowawczym,
prewencyjnym, czy kompensacyjnym,

e/ art. 286 p.w.p. poprzez niewlaéciwe zastosowanie i nieprecyzyjne wskazanie, co ma by¢ przedmiotem zniszczenia
towarow, opakowan oraz etykiet opatrzonych oznaczeniem (...), co w konsekwencji, z uwagi na bledny sposéb
sformutowania spowodowalo, ze zakres dochodzonego roszczenia znaczaco wykracza poza zakres uprawnien, ktory
wynika z prawa ochronnego na znak towarowy powoda,

2/ naruszenie przepis6w prawa procesowego, ktoére moglo mie¢ wplyw na wynik sprawy, tj.:

a/ art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego rozwazenia materialtu dowodowego zebranego w sprawie i
przyjecie, ze w okoliczno$ciach niniejszej sprawy przestanka bezprawnosci uzywania znaku zostala spelniona, podczas
gdy pozwany posiada wylaczne prawo do uzywania oznaczenia (...) R- (...), zarejestrowanego przez UP RP z
pierwszenstwem od 4 stycznia 2017 r., dla towaréw i ustug w klasie 5, ktérego uzywanie przez pozwanego jest jego
wylacznym uprawnieniem skutecznym erga omnes,



co skutkowalo blednym uznaniem, ze w sprawie zaistnialy przeslanki naruszenia prawa ochronnego na znak
towarowy,

b/ art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego rozwazenia materialu dowodowego zebranego w sprawie i
stwierdzenie podobiefistwa oznaczenia (...) i stownego znaku towarowego ,,(...)”, podczas gdy obydwa znaki posiadaja
czlon odnoszacy sie do problemu, ktéremu maja zaradzi¢, tj. wszom i gnidom (,,(...)” - ang. gnida) - sa podobne
jedynie w zakresie czlonu opisowego, natomiast drugi czlon nazwy pozostaje zupelnie odmienny, gdyz w przypadku
preparatow z serii (...) moze kojarzy¢ sie z ptynem ((...) - od (...)), za§ w przypadku N. z czyszczeniem od ,clean”,

co doprowadzilo do blednego uznania, ze w niniejszej sprawie zaistnialy przestanki naruszenia prawa ochronnego na
znak towarowy,

¢/ art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego rozwazenia materialu dowodowego zebranego w sprawie i
stwierdzenia podobienistwa oznaczenia (...) i slownego znaku towarowego ,(...)”, podczas gdy preparaty z serii (...)
sprzedawane sg pod pelna nazwa: P. (...), P. (...) (...) oraz P. (...) (...) (...) i jako takie figuruja w bazie produktéow i
zaden z produktéw powoda nie zostal zgloszony do Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych i Wyrobow Medycznych
pod nazwa (...), co oznacza, ze powod nie wprowadza do obrotu produktu o nazwie (...) i z tego powodu, z punktu
widzenia przecietnego konsumenta, tj. nalezycie poinformowanego, uwaznego i rozsadnego, nie zachodzi ryzyko
pomylenia produktéw, czy tez prawdopodobienstwo uznania przez konsumenta, iz produkty te pochodza od tego
samego producenta,

co skutkowalo blednym uznaniem, ze w sprawie zaistnialy przeslanki naruszenia prawa ochronnego na znak
towarowy,

d/ art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego rozwazenia materialtu dowodowego zebranego w sprawie i
pominiecie w ocenie faktu, ze na rynku dostepnych jest szereg produktow przeciwwszawiczych, ktérych nazwa zawiera
element NIT, co potwierdza jego opisowo$¢, a takze, ze powszechna praktyka stosowang na rynku jest nadawanie
nazw lekom (suplementom diety, wyrobom medycznym) nazw, ktére wywodza sie od nazw organéw lub jednostek
chorobowych, do ktorych leczenia lub wspomagania przeznaczony jest dany produkt, co potwierdza kilkadziesiat
bezkolizyjnych przykladéw oznaczen wystepujacych w obrocie wskazanych przez pozwanego,

co doprowadzito do blednego ustalenia przez sad, ze nie mozna uznaé za opisowy element znaku zapozyczony ze
specjalistycznego jezyka angielskiego, a tym samym uznaniem, ze w sprawie zaistnialy przestanki naruszenia prawa
ochronnego na znak towarowy,

e/ art. 227k.p.c. wzw. zart. 235" § 1 pkt 5 k.p.c. poprzez oddalenie wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu
z zeznan §wiadka M. M. (3), jako w ocenie Sadu prowadzacego do nieuzasadnionego przedluzenia postepowania,
podczas gdy byt to dowdd majacy istotne znaczenie dla rozstrzygniecia sprawy, zgloszony celem wykazania
standardow obowiazujacych w firmie pozwanego w zakresie wyboru nazw produktéw, weryfikacji praw wlasno$ci
intelektualnej podmiotow trzecich przed wprowadzeniem na rynek danego produktu, ochrony wlasnych praw
wlasno$ci intelektualnej, sprawdzenia przed wprowadzeniem na rynek produktu (...), ewentualnych wcze$niejszych
praw wlasnoéci intelektualnej, przystugujacych podmiotom trzecim, niekwestionowania przez powoda prawa z
rejestracji znaku towarowego (...),

co skutkowalo uznaniem, ze w sprawie zaistnialy przestanki naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy i w
konsekwencji doprowadzilo do uwzglednienia roszczenia powoda,

f/ art. 227 k.p.c. w zw. z art. 235° § 1 pkt 2 k.p.c. poprzez oddalenie jako irrelewantnego dla rozstrzygniecia wniosku
o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznan Swiadkéw R. B. i T. K. w zakresie, w jakim $wiadkowie Ci mieli
potwierdzi¢ zasady wyszukiwania produktéw w bazie (...), podczas gdy byt to dowod majacy istotne znaczenie dla
rozstrzygniecia sprawy, w zakresie, w jakim Swiadkowie mieliby okre§li¢ zasady wyszukiwania produktéow ,(...)” w



programie (...), utozsamiania przez uczestnikow obrotu produktu powoda z nazwa (...) (...)”, a nie ,(...)”, braku
zgloszen przez jakikolwiek podmiot pomylek w zakresie produktu ,,(...)” i ,,(...)”, co przy jednoczesnym uznaniu jako
fakt niesporny, ze towary oznaczane znakami ,,(...)” s obecne w réznych kanalach dystrybucji, kierowane sg zaréwno
do odbiorcéw profesjonalnych (zajmujacych sie dystrybucja lekow i wyrobéw medycznych), jak i do konsumentow (za
posrednictwem sklepow internetowych, a takze stacjonarnie w aptekach), a takze, ze preparaty na wszy dostepne w
aptekach nie sa eksponowane w czeSciach samoobstlugowych, a przy wyborze preparatu klienci czesto pytaja o rade
farmaceuty, ktory poleca produkty zgodnie z polityka sieci aptek, a jesli klient pyta o konkretny preparat na wszy, to
ten kupuje,

co skutkowalo blednym ustaleniem, ze w sprawie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad,

g/ art. 227 k.p.c. w zw. z art. 235” § 1 pkt 2 k.p.c. poprzez oddalenie jako irrelewantnego dla rozstrzygniecia wniosku
o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii bieglego informatyka, w sytuacji gdy byl to dowdd majacy istotne
znaczenie dla rozstrzygniecia sprawy, zgloszony celem wykazania braku mozliwo$ci pomylenia przez farmaceute obu
produktéw (...) oraz (...), czy tez odwrotnie - produktu (...) z (...),

co skutkowalo blednym ustaleniem, ze w sprawie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad,

h/ art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego rozwazenia materialu dowodowego zebranego w sprawie i
pominiecie w ocenie dowodu wydruku ze strony internetowej (...) tj. internetowego forum, majgcego istotne znaczenie
dla rozstrzygniecia niniejszej sprawy, zgloszonego celem wykazania, ze rodzice dzieci polecaja produkty zagraniczne
zwalczajace wszy i gnidy, ktorych nazwy zawieraja stowo ,,(...)”, a tym samym, ze element ,,(...)” utozsamiany jest przez
konsumentow ze stowem gnida/wsza i ma silny zwiazek z produktami przeciwwszawiczymi,

co skutkowalo blednym uznaniem przez sad, ze znaczenie stowa ,(...)” jest niemozliwe do zidentyfikowania
dla przecietnego odbiorcy produktéw przeciwwszawiczych, poniewaz nalezy do slownictwa specjalistycznego,
wymagajgcego znajomosci jezyka angielskiego w stopniu zaawansowanym, ktorej przecietny nabywca tych towaréw
nie posiada,

i/ art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego rozwazenia materialu dowodowego zebranego w sprawie i
pominiecie w ocenie wszystkich dowodow z dokumentéw zalaczonych do wniosku dowodowego pozwanego z 15 maja
2019r., zgloszonych celem wykazania, ze konsumenci polscy postrzegaja wszawice jako problem wstydliwy, krepujacy,
anawet kompromitujacy w oczach innych ludzi, a modelowy przecietny konsument nabywajacy produkt na wszawice,
to taki konsument, ktory nie chce, zeby otoczenie identyfikowalo go z problemem wszawicy, co ma wplyw na sposéb
zakupu produktu na wszy przez konsumenta, a tym samym wyklucza mozliwosé pomyltki produktéow (...) i N.,

co skutkowalo blednym ustaleniem, ze w sprawie zachodzi ryzyko wprowadzania odbiorcéw w blad,

j/ art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego rozwazenia materialu dowodowego zebranego w sprawie i
pominiecie w ocenie dowodu z wydrukdw ze stron internetowych aptek, zgloszonego w celu wykazania, ze po wpisaniu
oznaczenia N. w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki internetowej znajduje sie P. N., a po wpisaniu oznaczenia (...)
w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki internetowej znajduje sie (...),

co doprowadzilo do blednego ustalenia przez sad, ze w sprawie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w blad,

k/ art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego rozwazenia materialu dowodowego zebranego w sprawie i
przyjecie, ze znak towarowy powoda to renomowany znak towarowy, podczas gdy powod nie wykazal, ze jego znak
towarowy jest znany znacznej czeSci odbiorcow towaréw i ustlug oznaczonych tym znakiem, ma sile atrakcyjna
przyciggania i warto$¢ reklamowa wynikajaca z utrwalonego w §wiadomosci odbiorcéw przekonania o bardzo dobrych
cechach towaru nimi opatrzonego,



1/ art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego rozwazenia materialu dowodowego zebranego w sprawie i
pominiecie w ocenie dowodu z przykladowych negatywnych opinii o produkcie P. (...), zgloszonego celem wykazania,
ze produkty powoda wykazuja wady i spotykaja sie z krytyka konsumentéw, a takze wskazanych w odpowiedzi na
pozew zarzutéw pozwanego do dowodow zgloszonych przez powoda, w tym m.in.:

- faktu, ze powolane przez powoda dowody w postaci przykladowych reklam w czasopismach i poradnikach
branzowych oraz przykladowych reklam w gazetkach ofertowych na rynek hurtowy i detaliczny, jako ze posiadaly
ograniczony zasieg odbioru i adresatow (byly skierowane do profesjonalistow - aptek i hurtowni) i w zwigzku z tym,
Ze nie s to powszechnie dostepne i popularne Zrédla informacji dla przecietnego konsumenta, nie moga Swiadczyé
o obecno$ci w Srodkach masowego przekazu, rozpoznawalnoéci produktu powoda przez konsumentow, a dalej samej
renomy tych produktow;

- faktu, ze ankiety przeprowadzone wsrod farmaceutdéw zostaly przeprowadzone jedynie w 67 aptekach na terenie
Polski, podczas gdy w 2018 r. bylo ich 16 422;

- faktu, ze dowo6d w postaci przykladowych pozytywnych opinii nt. towaréw opatrzonych znakami (...) opublikowanych
w internecie w okresie od 30 maja 2014 r. do 4 grudnia 2017 r. przedstawia jedynie 23 opinie nt. produktow
opatrzonych znakami (...);

- faktu, ze ocena aplikacyjna sporzadzona przez (...) s.c. zostala przeprowadzona jedynie u 73 oséb;

- faktu, ze dowod w postaci wynikow testu produktu (...) organizowanego przez serwis (...).pl zawiera jedynie 9 opinii
nt. zestawu P. N.;

- faktu, ze dowod w postaci podziekowan dla powoda odnosi sie w gléwnej mierze do przekazywanych darowizn na
rzecz tych placowek, czyli raczej udzielonej przez powoda pomocy, a nie uznania i renomy dla produktow i znakow (...),

co skutkowalo blednym ustaleniem przez Sad, ze znaki towarowe powoda sg renomowanymi znakami towarowymi i
maja wtorng zdolno$¢ odrozniajaca wypracowang dzieki dlugoletniej obecnos$ci towaréw tymi znakami oznaczanymi
w obrocie, nakladom poniesionym przez powoda na opracowanie produktow, nastepnie na ich reklame i promocje,
a takze dzieki jakoSci produktow,

m/ art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 278 § 1 k.p.c. poprzez bledne ustalenie w stanie faktycznym sprawy, ze spadek
sprzedazy towaréw powoda w 2018 r. mial mie¢ bezposredni zwigzek z wprowadzeniem do obrotu produktéow
przeciwwszawiczych przez pozwanego w 2018 r. w oparciu o dowod z zeznan powoda, podczas gdy nie byt to
odpowiedni srodek dowodowy na wykazanie tego faktu, a do jego ustalenia - w zwigzku z konieczno$cig uzyskania
wiadomoSci specjalnych - koniecznym bylo przeprowadzenie dowodu z opinii bieglego,

co doprowadzito do blednego przyjecia, ze w niniejszej sprawie zaistnialy wszystkie przeslanki naruszenia prawa
ochronnego na renomowany znak towarowy,

n/ art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowoddéw i wyprowadzenie z zeznan stron, a
w szczegblno$ci powoda, wnioskéw z nich niewynikajacych, skutkujacych blednym uznaniem przez sad, ze spadek
sprzedazy towaréw powoda w 2018 r. ma bezposredni zwiazek z wprowadzeniem do obrotu przez pozwanego w
2018 r. produktéw przeciwwszawiczych, podczas gdy powod wyraznie wskazal, ze nie wie jak wysoko$¢ obrotow
ksztaltowalaby sie w przypadku niewprowadzenia do obrotu produktu przez pozwanego, co spowodowalo przyjecie,
ze w niniejszej sprawie zostala spelniona przeslanka, zgodnie z ktérg uzywanie znaku przez osobe trzecia musi
umozliwiac czerpanie nienalezytej korzysci z odrozniajacego charakteru lub renomy znaku towarowego powoda, badz
tez dziala¢ na ich szkode, podczas gdy powo6d nie udowodnil, ze dzialania pozwanego spowodowaly jakakolwiek
szkode w jego majatku ani nie wykazat zwigzku przyczynowo - skutkowego pomiedzy spadkiem obrotu a produktem
pozwanego,



o/ art. 235” k.p.c., art. 155 k.p.c., art. 304 k.p.c. w zw. z art. 271 k.p.c. w zw. z art. 299 k.p.c. poprzez uniemozliwienie
przedstawicielom pozwanego zadawania pytan przedstawicielom powoda w toku ich wystuchania, co doprowadzito
do niewyja$nienia faktéw istotnych dla sprawy oraz do przeprowadzenia dowodu z przestuchania powoda w spos6b
nieprawidlowy,

p/ art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodéw przeprowadzonych w sprawie,
dokonanej wybidérczo, wbrew zasadom do$wiadczenia zyciowego, polegajace na arbitralnym pominieciu oceny stanu
faktycznego przedstawionego przez pozwanych, uniemozliwieniu skutecznego dokonania przeprowadzenia dowodu
z przesluchania strony pozwanej, a w konsekwencji blednym przyjeciu, ze zaistnialy przeslanki naruszenia prawa
ochronnego na znak towarowy, co doprowadzilo do uwzglednienia roszczenia powoda.

Wskazujac na powyzsze zarzuty, strona pozwana wniosla o:
- zmiane zaskarzonego wyroku w cze$ci zaskarzonej i oddalenie powodztwa;

- zasadzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztdw procesu za obie instancje, w tym kosztéw zastepstwa
procesowego, wedlug norm przepisanych;

- zasadzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztéw postepowania zabezpieczajacego prowadzonego pod
sygn. akt XXII GWo 64/18 (w drugiej instancji: VII AGz 1195/18), w tym kosztéw zastepstwa procesowego wedlug
norm przepisanych.

W odpowiedzi na apelacje z dnia 13 kwietnia 2021 r. strona powodowa wniosta o oddalenie apelacji oraz zasadzenie od
pozwanego na swoja rzecz kosztéw postepowania apelacyjnego, w tym kosztow zastepstwa procesowego wedlug spisu
kosztow, a w przypadku jego braku - w wysoko$ci 6-krotno$ci stawki minimalnej wynikajacej z norm przepisanych.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
apelacja pozwanego byla czesciowo uzasadniona.

Sad Apelacyjny w zasadniczej czeSci podziela ustalenia Sadu I instancji i przyjmuje je za wlasne czyniac podstawa
faktyczng rozstrzygniecia. Na podzielenie zastlugiwala rowniez materialnoprawna ocena roszczenn dochodzonych w
niniejszej sprawie przez powoda, z tym jednak zastrzezeniem, iz Sad II instancji po pierwsze nie podzielil oceny Sadu
Okregowego co do uznania znakéw towarowych powoda (...) za renomowane, a po drugie uwzglednione roszczenia
wymagaty korekty, o czym bedzie szczegdlowo mowa w dalszej czeSci uzasadnienia.

Inaczej niz przyjeto w konstrukcji apelacji strony pozwanej, w pierwszym rzedzie wymagaly rozwazenia zarzuty
dotyczace naruszenia przepisow postepowania, bowiem rozwazenie zarzutéw naruszenia prawa materialnego moze
zosta¢ dokonane wylgcznie w odniesieniu do prawidlowo ustalonej podstawy faktycznej rozstrzygniecia. Zarzuty
procesowe podzieli¢ mozna na dwie grupy. Po pierwsze, powdd zarzucil Sagdowi Okregowemu niezasadne oddalenie
czesci jego wnioskéw dowodowych, po drugie, niezgodng z art. 233 § 1 k.p.c. ocene zgromadzonego materialu
dowodowego. Zarzuty te nie byly uzasadnione, ewentualnie odnosily sie do okolicznosci, ktore nie mialy wplywu na
rozstrzygniecie niniejszego sporu.

Zgodnie ztrescia art. 2277 k.p.c. przedmiotem dowodu sa fakty majace istotne znaczenie dla rozstrzygniecia sprawy. Nie
dotyczyl takich okolicznoéci wniosek dowodowy o przestuchanie w charakterze swiadka M. M. (3). Odpowiedzialno$¢
za naruszenie praw do znaku towarowego ma charakter obiektywny, zatem bez znaczenia pozostawalo jakie dzialania
podjal pozwany przed wprowadzeniem na rynek produktéw z oznaczeniem (...), a w szczegdlnoSci, czy uzycie tej nazwy
zostato skonsultowane z rzecznikiem patentowym. Réwniez nieistotng w sprawie okolicznoscia byto to, jaka polityke
prowadzi pozwana spélka w zakresie ochrony praw wiasnos$ci intelektualnej. W $wietle powyzszego za prawidlowa
uzna¢ nalezalo decyzje Sadu I instancji co do oddalenia wniosku dowodowego o przestluchanie w charakterze $wiadka
M. M. (3).



Trafna takze byla decyzja Sadu Okregowego co do oddalenia wniosku dowodowego o przestuchanie w charakterze
Swiadkéw R. B. i T. K. co do czeSci okoliczno$ci, na ktére dowdd ten zostal zawnioskowany przez pozwanego.
Zasady wyszukiwania produktow w bazie (...) nie mialy znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy, skoro konsumenci
nie maja do niej dostepu. Jest to baza, z ktorej korzystaja profesjonaliéci, przede wszystkim farmaceuci. Z kolei
brak zgloszen w zakresie pomytek co do produktéw (...) i (...) - pomijajac nieprecyzyjno$é tak sformutowanej tezy
dowodowej - jest okoliczno$cia faktyczng irrelewantng w sprawie, bowiem ocena niebezpieczenstwa wprowadzenia
w blad ma charakter normatywny i podlega ocenie sadu. Tak samo oceni¢ nalezalo kwestie, czy uczestnicy obrotu
utozsamiaja produkt powoda z nazwa (...) (...)”, a nie ,(...)”. Po pierwsze, powdd dochodzi w niniejszej sprawie
ochrony praw do znaku towarowego (...), a nie (...) (...). Po drugie, poszczegdlni Swiadkowie nie moga dysponowac
wiedza odnosnie tego, jak postrzegaja okreslona rzecz (stan rzeczy) ,uczestnicy obrotu”. Tak sformulowanej tezy
nie mozna uznaé za odnoszaca sie do faktow, ktére moga by¢é dowodzone poprzez zeznania Swiadkow. Po trzecie,
ww. Swiadkowie zeznawali na okoliczno$ci dotyczace wyszukiwania przez klientow produktéw obu stron w aptekach,
kryteriow stosowanych przez klientow przy wyborze produktdéw oraz ekspozycji produktéw stron w aptekach, tj.
okolicznos$ci odnoszace sie warunkow rynkowych, w jakich klienci nabywaja produkty przeciwwszawicze obu stron
sporu.

Zauwazy¢ takze nalezalo, ze stawiajac zarzut naruszenia art. 227 k.p.c. w zw. z art. 235 § 1 pkt 2 k.p.c., pozwany
wskazal, iz naruszenie to skutkowalo blednym ustaleniem, ze w sprawie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow
w blad. Jak juz wskazywano na to powyzej, ryzyko wprowadzenia w blad podlega ocenie sadu, laczy sie bowiem ze
stosowaniem przepiso6w prawa materialnego, jako merytoryczna przestanka odpowiedzialnoSci z tytulu naruszenia
praw do znaku towarowego. Nieprzeprowadzenie okre§lonych dowodéw moze skutkowaé¢ niepelnymi lub blednymi
ustaleniami faktycznymi, nie za$§ naruszeniem prawa materialnego. Pozwany jednak nie wskazal, jakich ustalen, w
zakresie faktéw istotnych dla rozstrzygniecia sprawy, nie dokonal Sad Okregowy w wyniku oddalenia wnioskéw
dowodowych pozwanej spdlki i jaki miato to wplyw na rozstrzygniecie sprawy.

Za bezzasadny uznac takze nalezalo zarzut pozwanego co do oddalenia jego wniosku o przeprowadzenie dowodu z
opinii bieglego informatyka. Sposéb wyszukiwania przez farmaceutéw produktéw powoda i pozwanego w bazie (...)
pozostaje bez znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy. Sad Apelacyjny podziela w tym zakresie w calo$ci stanowisko
Sadu I instancji.

Zarzut pozwanego dotyczacy naruszenia art. 235 k.p.c., art. 155 k.p.c., art. 304 k.p.c. w zw. z art. 271 k.p.c. w zw. z art.
299 k.p.c. poprzez uniemozliwienie przedstawicielom pozwanego zadawania pytan przedstawicielom powoda w toku
ich wyshtuchania, zostal sformulowany w sposob ogblnikowy, bez wykazania, jakie fakty istotne dla rozstrzygniecia
sprawy nie zostaly w ten sposob wyjasnione i jak sie to przelozylo na rozstrzygniecie sprawy. Zarzut ten réwniez uznac
nalezalo za bezzasadny.

Wiekszo$¢ zarzutéw strony pozwanej dotyczacych naruszenia przepisdw postepowania odnosila sie do naruszenia
art. 233 § 1 k.p.c. Zgodnie z treScig tego przepisu, sad ocenia wiarygodnoé¢ i moc dowodéw wedlug wlasnego
przekonania, na podstawie wszechstronnego rozwazenia zebranego materialu. W orzecznictwie ugruntowane jest
stanowisko, ze zgloszenie zarzutu obrazy art. 233 § 1 k.p.c. polega na wykazaniu przez skarzacego, przy postuzeniu
sie wylacznie argumentami jurydycznymi, ze sad razaco naruszyl ustanowione w wymienionym przepisie zasady
oceny wiarygodnos$ci i mocy dowoddw i ze to naruszenie mialo wplyw na wynik sprawy. W szczego6lnosci strona ma
wykaza¢ dlaczego obdarzenie jednych dowodow wiarygodno$cia, czy uznanie, w odréznieniu od innych, szczegbdlnego
ich znaczenia dla dokonanych ustalen, nie da sie pogodzi¢ z regutami do$wiadczenia zyciowego lub zasadami
logicznego rozumowania, czy tez przewidzianymi przez procedure regulami dowodzenia. Skuteczne postawienie
zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. wymaga zatem wykazania, ze sad pierwszej instancji uchybil zasadom logicznego
rozumowania lub do$wiadczenia zyciowego, bowiem tylko to moze by¢ przeciwstawione uprawnieniu sadu do
dokonywania swobodnej oceny dowodéw. Nie jest natomiast wystarczajace przekonanie strony o innej niz przyjat sad
wadze (doniostosci) poszczegdlnych dowodow i ich odmiennej ocenie niz ocena sadu. Jezeli bowiem z okreslonego
materialu dowodowego sad wyprowadza wnioski logicznie poprawne i zgodne z do§wiadczeniem zyciowym, to ocena



sadu nie narusza regul swobodnej oceny dowodéw i musi sie osta¢, chocby w réwnym stopniu, na podstawie tego
materialu dowodowego, dawaly sie wysnué wnioski odmienne. Zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. laczy sie zatem z
podstawa faktyczna rozstrzygniecia i powinien prowadzi¢ do wykazania, ze wskutek wadliwej - w rozumieniu powyzej
wskazanym - oceny dowodo6w, sad dokonal wadliwych ustalen faktycznych (co moze réwniez polegaé na poczynieniu
ustalen niepelnych), a co mialo wplyw na rozstrzygniecie sprawy. Strona pozwana, stawiajac zarzut naruszenia art. 233
§ 1k.p.c., nie rozdziela natomiast plaszczyzny ustalen faktycznych od oceny materialnoprawnej zgdania dochodzonego
w niniejszej sprawie przez powodowa spétke. Doprowadzilo to do tego, ze w rzeczywisto$ci, w ramach zarzutu
naruszenia art. 233 § 1 k.p.c., wistocie odnosila sie do kwestii wykraczajacych poza ocene dowodow, zmierzajacych do
wykazania braku merytorycznych przestanek do przyjecia, ze pozwany naruszyl prawa powoda do znakdéw towarowych
(...)- W rzeczywistoéci strona pozwana kwestionowala zaréwno sposéb wykladni przez Sad Okregowy znajdujacych
w sprawie zastosowanie przepisow prawa materialnego, jak i ich zastosowanie do ustalonego stanu faktycznego.
Znamienny przyklad takiego postepowania stanowi zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego
rozwazenia materialtu dowodowego i przyjecie, ze w okolicznoSciach sprawy przestanka bezprawnoSci uzywania
znaku zostala spelniona, podczas gdy pozwany posiada wylgczne prawo do uzywania oznaczenia (...) R- (...),
zarejestrowanego przez UP RP z pierwszenstwem od 4 stycznia 2017 r., dla towaréw i ustug w klasie 5, ktérego
uzywanie przez pozwanego jest jego wylacznym uprawnieniem skutecznym erga omnes, co skutkowalo blednym
uznaniem, ze w sprawie zaistnialy przestanki naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (zarzut 2 lit. a). Ocena,
czy naruszenie prawa do znaku towarowego ma charakter bezprawny nalezy do zagadnien materialnoprawnych, a
nie faktycznych, za§ sama okoliczno$¢ faktyczna posiadania przez spoétke (...) prawa do znaku towarowego (...) nie
tylko nie byla przez Sad I instancji kwestionowana, ale zostala wprost ustalona w podstawie faktycznej zaskarzonego
wyroku. Sad Okregowy ocenil jednoczeénie, ze okoliczno$é, ze na rzecz pozwanego zarejestrowano w UP RP prawo
do znaku towarowego (...), nie eliminowala elementu bezprawno$ci w naruszeniu prawa powoda do jego znaku
towarowego (...). Bylo to jednak wynik oceny prawnej, nie za$ oceny materialu dowodowego na podstawie art. 233
§ 1 k.p.c. Kwestie te omdéwione zatem zostang przy ocenie zarzutéw dotyczacych naruszenia prawa materialnego.
Analogiczne zastrzezenia nalezalo podnie$¢ w odniesieniu do zarzutéw apelacji wskazanych w pkt 2 lit. b, ¢, k, p.

Jezeli chodzi o zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c., to Sad Apelacyjny podzielil go w tym zakresie, w jakim Sad
I instancji uznal, ze ze zgromadzonego materialu wynikalo, ze spadek sprzedazy towaréw powoda w 2018 r. mial
bezposredni zwigzek z wprowadzeniem do obrotu produktow przeciwwszawiczych z oznaczeniem (...) przez pozwang
spolke. Oparcie tego ustalenia wylgcznie na zeznaniach wspo6lnikow powodowej spolki nalezalo uznac za naruszajace
art. 233 § 1 k.p.c., nie zostalo to bowiem poparte zadnymi konkretnymi ustaleniami, np. co do uwarunkowan
rynkowych, w tym konkurencji panujacej na tym rynku w 2018 r. Sad II instancji zgadza sie z apelujacym, ze
poczynienie stanowczych ustalen w tym zakresie wymagalo posiadania wiadomosci specjalnych, bowiem na chwile
obecna mozna co najwyzej moéwic o korelacji czasowej miedzy wprowadzeniem na rynek przez pozwanego produktéw
z oznaczeniem (...) a spadkiem obrotéw ze sprzedazy produktéw oznaczanych znakiem (...), co nie przesadza jeszcze
ani samego zwigzku przyczynowego ani skali wzajemnej zalezno$ci miedzy tymi zdarzeniami. W konsekwencji Sad
Apelacyjny uznat za trafne zarzuty apelacji wskazane w pkt 2 lit. m oraz lit. n, co jednak nie mialo wplywu na
samo rozstrzygniecie sprawy. Sad II instancji nie podzielil bowiem oceny Sadu Okregowego co do uznania znaku
towarowego (...) za renomowany. Nie wplynelo to na udzielong stronie powodowej ochrone prawna, o czym bedzie
jeszcze mowa w dalszej czeSci uzasadnienia, natomiast skutkowalo tym, ze za pozbawione znaczenia nalezalo uznaé
te zarzuty pozwanego dotyczace naruszenia przepisdw postepowania, ktore za swoj przedmiot mialy okolicznoSci
zwigzane z ochrong oznaczenia powoda jako renomowanego znaku towarowego (zarzuty z pkt 2 lit. k oraz lit. 1).

Przechodzac do oceny zarzutoéw dotyczacych naruszenia przepis6w prawa materialnego, na wstepie wskaza¢ nalezalo,
ze nie bylo w sprawie sporne, ze powodowej spolce przystuguje prawo wylaczne do slownego unijnego znaku
towarowego (...), zarejestrowanego w (...) pod nr (...), zgloszonego 17 czerwca 2013 r., dla towaréw w Kklasie 5
Kklasyfikacji nicejskiej oraz krajowe prawo ochronne do stowno-graficznego znaku towarowego , zarejestrowanego w
UP RP pod nr (...), zgloszonego 17 czerwca 2013 r., dla towaréw w Klasie 5 klasyfikacji nicejskiej (dalej tacznie jako
znaki towarowe (...)). Z kolei spoélce (...) przystuguje krajowe prawo ochronne do stownego znaku towarowego (...),
zgloszonego 4 stycznia 2017 r. i zarejestrowanego 6 wrzesnia 2017 r. przez UP RP pod nr (...) dla towaréw w klasie



5 klasyfikacji nicejskiej. Zdaniem pozwanego okoliczno$é dysponowania przez niego prawem ochronnym do znaku
towarowego (...) wyklucza bezprawno$é naruszania praw powoda do znakéw towarowych (...). Stanowisko to uznaé
nalezalo za nieuzasadnione, a przytoczong na jego uzasadnienie argumentacje za wewnetrznie niesp6jna.

W pierwszym rzedzie zauwazy¢ nalezy, ze odmiennie niz w art. 296 ust. 2 p.w.p., w ktdrym mowa jest o bezprawnym
uzywaniu w obrocie gospodarczym, rozporzadzenie 2017/1001 w art. 9 ust. 2 odwoluje sie do przestanki uzywania
oznaczenia bez zgody uprawnionego do unijnego znaku towarowego. W niniejszej sprawie pozwany niewatpliwie nie
posiada zgody powoda na uzywanie unijnego znaku towarowego (...).

Po drugie, w orzecznictwie wskazuje sie na jedynie formalny charakter prawa ochronnego na znak towarowy
(por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 23 pazdziernika 2008 r., V CSK 109/08, LEX nr 479328). Oznacza to,
ze sad w postepowaniu cywilnym moze stwierdzi¢ naruszenie prawa ochronnego na wcze$niejszy zarejestrowany
znak towarowy spowodowane uzyciem pdzniejszego znaku towarowego, nawet jezeli znak p6zniejszy jest znakiem
zarejestrowanym. Kwestia ta podobnie ujmowana jest w orzecznictwie unijnym. W wyroku z dnia 21 lutego 2013 r.,
C-561/11, Fédération Cynologique Internationale, na ktéry powolywat sie roéwniez Sad I instancji, TSUE stwierdzil,
ze art. 9 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001 nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze prawo wylaczne wladciciela
wspolnotowego znaku towarowego do zakazania wszelkim osobom trzecim uzywania w obrocie handlowym oznaczen
identycznych z jego znakiem towarowym lub do niego podobnych obejmuje osobe trzeciag bedaca wiascicielem
pozniejszego wspodlnotowego znaku towarowego, bez konieczno$ci uprzedniego uniewaznienia tego ostatniego
znaku towarowego. Wbrew prébom odmiennej oceny tej sytuacji przez strone pozwana w uzasadnieniu apelacji,
z powyzszego wyroku Trybunalu wynika jednoznacznie, ze uprawniony do znaku towarowego z wcze$niejszym
pierwszenstwem moze zada¢ na drodze cywilnej ochrony swoich praw przeciwko osobie, ktéra uzywa wlasnego
zarejestrowanego pozniej znaku towarowego. Fakt zarejestrowania znaku towarowego nie legalizuje sam z siebie
uzywania takiego oznaczenia. Okoliczno$¢, ze stronie pozwanej przystuguje prawo wylaczne do slownego znaku
towarowego (...) nie oznaczala zatem sama przez sie, ze powddztwo strony powodowej nie moglo zosta¢ uwzglednione
z uwagi na brak bezprawnosci po stronie spolki (...) w uzywaniu w obrocie gospodarczym oznaczenia (...).

Stosownie do art. 9 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001, bez uszczerbku dla praw wiasciciela nabytych przed data
zgloszenia lub datg pierwszenistwa unijnego znaku towarowego wlasciciel tego unijnego znaku towarowego jest
uprawniony do uniemozliwienia wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie
handlowym, w odniesieniu do towarow lub ustug, oznaczenia, w przypadku gdy:

a) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do towar6éw lub ustug, ktore
sg identyczne z tymi, dla ktorych unijny znak towarowy zostal zarejestrowany;

b) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest uzywane w odniesieniu
do towaréw lub ustug, ktore sa identyczne z towarami lub uslugami, dla ktoérych unijny znak towarowy zostal
zarejestrowany, lub do nich podobne, jezeli istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcow w blad;
prawdopodobienistwo wprowadzenia odbiorcow w blad obejmuje prawdopodobiefistwo skojarzenia oznaczenia ze
znakiem towarowym;

¢) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezaleznie od tego, czy jest ono
uzywane w odniesieniu do towardw lub ustug, ktore sa identyczne z tymi, podobne lub niepodobne do tych, dla ktérych
unijny znak towarowy zostal zarejestrowany, w przypadku gdy cieszy sie on renomg w Unii i uzywanie tego oznaczenia
bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzy$¢ z racji odrozniajacego charakteru lub renomy unijnego znaku
towarowego lub jest szkodliwe dla tego charakteru lub renomy.

Z kolei art 296 ust. 2 p.w.p. - w brzmieniu obowigzujacym przed dniem 16 marca 2019 r., tj. przed zmianami
wprowadzonymi ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wlasnoSci przemystowej (Dz. U.
z 2019 T., poz. 501), znajdujagcym zastosowanie w niniejszej sprawie z uwagi na tre$¢ art. 3 powyzszej ustawy



nowelizujacej - stanowi, ze naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym uzywaniu w
obrocie gospodarczym:

1) znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarow;

2) znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towaréw
identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcoéw w blad, ktére obejmuje w szczegolnosci
ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;

3) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do
jakichkolwiek towardw, jezeli takie uzywanie moze przynie$¢ uzywajacemu nienalezng korzy$é lub by¢ szkodliwe dla
odrozniajacego charakteru badz renomy znaku wezeéniejszego.

Rzecz upraszcezajac, w powyzszych przepisach zostaly ujete trzy sytuacje naruszenia prawa wylgcznosci wlasciciela
znaku towarowego: po pierwsze, tzw. podwojna identyczno$c, gdzie nie wystepuje w ogole kwestia niebezpieczenstwa
wprowadzenia w blad, bo jego istnienie jest zalozone (art. 9 ust. 2 lit. a rozporzadzenia 2017/1001; art. 296 ust. 2 pkt 1
p-w.p.), po drugie, gdy osoba trzecia uzywa identycznego ze znakiem oryginalnym oznaczenia dla oznaczania towaréw
(ustug) jedynie podobnych do zarejestrowanych, jak réwniez, gdy podobne do oryginalnego znaku oznaczenie stuzy
oznaczaniu towaréw (ushug) takich samych jak zarejestrowane badz do nich podobnych, w tym jednak przypadku
konieczne jest wykazanie niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad (art. 9 ust. 2 lit. b rozporzadzenia 2017/1001;
art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.), po trzecie, w odniesieniu do renomowanego znaku towarowego (art. 9 ust. 2 lit. ¢
rozporzadzenia 2017/1001; art. 296 ust. 3 pkt 3 p.w.p.).

Sad Okregowy uznal, ze w niniejszej sprawie powodztwo spolki (...) znajdowalo oparcie w art. 9 ust. 2 lit.
b i lit. ¢ rozporzadzenia 2017/1001 oraz w art. 296 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 p.w.p. Dla wykladni ww. przepiséw
fundamentalne znaczenie ma orzecznictwo TSUE oraz Sadu Unii Europejskiej (Sadu UE) wydane przede wszystkim
na tle postanowien pierwszej dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U.UE.L.1989.40.1;
Dz.U.UE-sp.17-1-92), zastapionej nastepnie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/95/WE z dnia
22 pazdziernika 2008 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych (Dz.U.UE.L.2008.299.25), jak réwniez rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w
sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. UE L Nr 11 z dnia 14 stycznia 1994 r., s. 1) oraz zastepujacych je
kolejno rozporzadzenia Rady (WE) nr207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wsp6lnotowego znaku towarowego
(Dz. U. UE L Nr 78 z dnia 24 marca 2009 1., s. 1) i rozporzadzenia 2017/1001.

Wstepnie zauwazy¢ nalezalo, ze w sprawie spelnione zostaly ogdlne przeslanki naruszenia prawa do znaku
towarowego, do ktorych naleza: uzywanie oznaczenia w obrocie handlowym, uzywanie oznaczenia w odniesieniu
do towaréw lub uslug, uzywanie oznaczenia w charakterze znaku towarowego, uzywanie oznaczenia bez zgody
uprawnionego. Zaréwno powdd, jak i pozwany uzywaja znakéw towarowych - odpowiednio - (...) i (...) w obrocie
gospodarczym dla oznaczenia towar6w w postaci produktéow stuzacych do zwalczania wszawicy, tj. w charakterze
znaku towarowego. Miedzy stronami nie ma tez zadnego porozumienia, ktére pozwalaloby stronie pozwanej na
uzywanie oznaczenia (...) lub oznaczenia do niego podobnego.

Przechodzac do oceny, czy w sprawie rzeczywiscie zachodzily postaci naruszenia praw do znaku towarowego
wskazane przez Sad Okregowy, w pierwszym rzedzie wymagaly rozwazenia przestanki okre§lone w art. 9 ust. 2 lit.
b rozporzadzenia 2017/1001 oraz w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., co wymagalo przede wszystkim odniesienia sie do
kwestii niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad. Prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcéw w blad, okreslane
tez jako ryzyko konfuzji konsumenckiej, wystepuje wowczas, gdy przecietny odbiorca moze blednie mniemaé, ze
towary lub uslugi oznaczone danym oznaczeniem pochodza z przedsiebiorstwa uprawnionego do zarejestrowanego
znaku towarowego albo z przedsiebiorstwa pozostajacego z nim w zwigzkach gospodarczych ( por. wyroki Trybunatu
z dnia 29 wrzeénia 1998 r., C-39/97, Canon Kabuishiki Kaisha, pkt 29, oraz z dnia 22 czerwca 1999 r., C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, pkt 17). Niebezpieczenstwo wprowadzenia odbiorcéw w blad co do Zrodla



pochodzenia towaréw (uslug) oznaczonych okreSlonym znakiem moze mie¢ zatem charakter bezposredni albo
posredni. W pierwszym przypadku odbiorca zostaje blednie przekonany, ze towary lub ustugi osoby trzeciej pochodza
z przedsiebiorstwa osoby uprawnionej z tytulu rejestracji, natomiast druga sytuacja obejmuje ryzyko blednego
przekonania co do istnienia zwiazkéw gospodarczych laczacych przedsiebiorstwo osoby trzeciej i uprawnionego. Obie
sytuacje laczy to, ze dotycza mozliwosci powstania pomyltki co do komercyjnego Zrédla pochodzenia towaréw lub
ustug.

Ustalenie, czy w danym przypadku zachodzi niebezpieczenistwo wprowadzenia w blad wymaga rozwazenia:
czy zachodzi identyczno$¢ albo podobienstwo pomiedzy towarami (ustlugami) oznaczonymi zakwestionowanym
oznaczeniem oraz zarejestrowanym znakiem towarowym i jezeli podobienstwo zachodzi, to jaki jest jego stopien;
poréwnanie samych przeciwstawnych oznaczen pod katem ich identyczno$ci albo podobiefistwa i jezeli podobiefistwo
zachodzi, to jaki jest jego stopien; rozpoznawalnoéci (zdolno$ci odrézniajacej) zarejestrowanego znaku towarowego.
Uwzgledniajac powyzsze elementy dokona¢ nastepnie nalezy calo$ciowej oceny niebezpieczenstwa wprowadzenia w
blad, tj. przy uwzglednieniu wszystkich czynnikow, ktére maja dla tej oceny znaczenie, zatem uwzgledniajgc takze
mozliwe zaleznoéci pomiedzy tymi czynnikami ( por. wyroki Trybunalu z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95, Sabel
BV, pkt 22, oraz z dnia 22 czerwca 2000 r., C-425/98, Marca Mode CV, pkt 40).

Pomiedzy produktami, dla oznaczania ktorych pozwany uzywa oznaczenia (...), a produktami dla ktérych zostaly
zarejestrowane znaki powoda, niewatpliwie zachodzi identyczno$é. Kwestia ta w zasadzie nie byla sporna, bowiem
znaki towarowe obu stron zarejestrowane zostaly dla produktéw z klasy 5 klasyfikacji nicejskiej i uzywane sa dla
produktéw przeznaczonych do zwalczania wszawicy.

Odnoszac sie kolejno do spornej w sprawie kwestii podobienistwa oznaczenia pozwanego (...) i zarejestrowanego na
rzecz powoda znaku towarowego (...), na wstepie wskaza¢ nalezalo, ze ocena taka musi opierac¢ sie na zestawieniu
trzech plaszczyzn: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej (koncepcyjnej). Musi to by¢ jednoczesnie ocena calo$ciowa,
tj. uwzgledniajaca wszystkie elementy znakoéw. Oznaczenie osoby trzeciej jest podobne do zarejestrowanego znaku
towarowego, jezeli z punktu widzenia przecietnego odbiorcy danych towaréw (ushug) jest ono co najmniej czeSciowo
identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach ( por. wyrok Sadu UE z dnia 14 kwietnia 2011 r., T-466/08,
Lancome parfums et beauté & Cie, pkt 52). Taka sytuacja w niniejszej sprawie zachodzila, co w sposéb przekonujacy
wyjaénit Sad Okregowy ( vide str. 18-19 uzasadnienia). Te ocene Sad Apelacyjny w pelni podziela. Zwréci¢ przede
wszystkim nalezalo uwage na tozsamo$¢ dwdch pierwszych sylab (z trzech) w obu wyrazach - ,ni” oraz ,to”, natomiast
w trzeciej sylabie oznaczenie pozwanego powtarza trzy z czterech liter - ,.c”, ,1” oraz ,,i” ((...) - powdd; ,,(...)” - pozwany).
Podobienstwo oznaczen na plaszczyznach wizualnej i fonetycznej nie budzilo zatem watpliwosci, co bylo wystarczajace
do uznania obu oznaczen za podobne. Pozwany w zasadzie tego podobienstwa nie kwestionowal, podnosit natomiast,
ze element ,(...)” ma charakter opisowy, nie moze tym samym by¢ uznany za element dystynktywny w obu
oznaczeniach. Wynika to z tego, ze w jezyku angielskim slowo ,,(...)” oznacza gnide, larwe wszy, zatem w odniesieniu
do produktéw stron, ktére stluza do zwalczania wszy, oznaczenie ,,(...)” stosowane przez strony wskazuje na cel
zastosowania tych produktéw. Strona pozwana podkreslila, Ze oznaczenia opisowe nie moga by¢ monopolizowane.
Znaczna cze$¢ argumentow przedstawionych w apelacji pozwanego w istocie odnosila sie do tej kwestii.

Racje ma pozwany, iz okre$lenia opisowe nie moga by¢ monopolizowane przez jednego uczestnika obrotu, jednakze
taka sytuacja w niniejszym przypadku nie zachodzila.

Na wstepie tej czeci rozwazan wskazaé nalezalo, ze uzywanie przez pozwanego podobnego do znaku towarowego
powoda oznaczenia dla identycznych ustug nie przesadzalo sposobu rozstrzygniecia niniejszej sprawy, bowiem jak
juz powyzej na to wskazywano, o naruszeniu prawa do znaku towarowego w postaci okre$lonej w art. 9 ust. 2 lit.
b rozporzadzenia 2017/1001 oraz w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. mozna méwic tylko wowczas, gdy zachodzi ryzyko
(niebezpieczenstwo) wprowadzenia odbiorcow w blad. Dla oceny tego ryzyka kluczowe znaczenie ma ocena zdolno$ci
odrozniajacej znaku towarowego powoda. Na ocene tej zdolnoSci wpltywaja dwa podstawowe czynniki: po pierwsze,
cechy samego znaku, po drugie, jego znajomo$¢ na rynku. Im bardziej znak jest fantazyjny i znany wlasciwemu
kregowi odbiorcéw, tym wieksza jest jego zdolno$é do identyfikacji towaréw i ustug, jako pochodzacych z tego samego



przedsiebiorstwa. Zdolnoé¢ odrézniajaca ma charakter dynamiczny, np. znak o niskiej zdolnosSci odrdzniajacej moze
wskutek wysitkow promocyjnych uprawnionego sta¢ sie oznaczeniem o charakterze silnie odr6zniajacym. Znak moze
tez posiadac pierwotng duza zdolnoé¢ odrozniajaca.

Unijny znak towarowy powoda (...) jest znakiem stownym. Z kolei krajowy znak towarowy R. (...) jest znakiem stowno-
graficznym. Dominujacym jego elementem jest bez watpienia stowo (...).

Samo stowo ,,(...)” nie ma okres§lonego znaczenia ani w jezyku polskim ani w jezyku angielskim. Jak trafnie wskazal
Sad Okregowy jest to neologizm. Natomiast stowo ,,(...)” w jezyku angielskim oznacza gnide, larwe wszy.

Po pierwsze, zauwazy¢ nalezalo, ze stlowo ,(...)” samo w sobie nie ma charakteru opisowego, wskazujacego na
charakter, cechy, czy tez przeznaczenie towaréw. Slowo to nie oznacza przeciez produktu przeznaczonego do
zwalczania chor6b wywolywanych przez wszy, ale okreSlong postac rozwojowa owada.

Po drugie, jakkolwiek stowo ,,(...)” ma okre§lone znaczenie w jezyku angielskim, to nie przesadza to jego opisowego
charakteru w jezyku polskim. W takim przypadku ocena zalezy przede wszystkim od stopnia znajomos$ci danego
jezyka obcego w kraju, w ktéorym uprawniony dochodzi ochrony, przy uwzglednieniu specyfiki kregu odbiorcoéw
towar6w i ustug dla ktorych oznaczenia uzywa sie znaku. Za istotne nalezy uznaé to, czy znaczenie danego slowa jest
rozpoznawalne z punktu widzenia przecietnego konsumenta danego towaru lub ustugi ( por. wyrok Trybunatu z dnia
9 marca 2006 r., C-421/04, Matratzen Concord AG, pkt 26).

Pomimo coraz powszechniejszej znajomosci jezyka angielskiego w polskim spoleczenistwie nie jest to jednak
znajomoS$¢ powszechna, a z pewno$cia nie na takim poziomie, aby uznac, ze przecietny polski konsument rozpoznana
znaczenie angielskiego stowa ,(...)”. Nie jest to slowo z zakresu podstawowej znajomosci jezyka angielskiego, nie
zostalo tez w zaden spos6b adaptowane do jezyka polskiego i w ten spos6b upowszechnione.

Przecietnymi konsumentami, z perspektywy ktorych nalezy w niniejszej sprawie dokonywac oceny niebezpieczenstwa
wprowadzenia w blad, sa nabywcy produktow przeznaczonych do zwalczania wszy, tj. osoby dotkniete problemem
wszawicy u siebie oraz w rodzinie (przede wszystkim rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym). Jest to
niejednorodna i bardzo szeroka grupa konsumentéw, ktérej nie mozna jednoznacznie scharakteryzowaé. Problem
wszawicy moze bowiem dotknaé osoby z kazdej grupy spotecznej, niezaleznie od statusu wynikajacego m.in. z
wyksztalcenia, wykonywanej pracy, zamoznoS$ci, miejsca zamieszkania. Jest to zatem produkt, ktory moze zostaé
nabyty przez kazdego konsumenta. Sad Apelacyjny zgadza sie w pelni z Sagdem I instancji, iz nie mozna uznaé
za nabywcow tych produktéw farmaceutéw, lekarzy, czy tez pielegniarek, s to bowiem jedynie osoby, ktore badz
posrednicza w ich sprzedazy miedzy producentami a nabywcami koncowymi (klientami), badz zalecajg zastosowanie
tych produktéw z przyczyn higienicznych i zdrowotnych.

W $wietle powyzszego nie mozna bylto zgodzi¢ sie z twierdzeniem pozwanego, iz dla przecietnych konsumentow,
nabywcow produktéw przeciwwszawiczych powoda i pozwanego, element ,,(...)" ma charakter opisowy. Twierdzenie
to nie znajduje oparcia w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. Sad II instancji podziela ocene Sadu
Okregowego, ze stowo ,,(...)” nie jest mozliwe do zidentyfikowania dla przecietnego nabywcy produktoéw stuzacych do
zwalczania wszawicy, bowiem nie jest mu znane znacznie stowa ,,(...)".

Za chybione uzna¢ nalezalo takze argumenty strony pozwanej wskazujace na opisowo$¢ elementu (...) w znaku
towarowym powoda. Zauwazy¢ nalezalo, ze nawet pozwany nie zajmowal w tym przedmiocie jednolitego stanowiska,
raz bowiem twierdzil, ze nawiagzuje on do angielskiego stowa ,(...)” oznaczajacego wszy (por. k. 959 - odpowiedz na
pozew), innym za$ razem, ze kojarzy sie z plynem (ang. (...)) (por. k. 1810 - apelacja). Niezaleznie od powyzszego,
wskazaé nalezalo, ze stowo ,,(...)”, podobnie jak ,(...)” nie moze zostaé¢ uznane za mozliwe do zidentyfikowania przez
przecietnych odbioréw produktéw powoda i pozwanego. Nadto, a na co by¢ moze nalezalo zwroci¢ uwage w pierwszym
rzedzie, oba stowa przywolywane przez pozwanego oparte s3 jedynie na swobodnych skojarzeniu z elementem (...), a



pozwany nie przedstawil Zadnych przekonujacych argumentéw na to, ze przecietni konsumenci kojarza element (...)
ze stowem ,,(...)” lub ,,(...)”, pomijajac juz w tym miejscu kwestie tego, czy jest im znane znaczenie tych stéw.

Niezaleznie od powyzej przedstawionych argumentéw podkreslié nalezalo, ze oceny podobienstwa znaku towarowego
i spornego oznaczenia nalezy dokonywaé w oparciu o calo$ciowa ich analize, tj. uwzgledniajaca wszystkie elementy
obu znakéw, a nie w oparciu o poréwnanie wybranych elementéw. W tym kontekscie nalezalo zauwazy¢, ze element
»(...)” nie wystepuje samodzielnie ani w znaku towarowym powoda ani w oznaczeniu pozwanego, nie jest nawet w
zaden sposéb w nich wyodrebniony. Podobnie jest z elementem (...) w znaku towarowym powoda. Znak (...) spoiki (...)
to ,(...)”, stowo, ktore jest neologizmem nie posiadajacym zadnego konkretnego znaczenia ani w jezyku polskim ani w
jezyku angielskim. Nawet jezeli koncepcyjnie nawiazuje do angielskiego stowa ,,(...)”, to po pierwsze, jedynie w sposéb
posredni (na zasadzie inspiracji), a po drugie, niemozliwy do zidentyfikowania przez przecietnych konsumentow -
nabywcow towarow strony powodowej. Zauwazy¢ nalezy, ze z punktu widzenia polskich konsumentow, jezeli w ogole
mozna wyodrebni¢ jakie$ elementy w oznaczeniu ,,(...)”, to bedzie to ,,(...)”, nie za$ ,,(...)”. Drugi element - (...) réwniez
nie ma zadnego samodzielnego znaczenia.

Po trzecie, rozwazajac kwestie opisowoSci danego oznaczenia nalezy odwolaé sie do tresci art. 14 ust. 1 lit. b
rozporzadzenia 2017/1001, zgodnie z ktérym wlasciciel unijnego znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania
osobie trzeciej uzywania w obrocie handlowym oznaczen lub okresSlen, ktore nie maja odrdézniajacego charakteru
lub ktore dotycza rodzaju, jakoSci, iloSci, zamierzonego przeznaczenia, wartoéci, pochodzenia geograficznego, daty
produkcji towaroéw lub §wiadczenia ustug, lub innych wla$ciwosci towaréw lub ustug. Stosownie do ust. 2 art. 14, ust. 1
stosuje sie wylacznie w przypadku, gdy uzywanie znaku towarowego przez osobe trzecig przebiega zgodnie z uczciwymi
praktykami w przemysle lub handlu. Odpowiednikiem powyzszego przepisu w prawie krajowym jest art. 156 ust. 1 pkt
2 p.w.p., ktéry stanowi, ze prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania uzywania w
obrocie przez inne osoby oznaczen, ktore nie maja odrézniajacego charakteru lub ktére dotycza rodzaju, jako$ci, ilosci
zamierzonego przeznaczenia, wartoéci, pochodzenia geograficznego, daty produkeji lub innych wlasciwosSci towarow.
Zgodnie z ust. 2 art. 156, uzywanie oznaczen wskazanych w ust. 1 jest dozwolone tylko wowczas, gdy jest zgodne z
uczciwymi praktykami w przemys$le i handlu.

Art. 14 ust. 1lit. brozporzadzenia 2017/1001 oraz art. 156 ust. 1 pkt 2 p.w.p. dotycza dostepu do oznaczen wskazujacych
na sam towar (usluge), jak i oznaczen okreflajacych cechy towaru (ushugi). Zauwazy¢ nalezy, ze mozliwe jest
uzyskanie prawa z rejestracji na oznaczenie zawierajace elementy opisowe, jezeli tylko zawiera ono réwnoczeénie
elementy nadajace znakowi zdolno§¢ odrozniajaca. W przypadku rejestracji takiego znaku, jego ochrona bedzie jednak
ograniczona, uprawniony nie bedzie bowiem mogt skutecznie zakazaé osobie trzeciej uzywania elementéw, ktore
maja charakter opisowy (informacyjny). Niezbedne jest zachowanie nieograniczonego dostepu do takich oznaczen,
jako istotnych z punktu widzenia mozliwo$ci wlasciwego prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez wszystkich
uczestnikoéw gry rynkowe;j.

Orzecznictwo sadow unijnych okresla ogolne zasady, ktorymi nalezy sie kierowa¢ przy ocenie, czy w danym przypadku
oznaczenie ma opisowy charakter. Po pierwsze, ocena musi by¢ dokonana poprzez odniesienie znaku do towaréw lub
ustug pod tym znakiem i przy uwzglednieniu sposobu jego postrzegania przez docelowy krag odbiorcow tych towaréw
lub ushug ( por. wyrok Trybunalu z dnia 12 lutego 2004 r., C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV, pkt 56). Oceny
opisowego charakteru znaku nalezy dokonywa¢ in concreto, z punktu widzenia okre§lonych towaréw lub ustug i ich
wlasciwego odbiorcy. Po drugie, oznaczenie ma opisowy charakter, jezeli wykazuje na tyle bezposéredni i konkretny
zwigzek z danymi towarami lub ustlugami, aby pozwoli¢ zainteresowanemu kregowi odbiorcéw, natychmiast i bez
glebszego zastanowienia dostrzec w nim opis tych towaréw lub ustug lub jednej z ich wlasciwosci (cech). Opisowosc
oznaczenia musi by¢ zatem oczywista i niewatpliwa z punktu widzenia przecietnego odbiorcy danych towaréw lub
ushug ( por. wyroki Sadu UE z dnia 12 kwietnia 2011 r., T-28/10, Euro-Information, pkt 40 oraz z dnia 6 lipca
2011 1., T-258/09, i-content, pkt 24). Po trzecie, informacja o cechach towaru musi mie¢ charakter bezpoéredni, co
tym samym wylgcza opisowo$¢ tych oznaczen, ktore sa zdolne taka informacje przekazac¢, ale w drodze poéredniego
wnioskowania, np. sugestii. Po czwarte, nie ma zadnego znaczenia cecha towaru lub ushlugi, do ktérej odnosi sie
oznaczenie, w szczegblnosci, czy cecha ta ma charakter podstawowy, czy tez akcesoryjny. Konieczne jest zapewnienie



wszystkim przedsiebiorcom dostepu do uzywania oznaczen w celu opisu jakiejkolwiek cechy swoich produktéw lub
ushlug, niezaleznie od tego, o jak istotng pod wzgledem komercyjnym ceche chodzi ( por. wyrok Trybunatu z dnia 12
lutego 2004 r., C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV, pkt 102).

O ile - w Swietle przedstawionych powyzej rozwazan - warunki wskazane w punkcie pierwszym i czwartym mozna
bylo uznac¢ za spelnione, to z pewno$cia nie zostaly spelnione warunki wskazane w punktach drugim i trzecim. Stowo
»(...)”, z punktu widzenia relewantnych konsumentéw, nie wykazuje bezposredniego i konkretnego zwigzku z danymi
towarami przeznaczonymi do zwalczania wszawicy i tym samym nie moglo zosta¢ uznane za opisowe w rozumieniu
art. 14 ust. 1 lit. b rozporzadzenia 2017/1001 oraz art. 156 ust. 1 pkt 2 p.w.p., co tym samym wykluczalo powolywanie
sie na te przepisy, jako podstawe ograniczenia uprawnienn powoda wynikajacych z posiadania praw wylacznych do
znakow towarowych (...).

Niezaleznie jednak od powyzszego, zauwazy¢ nalezalo, ze gdyby nawet uznac stowo ,(...)” za opisowe, to jego uzycie
przez pozwanego mogloby zosta¢ uznane za dozwolone, jedynie wowczas, gdyby zostal spelniony wymdg uzywania
tego oznaczenia zgodnie z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu. Stanowi to odwolanie do klauzuli generalnej,
co nalezy rozumie¢ w ten sposob, ze uzycie oznaczenia opisowego powinno byé¢ uczciwe, zatem nie powinno miec
na celu zmylenia, czy wrecz oszukania konsumentéw co do zrédla komercyjnego pochodzenia towaréw lub ustug
pod oznaczeniem, ktére ma, ewentualnie zawiera element (fragment), o charakterze ogélnoinformacyjnym. Takie
uzycie nie powinno roéwniez zmierza¢ do skorzystania z renomy, ktéra laczy sie ze znakiem towarowym konkurenta
zawierajacym takze oznaczenie opisowe, jezeli oczywiscie znak uprawnionego takg renome posiada.

W niniejszej sprawie uzywania przez pozwanego oznaczenia (...) nie mozna bylo uzna¢ za zgodne z uczciwymi
praktykami w przemysle i handlu. Oznaczenie to jest bardzo podobne do znaku towarowego zarejestrowanego na
rzecz powoda - (...), a 0 czym byla juz szczegblowo mowa powyzej przy pordbwnywaniu obu oznaczen. Strona pozwana
nie zadbala zatem o to, aby jej oznaczenie odréznialo sie dostatecznie od znaku powoda i aby konsumenci nie byli
wprowadzani w blad co do komercyjnego pochodzenia towaréw oznaczanych znakiem (...).

Na zakonczenie tej czeSci rozwazan nalezalo jeszcze zwroci¢ uwage na dwie okolicznoSci. Po pierwsze, o podobienstwie
miedzy oznaczeniami powoda i pozwanego nie przesadzalo to, ze oba zawieraja element ,(...)”, ale calo$ciowe
poréwnanie znaku towarowego powoda (...) z oznaczeniem pozwanego (...). Strona pozwana uzyla w swoim
oznaczeniu elementu ,,(...)”, ktory wystepuje tez w znaku powoda. Réwniez druga czes$é oznaczenia strony pozwane;j -
»(...)” (czyt. klin) jest podobna do elementu uzytego przez powoda - (...) (czyt. lik). To podobienstwo jest szczegblnie
dostrzegalne w warstwie fonetycznej. Po drugie, zauwazy¢ nalezalo, ze pozwana spétka w odniesieniu do wlasnego
oznaczenia ,,(...)” twierdzila, ze jest to nazwa fantazyjna, a samo stowo jest neologizmem (por. k. 914, 927 - odpowiedz
na pozew). Stanowisko strony pozwanej trudno bylto zatem uznaé za konsekwentne.

Nie podwazaly powyzszej argumentacji twierdzenia pozwanego, iz na rynku dostepne sg roézne produkty
przeciwwszawicze, ktérych nazwy zawieraja element ,(...)”, co zdaniem strony pozwanej, potwierdza jego opisowos$¢,
a nadto dowodzi powszechno$ci praktyki rynkowej polegajacej na nadawaniu lekom, suplementom diety i wyrobom
medycznym nazw, ktére wywodzg sie od nazw organéw lub jednostek chorobowych, dla ktérych przeznaczony jest
dany produkt. Po pierwsze, argument ten nie mial sam w sobie rozstrzygajacego znaczenia z punktu widzenia
oceny podobienstwa poréwnywanych znakoéw, ktora zgodnie z utrwalonym stanowiskiem orzecznictwa, przede
wszystkim TSUE i Sadu UE, dokonywana jest na plaszczyznach wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Po drugie,
to ze producenci produktéw stluzacych zwalczaniu wszawicy umieszczaja stowo ,,(...)” jako element nazwy tych
produktéw, nie przesadza, ze ma ono charakter opisowy. Takiej oceny nalezy bowiem dokonywaé z punktu widzenia
przecietnych konsumentéw nabywajacych towary oznaczane takimi nazwami, nie za$§ producentéw tych towarow.
Po trzecie, co najistotniejsze, przywolane przez pozwanego przyklady produktéw przeciwwszawiczych zawierajacych
w nazwie element ,(...)”, wyraznie wskazywaly na to, ze ich producenci wybierali oznaczenia odrbzniajace sie od
oznaczen stosowanych przez innych producentéw, np. (...), (...), (...), (...), (...), (...), ,(...)". Oznaczenia te, inaczej
niz w przypadku oznaczenia strony pozwanej, juz na pierwszy rzut oka réznia sie wyraznie od znaku towarowego
powoda (...). Po czwarte, kwestia stosowania praktyki rynkowej polegajacej na oznaczaniu lekdéw, suplementéw



diety i wyrobow medycznym nazwami, ktére wywodza sie od nazw organéw lub jednostek chorobowych, dla
ktoérych przeznaczony jest dany produkt, pozostawala bez znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy. Nie kwestionujac jej
wystepowania, zauwazy¢ jednak nalezalo, ze kazdy przypadek wymagalby oddzielnej analizy, a nadto, nawet pobiezne
zapoznanie sie z przykladami przytoczonymi przez spolke (...) wskazywalo, ze nazwy stosowane przez producentéow
tego rodzaju produktéw charakteryzuja sie réznorodnoscia i trudno wéréd nich o przyklad takiego podobieistwa, jak
miedzy znakiem towarowym powoda (...) a oznaczeniem pozwanego (...).

Powdd zazgdal w niniejszej sprawie ochrony zarejestrowanych znakéw towarowych - unijnego ( (...)): (...) oraz
krajowego (R. (...)): , co decyduje o zakresie ochrony. Strona powodowa nie domagala sie natomiast ochrony
oznaczenia (...), co oznaczalo, ze kwestie z tym zwigzane pozostawaly bez znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy.
Okoliczno$é, ze powodowa spolka uzywa zarejestrowanego znaku towarowego rowniez w polaczeniu z innymi
elementami (oznaczeniami), np. jako P. (...), P. (...) (...), P. (...) (...) (...), ani nie ogranicza zdolnoSci odrézniajacej
takiego znaku towarowego (a przynajmniej okolicznoSci przeciwnej strona pozwana w niniejszej sprawie nie
udowodnita), ani mozliwo$ci zadania jego ochrony ( por. wyrok TSUE z dnia 18 kwietnia 2013 r., C-12/12, Coloseum
Holding ). Za pozbawione znaczenia w sprawie uznac¢ nalezalo to pod jaka nazwa zglosila strona powodowa swoje
produkty przeciwwszawicze do Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych i Wyrobow Medycznych, jak réwniez pod
jaka nazwa figuruja one w bazach produktéw prowadzonych na potrzeby podmiotéw zajmujacych sie profesjonalnie
ich sprzedaza, np. apteki. Nie s3 to narzedzia, z ktorych korzystaja i do ktorych maja dostep nabywcy tych produktow,
nie mogly zatem mie¢ decydujgcego znaczenia dla oceny sposobu uzywania przez powoda w obrocie gospodarczym
znaku towarowego (...). W ocenie Sadu Apelacyjnego, z przedstawionych przez powodowa spotke dowodéw wynikato
w sposob nie budzacy watplwio$ci, Ze uzywa ona oznaczenia (...) w charakterze znaku towarowego dla oznaczania
swoich produktéw oraz w komunikacji reklamowej oraz dzialaniach informacyjnych ( vide k. 1392-1412 - dowody w
postaci wydrukéw z portali internetowych oraz fragmenty czasopism dolaczone do pisma powoda z dnia 21 grudnia
2018 r. wykazujgce uzywanie przez powoda znakdéw towarowych: stownego (...) oraz stowno-graficznego ). Pozwany
nie udowodnil w niniejszej sprawie, aby konsumenci identyfikowali produkty powoda poprzez oznaczenia P. (...), P.

(..)C.), P.() ) ), anie ().

Nietrafny byl takze zarzut pozwanego, iz przy ocenie przestanki wprowadzenia w blad ocenie podlegaé¢ powinna cala
etykieta produktu pozwanego, a nie tylko jej cze$¢ w postaci elementu stownego (...). Ze stanowiska pozwanego zdaje
sie wynikaé, ze etykieta jego produktu w postaci: powinna zostaé uznana za stowno-graficzny znak towarowy. Pozwany
nie udowodnil, aby cala wskazana powyzej posta¢ jego produktu byla uzywana przez niego w charakterze znaku
towarowego, tj. dla oznaczenia pochodzenia towaru. Zauwazy¢ nalezalo, ze na pozostalej czesci etykiety znajduja
sie informacje o rodzaju produktu (szampon przeciwwszawiczny 100 ml) oraz jego przeznaczeniu. Te elementy nie
wskazuja na pochodzenie towaru. Te fukncje spelnia natomiast oznaczenie (...), zarejestrowane zreszta na rzecz strony
pozwanej jako znak towarowy.

Podsumowujac powyzsze rozwazania pod katem oceny przeslanki niezbezpieczenstwa wprowadzenia w blad
stwierdzi¢ nalezalo, ze istnienie takiego niebezpieczenstwa uzna¢ nalezalo za wykazane. Po pierwsze, miedzy
oznaczeniem powoda (...) oraz oznaczeniem uzywanym przez pozwanego (...) zachodzi znaczace podobienstwo. Po
drugie, towary obu stron, tj. produkty stuzace zwalczaniu wszawicy, sa identyczne. Juz te okolicznoéci wskazywaly
na to, ze ryzko konfuzji kosnumenckiej ocenié¢ nalezalo nie tylko jako realne, ale i znaczne. Identyczno$é towardow
stanowi czynnik istotnie zwiekszajacy ryzyko pomylek nabywcéw, zatem nalezy wymagaé wiekszych réznic miedzy
znakiem towarowym a oznaczeniem, aby to ryzko wykluczy¢. Nie oslabialy ryzyka konfuzji konsumenckiej zadne
z okoliczno$ci przywolanych przez strone pozwana. Nawet gdyby przyjaé, ze problem wszawicy jest dla nabywcéw
wstydliwy (w odniesieniu do cze$ci konsumentoéw z pewnoscig tak jest), to nie eliminowaloby to ryzyka wprowadzenia
nabywcow w blad. Argumentacja strony pozwanej prowadzi wrecz do odwrotnych od zamierzonych przez nia skutkow.
Gdyby zalozyé, ze konsumenci czuja dyskomfort nabywajac produkty przeciwszawicze i chea dokonaé zakupu jak
najszybciej, to poziom ich uwaznosci ocenié nalezy jako niski, a identyfikacja produktu nastepuje wlaéciwie wylacznie
poprzez nazwe, bowiem taki konsument z pewnoscia nie dokonuje dokladnych ogledzin opakowania przed nabyciem
produktu. Zauwazy¢ w tym miejscu nalezy, ze przeczy to jednocze$nie argumentcji pozwanego, ktéry chcialtby



poréwnywaé nie same oznaczenia stron, ale slowne oznaczenie powoda z cala ektykieta produktu pozwanej spoiki.
W sytuacji, gdy podobienstwo oznaczen obu stron uznaé nalezalo za znaczne, w tym w warstwie fonetycznej - o czym
byla szczegblowo mowa powyzej - ryzko pomylki wérod klientow nabywajacych sporne $rodki przeciwwszawicze,
co do ich Zrodla komercyjnego pochodzenia, oceni¢ nalezalo jako realne. Nadto, pozwany w swojej argumentacji
pominal, ze produkty stron nie sa nabywane wylacznie bezposrednio w aptekach, ale co przyznaje strona pozwana,
takze np. za poSrednictwem internetu. Podobienstwo oznaczen (...) i (...) moze prowadzi¢ w takiej sytuacji do konfuzji
konsumenckiej. Podkresli¢ nalezy, ze produkty strony powodowej z oznaczeniem (...) sa obecne od lat na rynku,
a powdd - niezaleznie od tego, ze w ocenie Sadu Apelacyjnego brak jest podstaw do uznania oznaczenia (...) za
renomowany znak towarowy - wykazal, ze podejmuje szereg dzialan o charakterze reklamowym i promocyjnym. W
tym zakresie podzieli¢ nalezalo ustalenia poczynione przez Sad I instancji. W tych okolicznosciach wejscie przez
pozwanego na rynek z produktem o podobnej nazwie, majacym identyczne przeznaczenie, co produkty powoda, niesie
ryzyko konfuzji konsumenckiej. Przeciwne stanowisko strony pozwanej uznaé nalezalo za bezzasadne, nie znajdujace
uzasadnienia w ustalonych okoliczno$ciach niniejszej sprawy.

Powyzsze rozwazania prowadzily do wniosku, ze uzywajac oznaczenia (...) dla produktéw przeznaczonych do
zwalczania wszawicy pozwany narusza prawa powoda od znakéw towarowych stownego (...) oraz stowno-graficznego
w sposéb okres§lony w art. 9 ust. 2 lit. b rozporzadzenia 2017/1001 oraz w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Zarzuty apelacji
dotyczace naruszenia tych przepisow nie byly zatem uzasadnione i nie prowadzily do podwazenia zaskarzonego
orzeczenia. Sad Apelacyjny podzielil natomiast zarzuty w cze$ci, w ktérej dotyczyly naruszenia przez Sad I instancji
art. 9 ust. 2 lit. ¢ rozporzadzenia 2017/1001 oraz art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., bowiem w sprawie nie bylo podstaw
do uznania znakéw towarowych (...) za renomowane. Juz w tym miejscu wskazaé¢ nalezalo, ze nie wplynelo to na
samo rozstrzygniecie, bowiem dla uwzglednienia co do zasady powddztwa spotki (...) wystarczajace bylo stwierdzenia
naruszenia w postaci wskazanej w art. 9 ust. 2 lit. b rozporzadzenia 2017/1001 oraz w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Zgodnie ze stanowiskiem TSUE dla kwalifikacji znaku towarowego jako renomowanego decydujace znaczenie ma
stopien jego znajomos$ci wsrdd znaczacej czeSci odbiorcow, ktdrych dotycza towary lub ushlugi nim sygnowane, na
istotnej czeSci obszaru Unii ( por. wyroki Trybunatu z dnia 14 wrze$nia 1999 r., C-375/97, General Motors Corporation,
pkt 23-24, 26 oraz z dnia 6 pazdziernika 2009 r., C-301/07, Pago International GmbH, pkt 21-22, 24, 27). Kluczowe
znaczenie ma zatem czynnik iloSciowy, a nie wyobrazenia klientow o wysokiej jakosci towaréw lub uslug oznaczanych
danym znakiem towarowym. Znak renomowany ucieles$nia zatem sile atrakcyjna, ktorej Zzrodlem jest jego znajomosé
w obrocie. Ustalenie renomy znaku towarowego musi opieraé sie na wszystkich istotnych okoliczno$ciach sprawy, w
szczegoblnosci znaczenie ma udziat znaku towarowego w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugosé okresu jego
uzywania, wielko$§¢é inwestycji dokonanych przez uprawnionego w celu promocji znaku, nie jest przy tym mozliwe
okreé§lenie w sposob generalny koniecznego procentowego progu znajomosci ( por. wyroki Trybunalu z dnia 14
wrzeénia 1999 r., C-375/97, General Motors Corporation, pkt 25, 27 oraz z dnia 6 pazdziernika 2009 r., C-301/07,
Pago International GmbH, pkt 23, 25).

W ocenie Sadu II instancji przedstawiony w sprawie przez powoda material dowodowy nie pozwalal na ustalenie,
ze znaki towarowe (...) s3 znane znaczacej cze$ci nabyweow produktow stuzgcych do zwalczania wszawicy chociazby
na rynku polskim. Strona powodowa nie przedstawila dowoddéw, ktore wskazywalyby na udzial znaku w rynku.
Nie dowodzi tego dokumentacja wskazujgca na prowadzone dzialania reklamowe, tym bardziej, ze w istotnej czedci
podejmowane one byly w czasopismach i poradnikach o charakterze branzowym, a zatem o ograniczonym zasiegu
oddzialywania. Nie mogly takze tego dowodzi¢ ankiety przeprowadzone wéréd farmaceutéw, ktoérzy nie moga zostac
uznani za wlasciwy krag odbiorcow produktdéw oznaczanych znakami towarowymi (...), czy tez opinie niektérych
konsumentéw. Powdd, na ktérym spoczywat ciezar dowodowy wykazania renomy oznaczen, o ktérych ochrone
wystapil w niniejszej sprawie, w zasadzie w zaden spos6b nie wykazal, aby z przedstawionych przez niego dowodow
wynikalo, ze znaki towarowe (...) sa rozpoznawalne przez przynajmniej znaczaca cze$¢ polskich nabywcow produktow
przeznaczonych do zwalczania wszawicy. W tej sytuacji nie bylo w ogole potrzeby rozpatrywania pozostalych
przestanek ochrony renomowanych znakéw towarowych, o ktérych mowa w art. 9 ust. 2 lit. ¢ rozporzadzenia



2017/1001 oraz w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., bowiem z uwagi na brak renomy znaki towarowe powoda nie mogly
podlegaé ochronie na podstawie tych przepiséw.

W $wietle powyzszych rozwazan stwierdzi¢ nalezalo, ze powodztwo strony powodowej znajdowalo oparcie w art. 9
ust. 2 lit. b rozporzadzenia 2017/1001 oraz w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. i co do zasady zaslugiwalo na uwzglednienie.

Apelacja wywiedziona przez strone pozwana byla jednak czeSciowo uzasadniona, wymagaly bowiem pewnej
modyfikacji roszczenia uwzglednione przez Sad Okregowy.

Po pierwsze, w punkcie pierwszym litera b) nalezalo zastapic stowa ,,w szczeg6lnoéci” stowami ,w postaci”, bowiem
w formie uwzglednionej przez Sad I instancji zakaz odnosilby sie do jakichkolwiek towardw, a te wymienione po
slowach ,,w szczeg6lnoéci” nalezaloby rozumie¢ jako wskazane przykladowo. Wykraczaloby to poza zakres ochrony
przystugujacej powodowi z tytulu posiadania praw wylacznych do zarejestrowanych znakow towarowych (...).

Po drugie, w punkcie pierwszym litera ¢) nalezalo zastapié stowa ,,w szczegblnosci” slowami ,towaréw w postaci”, z
uzasadnieniem analogicznym jak powyzej.

Po trzecie, przeredagowano rozstrzygniecie zawarte w punkcie drugim zaskarzonego wyroku, dostosowujac jego tre$¢
do rzeczywistej potrzeby ochrony naruszonych praw strony powodowej do znakéw towarowych oraz stwierdzonego
w niniejszym postepowaniu sposobu naruszenia tych praw. Przede wszystkim, uwzgledniajac, ze naruszenie polega
na uzywaniu przez pozwanego w obrocie oznaczenia (...), nie istnieje konieczno$¢ zniszczenia samych towaréw,
nie zostalo bowiem w niniejszej sprawie wykazane, aby towary te per se naruszaly jakiekolwiek prawa powodowej
spolki. W tej sytuacji orzeczenie ich zniszczenia uzna¢ nalezato za $rodek nieproporcjonalny. Strona pozwana moze
np. wycofaé stanowiace jej wlasno$é towary z obrotu i oznaczyé niekolidujacym ze znakami powoda oznaczeniem.
Sad Okregowy uzasadnit zastosowanie §rodka w postaci zniszczenia towaréw z oznaczeniem (...) dzialaniami
pozwanego naruszajacymi renome znakoéw towarowych powoda i potrzeba przeciwdzialania temu. Jak juz byla o
tym mowa powyzej, nie bylo w sprawie podstaw do uznania znakéw strony powodowej za renomowane. Sad I
instancji nie uwzglednil rowniez tego, ze wniosek spoiki (...) o udzielenie zabezpieczenia na czas trwania niniejszego
postepowania poprzez zakazanie poslugiwania sie oznaczeniem (...), zostal prawomocnie oddalony postanowieniem
Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2019 r., sygn. akt VII AGz 1195/18. W tej sytuacji nie mozna
bylo uzasadniaé zniszczenia towaréw ,stosunkiem pozwanego do naruszenia praw powoda”, bowiem strona pozwana
mogla dziala¢ w przekonaniu, ze w tej sytuacji praw wylacznych powoda nie narusza. Nadto roszczenie wymagato
doprecyzowania zakresu poprzez usuniecie stow ,,w szczegolno$ci”, co zostalo juz uzasadnione powyzej. Z uwagi na
charakter czynnosci uznano takze, ze jej wykonanie powinno nastgpi¢ w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia
sie wyroku.

Po czwarte, uchylono rozstrzygniecie zawarte w punkcie trzecim lit. a) zaskarzonego orzeczenia i w tym zakresie
oddalono powodztwo. W ocenie Sadu Apelacyjnego, zakres roszczenia publikacyjnego zostat okreslony zbyt szeroko
przez Sad I instancji w stosunku do zachodzacej potrzeby. Zauwazy¢ nalezalo, ze farmaceuci nie stanowig wlasciwego
kregu odbiorcow produktow stron, o czym byla juz powyzej szczegdlowo mowa. Nie bylo tez badane ryzyko
wystepowania konfuzji w tej grupie zawodowej. Z punktu widzenia celu roszczenia publikacyjnego, istotne jest aby
informacja o wyroku albo jego treéci zaadresowana zostala do tych oséb, ktére zostaly dotkniete bezprawnymi
dzialaniami pozwanego. Nie znajdowalo zatem uzasadnienia w okoliczno$ciach sprawy zadanie opublikowania
wyroku w biuletynach informacyjnych okregowych izb aptekarskich. W tym tez zakresie powddztwo podlegalo
oddaleniu.

Majac to na wzgledzie, Sad Apelacyjny na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. zmienit czeSciowo zaskarzony wyrok w zakresie
powyzej wskazanym. W pozostalym zakresie, na podstawie art. 385 k.p.c., apelacja pozwanego zostala oddalona.

O kosztach postepowania apelacyjnego, uznajac, iz powod przegrat jedynie co do nieznacznej czeéci zadania, orzeczono
na podstawie art. 98 § 11 3, art. 99, art. 100 zdanie 2, art. 108 § 1 k.p.c. oraz na podstawie § 8 pkt 19 w zw. z § 10 ust.



1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 22 pazdziernika 2015 r. w sprawie oplat za czynnoS$ci radcow
prawnych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 265).

SSA Maciej Dobrzynski



