Sygn. akt I ACa 373/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 pazdziernika 2012 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie I Wydzial Cywilny w skladzie:
Przewodniczacy:SSA Maciej Dobrzynski (spr.)

Sedziowie:SA Hanna Muras

SO (del.) Dorota Brodziak

Protokolant:sekr. sad. Monika Likos

po rozpoznaniu w dniu 10 pazdziernika 2012 r. w Warszawie

na rozprawie sprawy z powodztwa S. des (...) S.A. z siedzibg w V.
przeciwko (...) sp.z 0.0. z siedziba w W.

o zakazanie naruszen praw z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego
na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie

z dnia 21 grudnia 2011 r., sygn. akt XXII GWzt 16/11

1. oddala apelacje,

2, zasqgdza od (...) sp. z o0.0. z siedzibg w W. na rzecz S. des (...) S.A. z siedzibg w V. kwote 1890
(jeden tysiqgc osiemset dziewieédziesiqt) ztotych tytulem zwrotu kosztow procesu w postepowaniu
apelacyjnym.

I ACa 373/12
UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 23 lipca 2011 r. spo6lka akecyjna prawa szwajcarskiego S. des (...) S.A. z siedziba w V. wniostla o:

1/ zakazanie pozwanej ad. 1 (...) sp. z 0.0. z siedzibg w W. popelniania czynéw nieuczciwej konkurencji i naruszania
przystugujacego powddce prawa do stownego wspolnotowego znaku towarowego (...) (nr (...)) poprzez zakazanie:

- oferowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej (w tym za posrednictwem Internetu), a
takze skladowania, importu i eksportu kawy w kapsulkach, ekspreséw do kawy na kapsulki oraz akcesoriow do kawy,
oznaczonych znakami: (...) , (..) i(...) (...) atakze innymi oznaczeniami zawierajacych stowo (...) ;

- uzywania powyzszych oznaczen w dokumentach handlowych i reklamie, a takze na produktach promocyjnych oraz
w programach lojalno$ciowych i promocyjnych (w tym na stronach internetowych)

z dniem uprawomocnienia sie wyroku,



2/ nakazanie pozwanej ad. 1 zniszczenia na jej koszt nalezacych do niej, a nie wprowadzonych jeszcze do obrotu
towar6w, opakowan i materialow reklamowych oznaczonych znakami: (...) , (..) i(...) (...) , atakze innymi
oznaczeniami zawierajacych stowo (...) , w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku,

3/ nakazanie pozwanej ad. 1 usuniecia skutkoéw naruszenia przez wycofanie z obrotu, a nastepnie zniszczenie
nalezacych do niej towaréw, opakowan i materialéw reklamowych oznaczonych znakami: (...) , (..) i(...) C..)
, a takze innymi oznaczeniami zawierajacych stowo (...) , w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku,

4/ orzeczenie o podaniu do publicznej wiadomo$ci na koszt pozwanej ad. 1 informacji o treéci zapadlego wyroku
w brzmieniu nastepujacym (uzupelnionym o wlasciwa date) lub innym ustalonym przez Sad: ,Wyrokiem z dnia
... Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych zakazal pozwanemu - firmie (...) sp. z o.0.
naruszania prawa do stownego znaku towarowego wspdlnoty (...) (nr (...)), przystugujacego firmie (...) des (...) S.A.
z siedziba w Szwajcarii, zakazujac pozwanemu oferowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej
(w tym za poSrednictwem Internetu) a takze skladowania, importu i eksportu kawy w kapsulkach, ekspresow do
kawy na kapsulki, oraz akcesoriéw do kawy, oznaczonych znakami: (...), (...)i(...) (...) oraz innymi oznaczeniami
zawierajacych stowo (...). Jednocze$nie firma (...) sp. z 0.0. zobowigzana zostala do usuniecia skutkoéw naruszenia
przez wycofanie z obrotu i zniszczenie nalezacych do niej towaréw bezprawnie oznaczonych znakami: (...), (...)i(...)
a takze innymi oznaczeniami zawierajacych slowo (...).” w obramowanym ogloszeniu o wielkosSci co najmniej polowy
strony z napisem wykonanym czcionka Arial lub podobna o wielko$ci 18 w skali Microsoft Word w kolorze czarnym
na bialym tle, na stronach o numerach 1, 3 lub 5 nie przeznaczonych do ogloszen, w nastepujacych czasopismach:
Gazeta (...) (wydanie weekendowe),(...), (...)na (...), M.,(...) (...), E., E.,(...), T.,(...) (...), (...) C.,(..),(...), (.0,(..),
(...)(...), w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku,

5/ orzeczenie o podaniu na koszt pozwanej ad. 1 do publicznej wiadomo$ci informacji o wyroku o tresci okre$lonej w
punkcie 4. powyzej, o wielko$ci calej strony, poprzez umieszczenie jej przez okres 60 dni na stronie internetowej: (...)
w spos6b widoczny bezposrednio po otworzeniu strony w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku,

6/ zasadzenie od pozwanej ad. 1 na rzecz powodki zwrotu kosztéw procesu,

7/ zakazanie pozwanej ad. 2 (...) sp. z 0.0. z siedziba w W. popeliania czynéw nieuczciwej konkurencji oraz naruszania
przystugujacego powddce prawa do stownego wspoélnotowego znaku towarowego (...) (nr (...)) poprzez zakazanie:

- oferowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej za po$rednictwem Internetu kawy w
kapsulkach, ekspreséw do kawy na kapsulki oraz akcesoriéw do kawy oznaczonych znakami: (...) , (..) (...) (...)
, a takze innymi oznaczeniami zawierajacych stowo (...) ;

- uzywania powyzszych oznaczen w reklamie oraz informacjach zamieszczanych na stronach internetowych, w tym w
programach lojalno$ciowych i promocyjnych;

w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku,

8/ orzeczenie o podaniu na koszt pozwanej ad. 2 do publicznej wiadomosci informacji o wyroku o treéci nastepujace;j
(uzupelnionej o wlasciwa date), lub innej ustalonej przez Sad: ,Wyrokiem z dnia ... Sgd Wspolnotowych Znakow
Towarowych i Wzoréw Przemyslowych zakazal pozwanemu - firmie (...) sp. z 0.0. naruszania prawa do slownego
znaku towarowego wspolnoty (...) (nr (...)), przystugujacego firmie (...) des (...) S.A. z siedzibg w Szwajcarii
zakazujac pozwanemu oferowania i wprowadzania do obrotu a takze reklamowania na terytorium Unii Europejskiej
(za poérednictwem Internetu) kawy w kapsulkach, ekspresow do kawy na kapsulki, oraz akcesoriéw do kawy,
oznaczonych znakami: (...), (...), (...)i(...) (...) atakze innymi oznaczeniami zawierajacych stowo (...).” poprzez
umieszczenie jej przez okres 60 dni na stronach internetowych: (...), w sposéb widoczny bezposrednio po otworzeniu
tych stron, o wielkosci calej strony, z mozliwoScia przelaczenia z jezyka polskiego na jezyki: angielski, niemiecki,



francuski, wegierski, czeski, stowacki, bulgarski, ramunski, szwedzki, litewski i lotewski (w ktérych takze ma zostaé
zamieszczone thumaczenie tego tekstu), w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku,

9/ zasadzenie od pozwanej ad. 2 na rzecz powodki zwrotu kosztow procesu.
W odpowiedzi na pozew z dnia (...) sp. z 0.0. z siedziba w W. wniosla o oddalenie powo6dztwa i zwrot kosztow procesu.
W odpowiedzi na pozew z dnia (...) sp. z 0.0. z siedziba w W. wniosla o oddalenie powo6dztwa i zwrot kosztow procesu.

Wyrokiem z dnia 21 grudnia 2011 r. Sad Okregowy w Warszawie Sad Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow
Przemystowych

1/ zakazal pozwanej ad. 1 (...) sp. z 0.0. w W. naruszania praw powoda z rejestracji wspolnotowego znaku
towarowego (...) (nr (...)),tojest: oferowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej (w tym za
posrednictwem Internetu), sktadowania w tych celach, importu i eksportu kawy w kapsulkach, ekspreséw do kawy na
kapsulki oraz akcesoriow do kawy opatrzonych znakami towarowymi (...) , (..) i (..) (...) ,atakze uzywania
tych znakéw w dokumentach handlowych i reklamie, na produktach promocyjnych, w programach lojalno$ciowych
i promocyjnych (w tym na stronach internetowych),

2/ nakazal pozwanej ad. 1 zniszczenie, na jej koszt, nalezacych do niej, a nie wprowadzonych jeszcze do obrotu
opakowan i materialdbw reklamowych ze znakami towarowymi  (...) , (..) i(..) (...) w terminie 7 dni od
uprawomocnienia sie wyroku,

3/ nakazal pozwanej ad. 1 wycofanie z obrotu, nalezacych do niej, towaréw, opakowan i materialow reklamowych
opatrzonych znakami towarowymi (...) , (..) i(...) (...) , a nastepnie zniszczenie tych opakowan i materialow
reklamowych - w terminie 30 dni od uprawomocnienia sie wyroku,

4/ nakazal pozwanej ad. 1, aby podala do publicznej wiadomosci, na swdj koszt, na stronie internetowej(...), w spos6b
widoczny bezposérednio po otworzeniu strony, w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku, informacji o
tresci: ,,Wyrokiem wydanym 21 grudnia 2011 r. Sad Okregowy w Warszawie Sad Wspdlnotowych Znakow Towarowych
i Wzoréw Przemystowych zakazal (...) spotce z 0.0. w W. oferowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Unii
Europejskiej, sktadowania w tych celach, importu i eksportu kawy w kapsulkach, ekspresow do kawy na kapsulki oraz
akcesoriow do kawy opatrzonych znakami towarowymi (...) , (..) i(...) (..) , atakze uzywania tych znakow w
dokumentach handlowych i reklamie, na produktach promocyjnych, w programach lojalno$ciowych i promocyjnych.
Sad nakazal takze zniszczenie, na koszt(...) (...), nalezacych do niej, a nie wprowadzonych jeszcze do obrotu opakowan
i materialow reklamowych ze znakami towarowymi (...) , (..) i (..) (...) oraz wycofanie z obrotu, nalezacych
do niej, towardow, opakowan i materialéw reklamowych opatrzonych znakami towarowymi (...) , (..) i(...) (..)
, a nastepnie zniszczenie tych opakowan i materialéw reklamowych.” - o wielko$ci calej strony, poprzez umieszczenie
jej przez okres 60 dni,

5/ oddalil pow6dztwo wzgledem (...) sp. z 0.0. w W. w pozostalej czesci,
6/ oddalil powodztwo wzgledem (...) sp. z 0.0. w W. w caloéci,

7/ zasadzilt od (...) sp. z 0.0. w W. na rzecz S. des (...) S.A. z siedzibg w V. kwote 14.217 zl, tytulem zwrotu kosztéw
procesu,

8/ zasadzil od S. des (...) S.A. w V. na rzecz (...) sp. z 0.0. w W. kwote 857 zl, tytulem zwrotu kosztéw zastepstwa
procesowego,

9/ oplate ostateczna ustalil na kwote 5.000 zl i uznal za pobrana od powoda do kwoty 1.000 zk;



10/ nakazal pobrac od (...) sp. z 0.0. w W. na rzecz Skarbu Panistwa - Sadu Okregowego w Warszawie kwote 2.500
zl, tytulem nieuiszczonej czesci oplaty ostatecznej,

11/ nakazal pobra¢ od S. des (...) S.A. w V. na rzecz Skarbu Panstwa - Sadu Okregowego w Warszawie kwote 1.500
zl, tytulem nieuiszczonej czedci oplaty ostateczne;.

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

W 1974 r. S. des (...) S.A. (dalej jako N.) nabyla od (...) w G. prawa do nowej technologii hermetycznego
pakowania w kapsulki doktadnie odmierzonej iloéci zmielonej kawy, umozliwiajacej przechowywanie w niezmienionej
postaci zawartych w niej zwigzkéw aromatycznych oraz chroniacej je przed szkodliwym wplywem $wiatla, wilgoci i
powietrza. Kawa parzona jest w specjalnie do tego przystosowanym, ekspresie ciSnieniowym. Technologia ta zostala
nastepnie udoskonalona przez powo6dke, co umozliwilo zaparzenie kawy o takich samych wtasciwoéciach w warunkach
domowych lub biurowych. Produkcja i sprzedaz ekspreséow ciSnieniowych do kawy na kapsulki rozpoczela sie w
Szwajcarii w 1986 r. Nadana im nazwa (...) zawiera w sobie element (...) wspo6lny znakom towarowym(...) ( (...)
). Od 1990 r. ekspresy sa sprzedawane we Wloszech, a nastepnie we Francji, w Niemczech i krajach Beneluksu, w
Austrii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i innych krajach Unii Europejskiej. Od 2002 r. produkty (...) s3a oferowane
takze w Polsce.

Znak towarowy (...) jestuzywany i chroniony, poczawszy od pierwszej rejestracji w Szwajcarii 3 wrze$nia 1985 r.,
w wielu krajach na calym $wiecie. W 2002 r. zostal zgloszony do ochrony w Polsce. (...) stuzy m.in. prawo do slownego
wspoélnotowego znaku towarowego (...) , zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod
nr (...), z pierwszenstwem od 31 lipca 2002 r., dla towarow i ustug w klasach 7, 9, 11, 21, 30, 35, 37, 39, 41 i 43
klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla kawy i ekspreséw do kawy (w tym na kapsulki), akcesoriow zwigzanych z kawa (w
tym utensylia i pojemniki, artykuly ze szkla i porcelany), reklamy, promocji i dystrybucji tych artykuléw (zaréwno w
sprzedazy bezposredniej, jak i przez Internet). Znak (...) jest przedmiotem globalnej licencji udzielonej (...) S.A.,
uzywajacej go takze w postaci slownej i stowno-graficznej , czy, dla towaréw sprzedawanych w systemie dystrybucji
selektywnej, za poSrednictwem krajowych sieci wylacznych dystrybutoréow, w Polsce przez (...) S.A., w sieci butikéw,
przez zamowienia telefoniczne i za posrednictwem Internetu.

Zalozeniem systemu sprzedazy produktéw opatrzonych znakiem towarowym (...) jest dbalosé o wysoka jakoéc
kawy, ekspresow i akcesoriow. Towary z tym znakiem cieszg sie bardzo dobra opinia klientow, cho¢ cena kawy (...)
jest stosunkowo wysoka. Zaawansowane technologicznie ekspresy do kawy, produkowane specjalnie dla systemu
(...) przez renomowanych wytwoércow, jak np. M. A.,D., M., P., K., maja wysoka jako$§¢ i nowoczesne wzornictwo,
cieszac sie duzym zainteresowaniem.

Towary opatrzone znakiem towarowym  (...) sa oferowane w ramach zindywidualizowanego systemu obslugi
klienta. Kazdy posiadacz ekspresu staje sie automatycznie czlonkiem Klubu (...), zyskujac przywileje o charakterze
promocyjnym (informacje o nowoSciach i limitowanych seriach) oraz spolecznoéciowym (regularnie wysytany N.). W
ciggu o$miu lat liczba czlonkéw Klubu (...) wzrosta z 600.000 do ponad 6 mln (w 2008 r. przybyto ich 2,2 mln.) W
polowie 2009 r. klub liczyl ponad 7 mln czlonkéw w pie¢dziesieciu krajach, a polowa z nich podjeta decyzje o nabyciu
urzadzenia (...) zetknawszy sie z nim u klubowicza. Prowadzone przez pow6dke badania wskazuja, ze 95 % cztonkdow
klubu deklaruje pelne zadowolenie. Produkty (...) sa adresowane do ludzi bardziej zamoznych, nastawionych na
wysoka jako$é i prestiz. Od drugiej potowy lat dziewieédziesiatych XX wieku corocznie notowany jest 30-40% wzrosty
sprzedazy. W 2005 r. sprzedano w 35 krajach 1,7 mld kapsutek zkawa (...) iponad 1 mln ekspreséw do kawy. Znak
towarowy (...) byl $wiatowym i europejskim liderem, z udzialem w rynku wynoszacym okoto 17% i przychodem
przekraczajagcym 800 mln CHF, w tym prawie 600 mln CHF w krajach Unii Europejskiej. W 2006 r. sprzedaz kapsulek
zkawa (...) wzrosla do 2,3 mld, a ekspreséw do 1,4 mln. Udzial w rynku przekroczyt 18%, a przychéd ze sprzedazy
1,16 mld CHF, z czego prawie 850 mln CHF w krajach Unii Europejskiej. W 2007 r. przychdd ze sprzedazy produktow
(...) przekroczyt 1,6 mld CHF (ponad 1,3 mld w krajach Unii Europejskiej). W 2008 r. 2,26 mld CHF (ponad 1,8



mld w krajach Unii Europejskiej). W kolejnych latach, w Unii Europejskiej, gdzie realizowane jest 90% zamowien,
przychdéd ten przekroczyl 2,25 mld CHF w 2009 r. i 2,63 mld CHF w 2010 1.

Powddka podejmuje liczne dzialania promocyjne i marketingowe, majace na celu budowe sily i zdolno$ci odrozniajace;j
znaku towarowego (...) , ktdry jest takze obecny na imprezach kulturalnych, sportowych, czy gastronomicznych.
Aspiruje do osiagniecia statusu marki odpowiedzialnej, dbajacej o §rodowisko naturalne i wrazliwej spolecznie.
Angazuje sie w inicjatywy charytatywne. W reklamie i promocji znaku (...) biora udzial znani i popularni aktorzy.
0Od 2006 r. ambasadorem medialnym (...) jest popularny aktorG. C., ktory, biorac udzial w kampanii reklamowej,
przyczynil sie do wzrostu spontanicznej znajomo$ci marki w krajach europejskich o 80 %.

Znak towarowy (...) jest przedstawiany jako marka luksusowa, z czym wigze sie strategia marketingowa polegajaca
na realizacji wspo6lnych projektow z wladcicielami innych tego typu marek (np. (...), P., F., S, P., L., M. (...)). (...) jest
obecny w sieciach luksusowych hoteli oraz w klasie business wybranych linii lotniczych. Butiki (...), znajdujace sie
w wielu prestizowych lokalizacjach na calym $wiecie, majg nowoczesny wystréj. W ich otwarciu uczestnicza znane i
popularne osoby, z czym wiaze sie zainteresowanie mediow. Butik w W. zostal otwarty na poczatku 2007 .

Znak towarowy (...) znany byl w latach 2008-2009 ponad polowie doroslych konsumentéw mieszkajacych w
Austrii, w Belgii, we Francji, w Niemczech, w Holandii i w Portugalii. Od kilku lat jest on uznawany za druga co do
warto$ci marke kawy na $wiecie (zaN. ,. a przed M. (...),J.iS.). Wartoé¢ znaku wyceniona zostata na 1,935 mld USD
W 2007 1., 2,451 mld USD w 2008 r. i 2,799 mld USD w 2009 r. Jest przykladem sukcesu rynkowego.

Powodka prowadzi aktywne dzialania w celu ochrony znaku (...), sprzeciwiajac sie uzywaniu konfuzyjnych oznaczen i
naruszaniu jej praw wylacznych przez konkurentéw rynkowych. 21 czerwcea 2011 r. (...) wydal decyzje uwzgledniajaca
jej opozycje wobec rejestracji wspolnotowego znaku towarowego dla towaréow w klasach 11 i 30 klasyfikacji nicejskie;j.
Skutecznie interweniowala takze w sprawach dotyczacych znakéw wspolnotowego i krajowych: (...), (..), (..),

«..D,, (..), (...).

Dla oferowanych przez siebie ekspresow do kawy, kapsulek z kawg, akcesoriéw, produktéow oraz w programach
lojalnosciowych i promocyjnych, spotka (...) sp. z 0.0. z siedziba w W. (dalej jako (...) uzywa znaku towarowego (...)
, w postaci stownej — takze jako (...) (...) , (...)1islowno-graficznej :

Produkty  (...) sa reklamowane, jako towary wysokiej jako$ci, o awangardowym wzornictwie, innowacyjne
i luksusowe. Spoétka (...) uzywa oznaczen ¢.) , (..) (..) 1 (...) w zwigzku z oferowaniem,
wprowadzaniem do obrotu ekspreséw do kawy, kapsulek z kawg i akcesoriéw, a takze w informacji handlowej i
reklamie. Towary (...) dystrybuujew salonach wystawowych, w punktach obstugi klienta, w sprzedazy telefonicznej,
za posrednictwem ok. 3.000 przedstawicieli handlowych (tzw. direct sale) - w trakcie tzw. prezentacji, w ekspres linii,
za poSrednictwem sklepéw internetowych prowadzonych przez pozwana ad. 1 lub jej przedstawicieli, w witrynach
na stronach internetowych pod adresami (...) i(...), a takze przez inne wspoélpracujace z nia podmioty, np. spotki
(...), K.-D.. Pozwana akceptuje wowczas przyjety przez nie sposdb sprzedazy, nie stawiajac wobec nich wymogow
obowiazujacych akwizytoréw (...). Kazdy z przedstawicieli handlowych, odpowiednio przeszkolonych, ma obowiazek
przestrzegania wytycznych i instrukeji sformulowanych w materiatach(...) (...).

Pozwana ad. 1 uzywa takze oznaczen «<..) , (.. (..) 1 (...) na swojej stronie internetowej pod
adresem (...) i w domenie internetowej(...).pl. (...) oferowane sg na terenie Polski, nie ma jednak ograniczen co do
pochodzenia i miejsca zamieszkania osob zainteresowanych ich nabyciem. Oferta internetowa dostepna jest takze w
innych panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej. Towary oferowane przez pozwang ad. 1 zawieraja wskazanie(...),
jako ich producenta. Nie odnosi sie to jednak do reklamy i informacji handlowej sp6tki (...).

Oznaczenia (..) ,(...) (..) i (..) s3uzywane takze w obrocie gospodarczym w Unii Europejskiej za
poérednictwem stron internetowych pod adresami: (...) w domenach, ktérych nazwy sa zarejestrowane na rzecz spotki
(...) sp. z 0.0. z siedziba w W. (dalej jako (...)).



Spolce (...) shuzy prawo ochronne (R- (...)) na stowno-graficzny znak towarowy , udzielone przez Urzad Patentowy
RP decyzja z 1 kwietnia 2009 r., z pierwszenstwem od 8 listopada 2007 r., 0 czym opublikowano 31 sierpnia 2009
r., dla towar6w w klasach 11 (elektryczne urzadzenia do parzenia espresso, elektryczne ekspresy do kawy) oraz 30
klasyfikacji nicejskiej (m.in. kawa w kapsulkach, produkty kawowe). Obecnie, na wniosek powddki prowadzone jest
postepowanie w jego uniewaznienie.

(...) Swiadczy pozwanej ad. 1 ustugi hostingowe. Nie oferuje, nie wprowadza do obrotu na terytorium Unii Europejskiej
za poSrednictwem Internetu kawy w kapsulkach, ekspreséow do kawy na kapsulki oraz akcesoriow do kawy
opatrzonych znakami (...) , (..) 1i(..) (..) aniinnymi oznaczeniami zawierajacych stowo (...) , nie
uzywa tych oznaczen w reklamie ani w informacjach zamieszczanych na stronach internetowych, w tym w programach
lojalno$ciowych i promocyjnych.

Sad I instancji wskazal, ze powyzszych ustalen faktycznych dokonal w oparciu o zaoferowane przez strony dowody. Sad
podkreslit przy tym, ze nie wszystkie - z bardzo licznych - wnioskdw dowodowych mialy znaczenie dla rozstrzygniecia
sporu. Pominiete zostaly te twierdzenia i dowody, ktére byly powolywane wyltacznie dla przedstawienia wzajemnych
negatywnych odniesien stron i ich pelnomocnikéw, ograniczajac sie do istotnych dla sprawy kwestii merytorycznych.

Sad I instancji postanowil réwniez - na podstawie art. 479'* § 1i art. 479'4 § 2 k.p.c. - o pominieciu, jako sp6znionych,
tych twierdzen i oddaleniu wnioskéw dowodowych, ktére nie zostaly zawarte w pozwie, odpowiedziach na pozew i
replice.

Sad Okregowy stwierdzil, ze bezsporne bylo, ze strony sporu sa przedsiebiorcami, a pozwana ad. 1 uzywa
kwestionowanych oznaczen pomimo zdecydowanego sprzeciwu powodki. Zakres tego uzywania (oferowanie,
wprowadzanie do obrotu i reklama towardw takich, jak ekspresy do kawy, kapsulki z kawa i ich akcesoria) takze nie by}
przedmiotem sporu. Strony nie zgadzaly sie natomiast ze soba co do zakresu ochrony przyznanej powodce w wyniku
rejestracji wspolnotowego znaku towarowego (...) , jego zdolnoéci odrézniajgcej, renomy oraz naruszenia prawa
przez uzywanie oznaczen (...),(...)(..) i (..) .Kwestie te podlegaly ocenie wedlug stanu z drugiej polowy 2008 r. -
jako udowodnionej daty rozpoczecia ich uzywania przez pozwana ad. 1. (zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunatu
Sprawiedliwo$ci (ETS) z 27 kwietnia 2006 r. w sprawie C-145/05 L. S. & Co.) Bez znaczenia byly dzialania promocyjne
i reklamowe podejmowane przez pozwang ad. 1 dla budowy znajomo$ci znaku towarowego (...) wérod klientow.
Nie moze ona bowiem odnosié jakichkolwiek korzySci z naruszania prawa wylacznego ( nemo ex suo delicto meliorem
suam condicionem facere potest) powodki, ktérej nie mozna skutecznie postawié zarzutu $wiadomego tolerowania
uzywania przez nig kwestionowanych oznaczen.

W ocenie Sadu Okregowego nie mialy istotnego znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy twierdzenia i dowody dotyczace
koncernu, jego wlasciciela i znaku towarowego(...)(podobnie, jak nie mialyby znaczenia dla orzekania o tym
konkretnym naruszeniu inne prawa S. des (...) S.A.), a takze jakoSci i cen oferowanych przez kazda ze stron towarow.
Ich znajomo$¢ wsrdd klientdéw, dobra opinia jaka sie ciesza nie maja wplywu na stwierdzenie, czy w tym jednym,
konkretnym przypadku pozwane naruszaja lub nie prawo wylaczne powddki. Renoma, w rozumieniu dobrej opinii
o przedsiebiorcy i znajomosci jego znaku towarowego nie eliminuje ryzyka konfuzji konsumenckiej, szczeg6lnie, ze
nabywca zainteresowany okre$lonym towarem lub usluga nie gromadzi informacji o producencie lub ustugodawcy,
ani nie weryfikuje, jakie zwigzki gospodarcze, prawne albo personalne tacza go z innymi uczestnikami rynku. Sam fakt
znajomosSci producenta nie wyklucza naruszenia prawa do znaku towarowego. (np. wyrok ETS z 6 pazdziernika 2005 .
w sprawie C-120/04 M. ) Sad I instancji wskazal, ze kierujac sie, wyznaczonym granicami pozwu, przedmiotem sporu,
ograniczyl sie do zbadania, czy sposéb dystrybucji ekspresow do kawy, kapsulek z kawa i akcesoriéw opatrzonych
znakiem towarowym (...) sprawia, iz nie istnieje potencjalna mozliwo$¢ wprowadzenia w blgd nabywcoéw co do
pochodzenia tych towaréw od stron postepowania.

Sad Okregowy wskazal, ze przepis6w Kodeksu postepowania cywilnego nie da sie wywie$¢ obowiazku przedstawienia
przez strone, wnioskowanego przez nia dowodu z dokumentu sporzadzonego w jezyku obcym z ttumaczeniem na jezyk
polski. Strona winna to uczyni¢ dopiero na zadanie sadu lub na wniosek przeciwnika procesowego (art. 256 k.p.c.).



Zgloszone przez pozwane zastrzezenie zostalo uwzglednione i powodka w terminie przedstawita wszystkie zadane

tlhumaczenia. Wykonanie tego obowigzku w toku procesu nie moglo byé uznane za spéznione, w rozumieniu art. 479"
§ 1 k.p.c.

Sad I instancji wskazal, ze ustalenia faktyczne oparte zostaly na tych twierdzeniach i dowodach, ktére nie byly
kwestionowane co do meritum, ktérych wiarygodno$é nie byla podwazana, ktére lacznie tworzyly sp6jna calosé.
Sad Okregowy nie podzielil zgloszonych przez pozwane czysto formalnych zarzutow, ktore nie przektadaly sie na
pozbawienie wiarygodnoéci wydrukéw ze stron internetowych i dokumentéw, powolywanych przez powddke na
okolicznosci, co do ktorych nie zostaly zgloszone Zadne konkretne zastrzezenia. Sad nie podzielil tezy, ze kazdy wydruk
ze strony internetowej powinien by¢ notarialnie poSwiadczony. W przekonaniu Sadu, w sytuacji gdy wydruk nie
jest niekwestionowany co do zawartej w nim tresci, nie jest wymagane jakiekolwiek jego potwierdzenie. Wylacznie
wowcezas, gdy zarzuca niezgodno$é treéci przedstawionych na stronie internetowej z rzeczywistoScia, przeciwnik
procesowy moze zasadnie zadac np. otwarcia strony, zlozenia wydruku notarialnie po§wiadczonego lub dopuszczenia
dowodu z opinii bieglego. W innych przypadkach, zadanie - dla zasady - notarialnego po$wiadczania kazdego otwarcia
strony internetowej powinno by¢ uznane za calkowicie nieuzasadnione, zwiekszajace koszty procesu i wydluzajace
czas trwania postepowania.

Sad Okregowy pomingl takze dowdd z badan (...), zaoferowany przez pozwane na okoliczno$é znajomosci w Polsce
znaku towarowego (...). Nie mial on znaczenia ze wzgledu na zalozone ograniczenie badania znajomosci znaku
towarowego - przeprowadzonego w sierpniu 2011 r. (a nie w 2008 r.) - do terytorium Polski, jednego tylko panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej. Nie moglo ono stuzy¢ takze ocenie ryzyka konfuzji konsumenckiej, nie odpowiadato
bowiem przyjetym regulom (rozsadnemu konsumentowi, znajacemu i zachowujacemu w pamieci wezeéniejszy znak
towarowy, po pewnym czasie zadane zostaje pytanie o znak p6zniejszy i ewentualng konfuzje / skojarzenie z nim).

Pozwane nie zakwestionowaly renomy spornego znaku towarowego w innych niz Polska panstwach czlonkowskich
Unii Europejskiej. W sytuacji zatem przyjecia przez Sad Okregowy innego niz ich zalozenia, ze renoma powinna
by¢ udowodniona w panstwie naruszenia, cala argumentacja przestala mie¢ dla rozstrzygniecia sporu jakiekolwiek
znaczenie. Argumenty pozwanych (jak np. wyliczenie znakdow towarowych z elementem slownym (...) , spézniony
zarzut nieuzywania przez powodke znaku stownego (...) ) nie mialy znaczenia dla oceny naruszenia. Powolywane
przez pozwane na poparcie ich twierdzen, argumenty (np. teza, ze element slowny (...) w kazdym przypadku ma
charakter opisowy), zawezaly perspektywe, w jakiej Sad Okregowy zobowigzany byl wyjasnic¢ istotne okolicznosci i
rozstrzygnaé o spornych pomiedzy stronami kwestiach.

Sad Okregowy w pierwszym rzedzie wskazal, ze spolce (...) nie sluzyla ochrona jej intereséw gospodarczych
gwarantowana ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako u.z.n.k.). Uznanie
dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spelnieniem nastepujacych przestanek:

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

Konkurencyjne sa wylacznie dzialania zewnetrzne, adresowane do innych uczestnikow wymiany rynkowej, majace
na celu zdobycie klientow dla oferowanych przez nich towaréw przez zwiekszenie wlasnej efektywnosci gospodarczej
badz oslabienie cudzej. Naruszenie lub zagrozenie intereséw gospodarczych innych uczestnikéw rynku musi miec¢
charakter bezposredni i realny. Muszg one by¢ zdolne wywiera¢ wplyw na innych przedsiebiorcow-konkurentéw (albo
na konsumentéw) i niekorzystnie oddzialywac na ich sytuacje.

Sad I instancji wskazal, ze w obowigzujacym stanie prawnym brak jest podstaw dla szerokiej wykladni pojecia
naruszenia interesu gospodarczego, mogacej uzasadniaé stosowanie przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji do wszystkich samodzielnych podmiotéw prawnych, tylko z tej przyczyny, ze ze wzgledu na istniejace



powiazania, nieuczciwie konkurencyjne dzialania pozwanego ostatecznie wplywaja takze na ich sytuacje ekonomiczng
(np. producenta, dostawcy, kooperanta, nabywcy, agencji reklamowej). Takie rozumienie pojecia naruszenia lub
zagrozenia interesu innego przedsiebiorcy mogloby, w istniejacym ustroju gospodarczym, prowadzi¢ w skrajnych
przypadkach do stwierdzenia, ze wlasciwie kazdy uczestnik gry rynkowej jest w mniejszym lub wiekszym stopniu
dotkniety dzialaniem nieuczciwie konkurencyjnym, kazdy zatem moglby dochodzi¢ na drodze sadowej roszczen
okre§lonych w art. 18 u.z.n.k. Stluszne, w przekonaniu Sadu, jest uznanie, ze roszczenia z art. 18 u.z.n.k. sthuza
wylacznie przedsiebiorcom, prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza na polskim rynku, ktorych interesy gospodarcze
zostaly bezposrednio naruszone lub zagrozone, a ustawa nie ma zastosowania do podmiotéw zagranicznych,
ktére nie prowadza w Polsce dzialalno$ci, a jedynie sa korporacyjnie powigzane z polskimi przedsiebiorcami,
zachowujacymi odrebnoé¢ prawna i ekonomiczng, ktérym zbywaja swoje towary lub udzielaja licencji na uzywanie
znakow towarowych.

W ocenie Sadu I instancji powddka nie udowodnila, ze dzialania pozwanych w sposéb bezposredni naruszaja jej
interesy gospodarcze. Nie wykazala, iz jest obecna na polskim rynku. Z przedstawionych uméw wynikato, ze znak
(...) jest przedmiotem globalnej licencji udzielonej przez powddke spdlce (...) S.A., ktéra prowadzi w Polsce
sprzedaz towar6w  (...) za poSrednictwem swego dystrybutora - spotki (...) S.A. , ktéra jest samodzielnym
podmiotem gospodarczym. Sad Okregowy podzielil zarzuty zglaszane w tym wzgledzie przez pozwane i zauwazyl
jednoczesnie, ze ich stanowisko nie bylo jednak konsekwentne, bowiem réwnoczes$nie uznawaly one, iz powziecie
przez (...) S.A. wiadomosci o uzywaniu kwestionowanych oznaczenn uzasadnialo rozpoczecie biegu trzyletniego
terminu przedawnienia. Powodka nie uczestniczy bezposrednio w obrocie gospodarczym ma terytorium Polski,
a jej interesy gospodarcze moga by¢ ewentualnie tylko po$rednio naruszane przez pozwane, co nie uzasadnialo
udzielenia ochrony na podstawie ww. ustawy. W okoliczno$ciach faktycznych sprawy, stosunek konkurencji, ktory
moglby by¢é poddawany ocenie z punktu widzenia zgodno$ci z zasadami uczciwos$ci kupieckiej istnieje wylacznie
pomiedzy spoélkami (...) S.A. i(...). N. nie moze zatem skutecznie zada¢ uwzglednienia pow6dztwa na podstawie art.
18 u.z.n.k. Ochrone jej prawa wylacznego zapewniaja natomiast przepisy rozporzadzenia w sprawie wspolnotowego
znaku towarowego i Prawa wlasno$ci przemystowej (p.w.p.).

Odnoszac sie do zadania N. udzielenia ochrony wynikajacej z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego (...)
Sad Okregowy wskazal na wstepie, ze prawo znakéw towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakl6cone;j
konkurencji, ktorego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celow TWE. W systemie tym przedsiebiorstwa
powinny mie¢ pelng mozliwo$é¢ przyciagania do siebie klientow dzieki wysokiej jako$ci ich towaréw lub ustug, co jest
uzaleznione od istnienia oznaczen odrézniajacych, pozwalajacych na ich zidentyfikowanie. Podstawowa funkcja znaku
towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub koncowemu odbiorcy mozliwosci okre$lenia pochodzenia towaru
lub ushugi oznaczonych znakiem, odréznienia (bez ewentualno$ci wprowadzenia w blad) ich od towaréw lub ustug
innego pochodzenia.

Z orzecznictwa ETS wynika, ze prawo wylaczne zostalo przyznane wlascicielowi znaku towarowego, aby umozliwi¢ mu
ochrone jego szczeg6lnych interesdéw, zadbanie o to, aby znak ten mégl spelniaé wtaéciwe mu funkcje zagwarantowania
konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub ustugi oraz ich jakosci (gwarancyjng), komunikacyjna, reklamowa
i inwestycyjna. Wykonywanie tego prawa winno by¢ zastrzezone dla przypadkéw, w ktérych uzywanie przez osoby
trzecie okre$lonego oznaczenia wplywa lub moze negatywnie wpltywac na pelnione przez znak funkcje.

Rejestracja znaku towarowego skutkuje powstaniem po stronie uprawnionego sfery wylacznos$ci, w ktorej granicach
bedzie on mogt uzywac tego znaku z wylaczeniem innych osbb. Rejestracja w systemie wspolnotowym, obejmujaca
terytorium 27 panstw czlonkowskich Unii Europejskiej, nie naklada na uprawnionego obowiazku uzywania znaku w
kazdym z tych panstw. System ochrony stworzony przez ustawodawce wspolnotowego powinien jednak efektywnie
gwarantowa¢ uprawnionemu niezakl6cone pelnienie przez znak towarowy jego funkcji na calym terytorium Unii i
przez caly okres, na jaki prawo z rejestracji zostalo udzielone.

Sadu Okregowy nie podzielit stanowiska pozwanych, ze ograniczone terytorialnie uzywanie znaku towarowego
uzasadniato odstapienie od zastosowania sankcji zakazowych na obszarze tych panstw czlonkowskich, gdzie znak nie



jest (lub jest w mniejszym zakresie) uzywany przez uprawnionego. Z rejestracji znaku (...) wynikala dla powo6dki
wylacznosé obejmujaca calg Unie Europejska. Uzywanie w Polsce konfuzyjnie podobnego znaku lub oznaczenia
uzasadnialo zatem nalozenie na naruszyciela sankcji zakazowych, adekwatnych do sposobu jego dzialania, nie tylko
wowczas gdy stwierdzone zostanie wylaczenie lub utrudnienie pelnienia przez znak funkeji oznaczenia pochodzenia,
jakoSciowej, inwestycyjnej, czy reklamowej, lecz takze wowczas, gdy stwierdzona zostanie potencjalna mozliwo$é
negatywnego wplywu na nie, odnoszona nie do sposobu faktycznego wykonywania prawa z rejestracji lecz do calosci
wynikajacych z niego uprawnien.

Wspolnotowy znak towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym, funkcjonujacym obecnie w oparciu o unormowania
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego, ktore
reguluje w sposob caloSciowy kwestie zwigzane ze wspdélnotowymi znakami towarowymi, w szczegdlnoSci zasady
rejestracji, wynikajace z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o charakterze materialnoprawnym rozporzadzenia, jako
cze$¢ acquis communautaire stanowig element polskiego porzadku prawnego, znajdujac bezposrednie zastosowanie.
W wiekszoéci, sa one powtérzeniem regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 grudnia
1989 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakdow towarowych (Dz.U.
1989 L40 str.1) Implementujaca ja ustawa Prawo wlasnosci przemystowej znajduje zastosowanie wylacznie tam,
gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporzadzeniu, w szczegolno$ci w tym zakresie, w jakim odsyla ono do
wlasciwych przepisow prawa krajowego.

Wspolnotowy znak towarowy wywotuje ten sam skutek w calej Unii Europejskiej, moze on by¢ zarejestrowany, zbyty,
by¢ przedmiotem zrzeczenia sie lub decyzji stwierdzajacej wygas$niecie praw wlasciciela lub uniewaznienie znaku,
ktérego uzywanie moze by¢ zakazane jedynie w odniesieniu do calej Unii (art. 1 ust. 2). Znak ten uzyskuje sie poprzez
rejestracje przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM) na okres 10 lat od daty dokonania zgloszenia (z
mozliwo$cia przedluzenia). Prawa z rejestracji sa skuteczne wobec 0séb trzecich z dniem publikacji.

Art. 9 rozporzadzenia przyznaje uprawnionemu prawo do wylacznego i niezakléconego uzywania zarejestrowanego
wspoélnotowego znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, niemajacym jego zgody, uzywania w obrocie:

a/ identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarow lub ustug,

b/ oznaczenia, gdy, z powodu jego identycznoSci lub podobienistwa do znaku oraz identycznosci albo podobienstwa
towarow lub ustug, ktorych dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej, ktore obejmuje takze prawdopodobienstwo ich skojarzenia,

¢/ oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towarow lub uslug, ktére nie sa podobne
do tych, dla ktérych zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy sie on renoma w Unii Europejskiej i gdy
uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszycielowi nienalezna korzysé albo jest szkodliwe
dla odrézniajgcego charakteru lub renomy wspélnotowego znaku towarowego.

Ocena identyczno$ci lub podobienistwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku (oznaczenia) powinna
sie opiera¢ na ich zgodno$ci wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej (koncepcyjnej). Znaki nalezy poréwnywac
calosciowo, a decydujace znaczenie mie¢ beda elementy odrozniajace (dominujace), a nie opisowe. Oznaczenie (znak
towarowy) moze by¢ uznany za identyczny ze weze$niejszym znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza - bez dokonywania
zmian lub uzupelien - wszystkie elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako calo$¢, wykazuje nieznaczne
rbznice, ktore nie zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta.

Sad Okregowy nie podzielil przekonania powodki o identycznoéci stownego wspdlnotowego znaku towarowego (...)
i znaku stlowno-graficznego , czy oznaczen (...) , (..) ,(...) (..) .Jakkolwiek roznica sprowadza sie do jednej
litery(...), to jest ona elementem dystynktywnym znaku i oznaczen, wykluczone wiec bylo negowanie jej znaczenia.
Nie mozna zatem bylo zasadnie przyjaé, ze doszlo do naruszenia prawa wylacznego powddki w sposob zdefiniowany
w art. 9 ust. 1a rozporzadzenia.



Dwa znaki towarowe sa do siebie podobne jezeli, z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcow, s one przynajmniej
czeSciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. Identyczno$¢ poréwnywanych znakéw wystepuje
wowczas, gdy sa one dokladnie jednakowe (tozsame) lub charakteryzuja sie réznicami niedostrzegalnymi dla
przecietnego konsumenta. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sg identyczne, czy tez mozna mowié
zaledwie o podobienistwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakow
i ich calo$ciowego oddzialywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego
przecietnego konsumenta.

Dokonujac oceny podobienstwa towardéw i uslug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki charakteryzujace
zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznoSci), szczego6lnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposéb uzywania lub korzystania
z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter.
Caloéciowa ocena zaklada pewna wspoélzalezno$é miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczegolno$ci
podobienstwem znakéw towarowych oraz podobienstwem towaréw lub ushug, ktérych one dotycza, przy czym
niski stopien podobienstwa towaréw i ustug moze by¢ zrownowazony znaczgcym stopniem podobienstwa znakow
towarowych i odwrotnie. (zasada wzajemnej zalezno$ci).

Bezsporna byla w sprawie identyczno$é towardéw, dla ktérych oznaczenia uzywane sa wspdlnotowy znak towarowy
(...) 1pOZniejsze oznaczenia (...) ,(...) (..) , (..) . Wysoce podobny byt takze sposob w jaki oferowane sg
przez strony ekspresy do kawy i kapsulki z kawa (system dystrybucji selektywnej). Wbrew przekonaniu pozwanych,
rozsadny nabywca nie wyprowadzi jednak z tego faktu przekonania o pelnej rozdzielnoéci przedsiebiorstw, z ktérych
pochodza oferowane towary. Przeciwnie, nie znajac istniejacych pomiedzy nimi powiazan, moze przypuszczaé o
ich istnieniu na podstawie tego wlaénie podobienstwa towaréw i sposobow ich dystrybucji. Tym bardziej jest to
prawdopodobne, ze zaréwno N. jak i(...) tworza koncern grupujacy wiele podmiotéw, zajmujacych sie okreslonymi
dzialaniami i oferujacych okre$lony asortyment towarow lub ustug.

W my$l utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad istnieje wtedy, gdy znaczna czeéc
wlaéciwego kregu odbiorcéw moglaby zostaé skloniona do omylkowego zakupu towaru pozwanego, myslac, ze
jest to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub uslugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa),
ewentualnie moglaby uznaé, Zze dane towary lub uslugi pochodza z przedsiebiorstw powigzanych ze soba
gospodarczo. Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad powinno by¢ oceniane w sposob calo$ciowy, wedlug
sposobu postrzegania okre$lonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci konkretnego
przypadku, szczeg6lnie wzajemnej zalezno$ci miedzy podobienistwem oznaczen i towaréw lub ustug, ktérych one
dotycza.

Ocena ryzyka konfuzji, w zakresie podobienstwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych znakow,
powinna sie opiera¢ na wywieranym przez nie caloSciowym wrazeniu ze szczegblnym uwzglednieniem ich elementow
odroézniajacych i dominujacych. Z zasady, odbiorcy nie uznaja elementu opisowego za odrozniajacy i dominujacy w
caloSciowym wrazeniu, jakie ten znak wywiera. O ile przecietny konsument postrzega zwykle znak jako catoé¢ i nie
zaglebia sie w analize jego poszczegdlnych elementéw, o tyle to wlasnie jego dominujace i odrézniajace cechy sa, co
do zasady, najlatwiej zapamietywane.

Ocena podobienstwa dwdch znakéw towarowych nie moze ograniczy¢ sie do zbadania tylko jednego z elementéow
tworzacych zlozony znak towarowy i poréwnania go z innym znakiem. Por6wnania nalezy dokonaé poprzez analize
przeciwstawionych sobie znakéw postrzeganych jako calo$ci, co nie oznacza, ze caloSciowe wrazenie pozostawione
przez zlozony znak towarowy w pamieci wlasciwego kregu odbiorcow nie moze w niektorych przypadkach zostac
zdominowane przez jeden lub kilka z jego sktadnikow. Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostale skladniki sg bez znaczenia,
ocena podobienstwa moze zaleze¢ wylacznie od elementu dominujgcego.

W przekonaniu Sadu Okregowego, uzywanie przez pozwang ad.1 bardzo podobnych (na plaszczyznie fonetycznej i
wizualnej) znaku towarowego (...) orazoznaczen (...) ,(...) (..) dlatowaréw identycznych ztymi, dla ktorych
chroniony jest wspolnotowy znak towarowy (...) wywoluje ryzyko konfuzji konsumenckiej. Wyrazne wskazanie



przez sprzedawce lub akwizytora, ze oferuje towary (...), nie wyklucza mozliwoSci pomylki w odniesieniu do istnienia
powiazan pomiedzy stronami postepowania. Ryzyka konfuzji nie da sie tym bardziej wykluczyé w przypadkach, gdy
towar oferuja inne niz pozwana ad. 1 podmioty (np. spélka (...)), ktérych sposoby dystrybucji nie s znane, a w ktérych
reklamie i informacji handlowej nie tylko nie wskazuje sie(...) jako producenta, ale w ogble nie okreéla sie pochodzenia
oferowanych towarbow. Z zeznan $wiadka I. K. wynikalo, ze pozwana ad. 1 wspoétpracuje z ta spotka (podobnie jak ze
spoika (...)), zasady tej wspolpracy nie zostaly jednak przedstawione przez (...), ktéry ograniczyl sie do zapewnienia, ze
(...) nie jest jej dystrybutorem. W ocenie Sadu I instancji, pozwana ad. 1 nie mogla zwolni¢ sie od odpowiedzialno$ci
za mozliwe wprowadzenie w blad konsumentéw, wyrazajac zgode na sprzedaz swych towarow opatrzonych jedynie
konfuzyjnymi oznaczeniami, bez wskazania(...), jako producenta, do czego wszak sama przywigzuje ogromna wage w
systemie dystrybucji selektywnej. Pozwana wyraznie unika opatrywania ekspresow do kawy i kapsulek z kawa znakami
towarowymi , ograniczajgc sie do uzycia oznaczenia lub Z. (towary oferowane przez spotke (...)).

W normatywnej ocenie ryzyka konfuzji, istotne znaczenie ma takze odmienno$é oznaczania towaréw  (...) od
innych towaréw (...), ktore opatrzone sg jej znakami towarowymi i . W odniesieniu do ekspresé6w do kawy i kapsulek
z kawa pozwana ad. 1 posluguje sie oznaczeniem , uzupelionym o element graficzny zbiezny ze wspolnotowym
znakiem towarowym powddki , co dodatkowo jeszcze wzmacnia podobienistwo jej oznaczenia do znakéw chronionych
na rzecz N.. Element ten odbiega natomiast od zwykle uzywanego przez(...) (jego przedstawienie przez pozwang ad. 1
w prostokatnym obramowaniu nie jest zgodne z tym, w jakiej formie znak ten jest faktycznie uzywany). Opakowania
towar6ow zasadniczo roznia sie od tych uzywanych dla innych produktéw(...):

Sad Okregowy nie zgodzil sie z teza pozwanej ad. 1, ze wybor kwestionowanych oznaczen mial na celu zachowanie ich
jednolito$ci. Nawet jezeli rozsadni nabywcy odrézniaja od siebie znaki towarowe stron, to wysokie ich podobienistwo
i identycznoé¢ towaréw, moze powodowac ich skojarzenie i przekonanie o istniejacych miedzy nimi powigzaniach
ekonomicznych.

Wihaéciwy 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
towaréw lub uslug. Przecietny konsument rzadko ma mozliwosé przeprowadzenia bezposredniego poréwnania
réznych znakow towarowych, musi zazwyczaj zdawaé sie na zachowany w pamieci niedoskonaly obraz tych znakow
towarowych. Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrozniajacy znaku towarowego, ktory
wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnoéci znaku na rynku). Istnieje pewna
wspolzalezno$¢ miedzy znajomos$cia znaku towarowego wsrod odbiorcow, a jego charakterem odroézniajacym - im
bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odrézniajacy. Przy dokonywaniu
oceny, czy znak towarowy cieszy sie wysoce odrézniajacym charakterem wynikajacym z jego znajomo$ci wérod
odbiorcéow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okoliczno$ci danego przypadku, w szczegdlnosci udzial znaku
towarowego w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugo$¢ okresu jego uzywania, wielko§¢ inwestycji dokonanych
przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udzial procentowy zainteresowanych grup odbiorcéw, ktérym znak
towarowy umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych z okre$lonego przedsiebiorstwa, jak réwniez
o$wiadczenia izb handlowych i przemyslowych lub stowarzyszen zawodowych. Ciezar udowodnienia sily znaku
towarowego i jego odrbzniajacego charakteru, spoczywa na powodzie.

Sad Okregowy podzielil stanowisko powddki, iz sporny znak towarowy cieszy sie wysoka zdolnoécia odrézniajaca,
wynikajacg (pierwotnie) z przynaleznosci do rodziny znakéw N., budowanych w oparciu o wspdlny im element (...).
Skojarzenie ze zroédlem pochodzenia towaru od powodki i podmiotoéw powigzanych z nig prawnie, personalnie i
gospodarczo jest niewatpliwe, pomimo, ze opisowe stowo (...) zostalo uzupetione jedna tylko litera N. Wysoka wtérna
zdolno$¢ odrozniajaca zostala wypracowana przez powodke przez lata intensywnego uzywania znaku na ogromnym
terytorium, duze naklady na reklame i promocje, przypisanie do znaku okreSlonej idei i konsekwentna realizacje
strategii sprzedazy towarow luksusowych. Nie mozna bylo sie zgodzi¢ z zarzutem nieuzywania przez powodke znaku
stownego, a jedynie stowno-graficznego lub graficznego . Przeczyly temu przedstawione przez powodke liczne dowody



z dokumentéw i wydrukéw ze stron internetowych, gdzie — w tekstach (np. zawierajacych informacje handlowa i
reklame) powodka postugiwala sie wlasnie znakiem stownym.

Ze wskazanych przyczyn Sad Okregowy uznal, ze pozwana ad. 1 naruszyla swym dzialaniem prawo powodki z
rejestracji wspolnotowego znaku towarowego (...) w sposob okre$lony w art. 9 ust. 1b rozporzadzenia.

Sad Okregowy wskazal, ze orzecznictwo Sadéw Wspodlnotowych (odmiennie od krajowego, np. wyrok Sadu
Najwyzszego z 10 lutego 2011 r., IV CSK 393/10, OSNC 2011/11/127) utoZsamia renome ze znajomos$cig znaku
towarowego, jego slawa, nie za$ z jakoScia towarow lub ustug, dla ktorych znak ten jest chroniony (ekskluzywnoscia).
Juz wwyroku z 14 wrzeénia 1999 r. w sprawie C-375/97 (G. (...)) ETS stwierdzil, ze elementem renomy znaku, jest jego
szeroka znajomo$¢ przez relewantnych odbiorcéw na okre$lonym terytorium (niekoniecznie powszechna znajomo$¢
6bis

W rozumieniu art. Konwencji paryskiej o ochronie wlasno$ci przemyslowej z 20 marca 1883 r.). Oceniajac, czy

wymaganie jest spelnione, sad musi wzia¢ pod uwage wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, w szczego6lnosci:
- udzial w rynku;
- intensywno$¢, zasieg geograficzny i okres uzywania;

- wielko$¢ inwestycji poniesionych przez przedsiebiorstwo w zwiazku z promocja (np. wyroki Sadu Pierwszej Instancji
z 13 grudnia 2004 r. w sprawie T-8/03 E. P., z 25 maja 2005 r. w sprawie T-67/04 (...) i z 7 pazdziernika 2010 r. w
sprawie T-59/081a P.). Rozstrzygajac o renomie sagd dokonuje szczegdtowej i wszechstronnej oceny zaoferowanych mu
dowodow w odniesieniu do zakresu i poziomu dzialan handlowych, sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego,
stuzacych budowaniu renomy. Nalezy zwrdcié uwage na rodzaj towaru, uzyskany poziom sprzedazy, popularno$cé
wsréd konsumentow, rozmiar, czestotliwo$é i regularno$¢ sponsorowania réznych wydarzen przyciagajacych duza
liczbe widzoéw, pozwalajace na uznanie, ze znak towarowy spelnia kryterium renomy, a zatem winien by¢ znany
znacznej czesci odbiorcow.

W ocenie Sadu I instancji powodka dowiodla, ze (...) jest znakiem renomowanym. Przekonywaly o tym podejmowane
od wielu lat, na duzym obszarze, znacznymi nakladami sil i srodkow dzialania marketingowe i promocyjne, ale takze
pozahandlowe, niezwigzane z realizacja celu maksymalizacji wynikéw finansowych sprzedazy towarow (...), jak
w szczegdlnosci: udzial w imprezach kulturalnych, czy sportowych. Swiadezyly o tym dowody zaoferowane przez
powodke, ktorych pozwane wistocie nie kwestionowaly, ograniczajac sie do postawienia zarzutu niewykazania renomy
w Polsce. Nie mozna bylo jednak zgodzi¢ sie z postawiong przez nie teza, ze renoma wspolnotowego znaku towarowego
powinna by¢ dowiedziona w odniesieniu do tego wlasnie terytorium, na ktérym dziala domniemany naruszyciel. Taka
teza byla sprzeczna z istota jednolitoSci prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego, a ponadto nierealna
do przeprowadzenia w praktyce na wspdlnym rynku, rzadzacym sie regutami swobodnego przeplywu towardéw, ushug
i 0s6b. Pozwane nie zaprzeczyly, a o czym zeznali takze $§wiadkowie, ze towary opatrzone znakiem (...) sa dostepne
nie tylko dla Polakéw mieszkajacych w Polsce. Powodka nie byla zatem obowigzana wykazaé, jaka znajomoScia
wlasnie tutaj cieszy sie jej znak. Niekwestionowana renoma wypracowana we Francji i pieciu innych panstwach
czlonkowskich, obejmujacych lacznie duza czesé terytorium i znaczna liczbe mieszkancow, rozciaga sie zatem na cala
Unie Europejska.

W ocenie Sadu Okregowego pozwana ad. 1 narusza prawo z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego  (...)
w sposdb okreslony w art. 9 ust. 1c rozporzadzenia. Sad I instancji na poparcie swojego stanowiska odwolal sie
takze do orzecznictwa ETS. W odpowiedzi na pytanie prejudycjalne, udzielonej w wyroku z 27 listopada 2008 r.
w sprawie C-252/07 1., odnoszacej sie do wykladni przepisu art. 4 ust. 4a pierwszej dyrektywy Rady 89/104/
EWG z 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do
znakoéw towarowych, stwierdzit on, Ze istnienie zwigzku miedzy wczeéniejszym renomowanym znakiem towarowym
a znakiem pdzniejszym, o ktorym mowa w wyroku z 23 pazdziernika 2003 r. w sprawie C-408/01A., a takze
uzywanie pozniejszego znaku powodujace lub mogace powodowac czerpanie nienaleznych korzySci z charakteru
odroézniajacego lub renomy wezeéniejszego znaku badz tez dzialajace lub mogace dziataé¢ na ich szkode, winno by¢



oceniane caloéciowo, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okoliczno$ci sprawy. To, ze pdzniejszy znak przywodzi
na mys$l przecietnemu, wlasciwie poinformowanemu, dostatecznie uwaznemu i rozsadnemu konsumentowi znak
weczesniejszy, jest jednoznaczne z istnieniem miedzy nimi takiego zwiazku. Okoliczno$c¢, ze :

» wczeéniejszy znak towarowy dla okre$lonych towaréow i ushug cieszy sie duza renoma i

 te towary i ushlugi nie sa podobne lub w znacznym stopniu podobne do towaréw i ushug, dla ktérych zostal
zarejestrowany pozniejszy znak, i

+ wczesniejszy znak jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek towaréw lub ushug, i

+ péZniejszy znak przywodzi przecietnemu, wlasciwie poinformowanemu, dostatecznie uwaznemu i rozsgdnemu
konsumentowi na mysl wcze$niejszy znak towarowy,

nie wystarczy, aby dowie$¢, ze uzywanie pdzniejszego znaku towarowego powoduje lub moze powodowaé czerpanie
nienaleznej korzySci z charakteru odrézniajacego lub renomy wcze$niejszego znaku towarowego badz tez dziala lub
moze dziala¢ na ich szkode. Przedstawienie dowodu na okolicznoéé, ze uzywanie pdzniejszego znaku towarowego
dziala lub moze dziala¢ na szkode charakteru odr6zniajacego weze$niejszego znaku towarowego, wymaga wykazania
zmiany rynkowego zachowania przecietnego konsumenta towaréw lub ushug, dla ktérych wezeéniejszy znak jest
zarejestrowany, bedacej konsekwencja uzywania znaku pdzniejszego lub duzego prawdopodobienstwa, ze taka zmiana
nastapi w przysztosci.

W wyroku z 18 czerwca 2009 r. wydanym w sprawie C-487/07(...) Trybunal wskazal, ze odnoszenie korzysSci
z uzywania oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego stanowi czerpanie nienaleznej korzysci
z jego charakteru odrdzniajacego lub renomy, jezeli osoba trzecia probuje w ten sposéb dziala¢ w cieniu znaku
renomowanego, w celu skorzystania z jego atrakcyjnosci, reputacji i prestizu oraz wykorzystaé¢, bez zadnej
rekompensaty finansowej, wysilek wlozony przez uprawnionego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku.

Naruszenie renomy wspolnotowego znaku towarowego zalezy od oceny normatywnej sgdu. OkolicznoS$ci stanowigce
podstawe takiego ustalenia powinny niewatpliwie wynika¢ z materialu dowodowego, jednak niekoniecznie wprost.
Stawianie nadmiernych wymagan co do oparcia oceny na konkretnych dowodach, bez uwzglednienia znajomosci
regul ekonomicznych, czy gry rynkowej, mogloby skutkowaé¢ pozbawieniem ochrony znaku renomowanego przed
naruszeniami na podstawie art. 9 ust. 1c.

W ocenie Sadu I instancji zaoferowane przez powdédke dowody przekonywaly o renomie wspdlnotowego znaku
towarowego (...) , a takze o tym, ze w konkretnych okoliczno$ciach niniejszej sprawy, uzywanie przez pozwana
ad. 1 kwestionowanych oznaczen, bez uzasadnionej przyczyny moze przynosi¢ jej nienalezng korzy$é i moze byé
szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy tego znaku (jego rozwodnienie). Zdolno$¢ znaku  (...) do
wskazywania pochodzenia opatrzonych nim towaréw od uprawnionej moze ulega¢ ostabieniu, ze wzgledu na rozmycie
jego tozsamoSci, kojarzenie sie nabywcom takze z towarami pozwanej. Bez koniecznych nakladoéw, (...) moze osiggnaé
sukces w sprzedazy ekspresow i kapsulek z kawa (...) , wykorzystujac skojarzenie, jakie znak (...) wywoluje
u nabywcow jej towaroéw. Material dowodowy sprawy potwierdzil zatem stawiany pozwanej ad. 1 zarzut. Dzialania
skierowane na promocje i reklame znaku (...) s3 bowiem widocznie mniejsze od odnoszacych sie do znaku
towarowego(...)

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

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach,



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

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

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyl lub zZe z jego strony istnieje grozba naruszenia wspoélnotowego znaku
towarowego, wydaje, o ile nie istnieja szczegbdlne powody, decyzje zakazujaca pozwanemu okreSlonych dzialan. Stosuje
rowniez Srodki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania
zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, zZe jeSli w prawie krajowym istnieja inne jeszcze sposoby ($rodki ochrony) znaku
przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, sad powinien je, na wniosek powoda, zastosowa¢ do ochrony
znaku wspdlnotowego.

Sformulowanie - ,chyba ze istnieja szczegolne powody zaniechania” - uprawnia sad do odstapienia od stosowania
sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadajaca klauzuli generalnej z art. 5 k.c., nie moze by¢ stosowana przez sad w
postepowaniach w sprawach gospodarczych z urzedu. Zainteresowany, uniknieciem sankcji pozwany, ktéry dopusécit
sie naruszenia, winien skonkretyzowac ,;szczegdlne powody” i wykazac ich istnienie, pozostawiajac sadowi ocene, przy
rozstrzyganiu o sposobie usuniecia skutkéw naruszenia prawa z rejestracji.

Rozstrzygajac o zasadnoSci zadan skierowanych wobec spoéltki (...) (pkt 1-5 pozwu) Sad Okregowy uznal
za nieuzasadniony podniesiony przez pozwane zarzut przedawnienia roszczen. Rozporzadzenie w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego nie reguluje kwestii przedawnienia, zatem zastosowanie mialy przepis prawa
krajowego - art. 208 w zw. z art. 289 p.w.p., zgodnie z ktérym wszystkie roszczenia przedawniaja sie wraz z uplywem
3 lat od dnia, w ktérym uprawniony dowiedzial sie o naruszeniu i o osobie, ktéra jego prawo naruszyla.

(...) nie zaoferowal dowodu na poparcie tezy, ze powodka dowiedziala sie o uzywaniu przez pozwang ad. 1
kwestionowanego oznaczenia, w taki sam sposob i w takim samym zakresie, ponad 3 lata przed wniesieniem
pozwu. Sad Okregowy nie podzielil przekonania strony pozwanej, ze dla rozpoczecia biegu terminu przedawnienia
wystarczy, zeby uprawniona powinna byla sie dowiedzie¢ - przy zachowaniu nalezytej starannosci - o zgloszeniu znaku
towarowego (...) (powolanie sie na domniemanie faktyczne). Poniewaz przedawnienie skutkuje ograniczeniem
mozliwo$éci wykonywania prawa wylacznego, przepis art. 289 p.w.p. nie powinien by¢ wykladany rozszerzajaco.
Zatem, jezeli mowa jest w nim o powzieciu wiedzy przez uprawnionego, to nie mozna uznac, iz termin przedawnienia
rozpocznie bieg juz w chwili, gdy mogt sie on o fakcie naruszenia i osobie naruszyciela dowiedziec.

Pozwana nie mogla takze skutecznie twierdzi¢, ze wystarczajace jest, aby o jej dzialaniach wiedzial przedstawiciel
dystrybutora licencjobiorcy (...) S.A. - spolki (...), zobowiazanej do powiadamiania o przypadkach naruszenia
prawa do znaku towarowego (...). Ewentualne niewykonanie obowigzku okre§lonego umowg skutkowa¢ moze
odpowiedzialnoS$cig kontraktowa polskiej sp6iki, a nie uznaniem, ze powddka dowiedziala sie o naruszeniu jej prawa z
rejestracji. Takiej interpretacji w zadnym razie nie dalo sie wywie$¢ z brzmienia przepisu art. 289 p.w.p. Bez znaczenia
dla rozstrzygniecia sporu byly zatem dowody wnioskowane na okolicznoé¢ istnienia mozliwoéci powziecia przez (...)
S.A. wiadomoSci o rozpoczeciu uzywania kwestionowanych oznaczen.

Dla rozstrzygniecia sporu nie mialy réwniez istotnego znaczenia twierdzenia i dowody na okoliczno$¢é daty rozpoczecia
uzywania przez pozwane znaku towarowego  (...) , skoro mialo to miejsce przed uplywem dziesiecioletniego
terminu przewidzianego w art. 289 in fine p.w.p., a nawet terminu piecioletniego tolerowania, wskazanego w
art. 9 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych. Sad I instancji zauwazyl, ze zgloszenie
znaku towarowego nie jest tozsame z jego uzywaniem, utozsamianie przez pozwane obu pojeé¢ bylo wiec calkowicie
nieprawidlowe. Udokumentowane (bezsporne) uzywanie przez(...) spornych oznaczen w drugiej polowie 2008



r. postuzylo Sadowi Okregowemu jedynie do wyznaczenia czasu, wedlug ktérego powinna by¢ dokonana ocena
naruszenia prawa z rejestracji.

W sytuacji braku dowodu powziecia przez powddke informacji o naruszeniu przez pozwana ad. 1 jej prawa do znaku
towarowego (...) bezcelowe bylo takze dokonywanie interpretacji art. 289 p.w.p. pod katem okreélenia pojecia
naruszenia prawa wlasnosci przemyslowej dzialaniem ciaglym. Nie bylo wiec konieczne przedstawienie pogladu Sadu,
tym bardziej, ze pozwana nie wykazala, ze od marca/kwietnia 2008 r. podejmuje takie same dzialania, w odniesieniu
do tych samych towaréw i ustug.

Sad Okregowy wskazal takze, ze zarzut venire contra factum proprium nie uzasadnial oddalenia powodztwa.(...)
przekonywal, ze Swiadomos§¢é powodki zgloszenia 8 listopada 2007 r. znaku towarowego  (...) nr (...) oraz jego
uzywania od lutego 2008 r. sprzeciwia sie zastosowaniu wobec niej sankcji zakazowych ze wzgledu na dlugotrwale
tolerowanie jej dzialalnos$ci i podjecie przez nig krokéw prawnych w najbardziej dogodnym dla siebie momencie.
Sad I instancji ponownie odwolal sie do rozwazan dotyczacych nieudowodnienia powziecia przez powodke informacji
o dzialaniach pozwanej ad. 1, wkraczajacych w sfere jej wylaczno$ci wynikajgcej z rejestracji wspdlnotowego znaku
towarowego (...) oraz $wiadomego tolerowania uzywania kolizyjnego znaku towarowego (...) . Wyjaénil nadto,
ze regula, na kt6ra sie powolaly pozwane jest stosowana w praktyce, na podstawie art. 54 rozporzadzenia i art. 9 ust.
1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw
panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych , ktoére przewiduja piecioletni termin, po ktérego
uplywie uprawniony nie moze sprzeciwic sie rejestracji, ani uzywaniu kolizyjnego znaku towarowego.

Sad Okregowy nie znalazl takze podstaw dla odstapienia od zastosowania wzgledem pozwanej ad. 1 zakazéw
naruszania prawa wylacznego. Powolywany w odpowiedzi na pozew art. 5 k.c. ma zastosowanie wylgcznie w sytuacjach
szczegoblnych, z ktérymi nie mamy do czynienia w tym postepowaniu. Pozwana nie mogla skutecznie powolywac sie na
efekty osiagniete przez dzialanie naruszajace wylacznosc N., bez jej wiedzy i zgody. Powolanie sie na zasady wspolzycia
spolecznego i utrudnianie dostepu do rynku tego nie uzasadnialo, w szczegdlnoSci, zas§ brak reakcji na uzywanie
kolizyjnego znaku towarowego przez 3 lata, szczegblnie, w sytuacji, gdy wystepuja silne podmioty gospodarcze, a
pozwana ad. 1 ma w swej ofercie wiele towaréw. Zmiana oznaczenia dwoch z nich (ekspreséw do kawy i kapsulek
z kawa) nie bedzie zatem miala znaczacego, negatywnego wplywu na wyniki prowadzonej przez(...) dzialalnosci
gospodarczej. Nie mialy znaczenia dla rozstrzygniecia sporu dowody wnioskowane przez pozwang ad. 1 na powyzsze
okolicznoSci, szczegblnie, ze spolka stara sie dowodzi¢ prawdziwos$ci swoich przekonan i zalozen, nie za$ faktow.

W oparciu o przepisy art. 9 ust. 2 i art. 102 ust. 1 rozporzadzenia Sad I instancji uznal za uzasadnione:
1/ zakazanie pozwanej ad.1 naruszania prawa do stownego wspo6lnotowego znaku towarowego (...) (nr (...)), tj.:

- oferowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej (w tym za pos$rednictwem Internetu), a takze
skladowania w tych celach, importu i eksportu kawy w kapsulkach, ekspreséw do kawy na kapsulki oraz akcesoriéw
do kawy, oznaczonych znakami: (...) , (..) i(...) (...) ;

- uzywania tych oznaczenn w dokumentach handlowych i reklamie, a takze na produktach promocyjnych oraz w
programach lojalno$ciowych i promocyjnych (w tym na stronach internetowych).

Powodka nie mogla natomiast zZada¢ zakazania opatrywania takich towar6éw innymi oznaczeniami zawierajacych
stowo (...), co do ktorych nie zostalo udowodnione naruszenie ani istnienie grozby naruszenia w przyszlosci jej prawa
wylgcznego. Obowigzywanie zakazu od dnia uprawomocnienia sie wyroku wynikalo z ogblnych zasad postepowania,
nie bylo zatem potrzeby wskazania tego terminu (art. 102 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2 rozporzadzenia).

2/ nakazanie pozwanej ad. 1 zniszczenia, na jej koszt, nalezacych do niej, a nie wprowadzonych jeszcze do obrotu
opakowan i materialdbw reklamowych ze znakami towarowymi  (...) , (..) i(..) (...) w terminie 7 dni od
uprawomocnienia sie wyroku,



3/ nakazanie pozwanej ad. 1 wycofania z obrotu, nalezacych do niej, towaréw, opakowan i materialéw reklamowych
opatrzonych znakami towarowymi (...) , (..) i(...)(..) , a nastepnie zniszczenie tych opakowan i materialow
reklamowych - w terminie 30 dni od uprawomocnienia sie wyroku.

Zadania sformulowane w punktach 2 i 3 pozwu znajdowaly oparcie w prawie krajowym. Zgodnie z przepisem art.
286 p.w.p., sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o bedacych wlasnoscia
naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz §rodkach i materiatach, ktore zostaly uzyte
do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczego6lnoséci o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet
zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu. Orzekajac, sad uwzglednia wage naruszenia oraz interesy
0s6b trzecich.

W ocenie Sadu Okregowego nadmierne bylo zadanie nakazania zniszczenia towaréw (z ktoérych z pewno$cia mozna
usunaé¢ kwestionowane oznaczenia, co potwierdzila pozwana ad. 1), a takze opakowan i materialéw reklamowych,
opatrywania takich towar6w innymi oznaczeniami zawierajacych stowo (...), co do ktérych nie zostalo udowodnione
naruszenie ani istnienie grozby naruszenia w przyszlosci jej prawa wylacznego.

4/ nakazanie pozwanej ad. 1, aby podala do publicznej wiadomosci, na swdj koszt, na stronie internetowej(...),
w sposob widoczny bezposrednio po otworzeniu strony, w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku,
informacji o tresci: ,,Wyrokiem wydanym 21 grudnia 2011 r. Sad Okregowy w Warszawie Sad Wspo6lnotowych Znakow
Towarowych i Wzoréw Przemyslowych zakazal (...) spolce z 0.0. w W. oferowania i wprowadzania do obrotu na
terytorium Unii Europejskiej, sktadowania w tych celach, importu i eksportu kawy w kapsutkach, ekspresow do kawy
na kapsulki oraz akcesoriow do kawy opatrzonych znakami towarowymi (...) , (...) i(...) (..) ,atakze uzywania
tych znakow w dokumentach handlowych i reklamie, na produktach promocyjnych, w programach lojalnoéciowych i
promocyjnych. Sad nakazal takze zniszczenie, na koszt(...) (...), nalezacych do niej, a nie wprowadzonych jeszcze do
obrotu opakowan i materialow reklamowych ze znakami towarowymi (...) , (..) i (..) (...) oraz wycofanie z
obrotu, nalezacych do niej, towaréw, opakowan i materialow reklamowych opatrzonych znakami towarowymi (...)
, (..) i(..) (..) ,anastepnie zniszczenie tych opakowan i materialdéw reklamowych.” - o wielko$ci calej strony,
poprzez umieszczenie jej przez okres 60 dni (art. 296 ust. 1a w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 102 ust. 1
rozporzadzenia).

Zdaniem Sadu I instancji umozliwi to powiadomienie najbardziej zainteresowanych nabywcoéw ekspresow i kapsutek
z kawa o bezprawnych dzialaniach(...) (...), eliminujac skutki ewentualnego ryzyka konfuzji konsumenckiej. Podanie
wyroku do publicznej wiadomo$ci w szerszym zakresie nie bylo niczym uzasadnione. Nalezalo zauwazy¢, ze powodka
nie umotywowala zagdania w tym zakresie, w szczegdlnosci nie wskazala, z jakich przyczyn wyrok powinien by¢ podany
do publicznej wiadomo$ci w tak wielu publikatorach.

W pozostalej czeSci Sad Okregowy oddalil, jako nadmierne, zadania N. wzgledem(...). Nie uwzglednil réwniez wniosku
o ograniczenie zakazéw do terytorium Polski. Wniosek pozwanej ad. 1 byl zasadniczo sprzeczny z zalozeniami
jednolitego systemu ochrony wspélnotowego znaku towarowego. Sad I instancji odwolat sie do wyroku Trybunalu
Sprawiedliwo$ci wydanego 12 kwietnia 2011 r. w sprawie C-235/09 (...) France. Wylaczne prawo wlaSciciela
wspolnotowego znaku towarowego rozciaga sie co do zasady na cate terytorium Unii. Wywohujac jednolity skutek, znak
moze by¢ przedmiotem rejestracji, zbycia, zrzeczenia sie, wygasniecia lub uniewaznienia, a jego uzywanie moze byc
zakazane jedynie w odniesieniu do calej Unii. Orzeczenia dotyczace wazno$ci i naruszenia prawa do wspdélnotowego
znaku towarowego powinny by¢ skuteczne na calym jej terytorium, tak, aby uniknac¢ sprzecznych orzeczen sadéw i
decyzji OHIM.

O kosztach procesu Sad Okregowy orzekl na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., obciazajac nimi w catoéci spotke
(...), ze wzgledu na to, ze powodka ulegla zaledwie co do niewielkiej czesci zadanych sankcji, co do zasady za$
potwierdzony zostal jej zarzut naruszenia prawa wylgcznego.



Odnoszac sie do powoddztwa przeciwko(...) Sad I instancji wskazal, ze bylo ono bezzasadne i nieudowodnienie.
Rozstrzygajac o zasadnosci objetych pozwem sankcji zakazowych Sad Okregowy stwierdzil, Ze nie byly one adekwatne
do sposobu dzialania spolki (...), ktéra nie oferuje, nie wprowadza do obrotu na terytorium Unii Europejskiej za
posrednictwem Internetu kawy w kapsulkach, ekspreséw do kawy na kapsulki, akcesoriow do kawy opatrzonych
znakami (...) , (...) i (...) aniinnymioznaczeniamizawierajacych stowo (...) ,anitez nie uzywa tych oznaczen
w reklamie oraz informacjach zamieszczanych na stronach internetowych, w tym w programach lojalnosSciowych i
promocyjnych. Pozwana nie mogta by¢ w zadnym razie traktowana jako naruszyciel po$redni.

Powodka przyznala twierdzenia zawarte w odpowiedzi na pozew, a odnoszace sie do charakteru prowadzonej przez
spolke (...) dzialalno$ci gospodarczej. Swiadczenie przez nig ustug hostingowych, moze byé - pod pewnymi warunkami
- uznane za uzywanie znaku towarowego, naruszajace wylaczno$¢é uprawnionego, jednak zadanie wobec takiego
naruszyciela powinno dotyczyé zakazania mu przechowywania danych lub podejmowania innych okreslonych co
do ich przedmiotu dzialan, ktére nie zostaly wprost wymienione w ust. 2 art. 9 rozporzadzenia. Nie wykraczajac
poza granice orzekania wyznaczone w art. 321 k.p.c., Sad nie moze z urzedu wskaza¢ na czym polegaja dzialania
pozwanej ad. 2 i sformulowaé zakazy inne od tych, ktérych nalozenia powoédka zadala w pkt 7 i 8 pozwu.
Dopiero sformulowanie roszczenia adekwatnego do charakteru dzialan pozwanej uzasadnialoby dokonanie przez Sad
Okregowy merytorycznej oceny naruszenia prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego (...).

Zadania w stosunku od(...) podlegaly zatem oddaleniu w calo$ci.
O kosztach procesu w tej czeSci Sad Okregowy orzekl na zasadzie art. 98 k.p.c.

Apelacgje od wyroku Sadu I instancji zlozyla pozwana ad. 1, zaskarzajagc go w czesci, tj. w zakresie
punktow 1, 2, 3, 4, 7, 10 oraz 11. Zaskarzonemu orzeczeniu zarzucila:

1/ naruszenie prawa materialnego:

a/ art. 1 ust. 2 rozporzadzenia poprzez wadliwe przyjecie, ze jednolity charakter znaku wspdlnotowego, ktérego
jednolita ochrona w zakresie funkcji pochodzenia jest konsekwencjg spelniania przeslanek rejestrowalnoéci przez
znak wspoélnotowy we wszystkich panstwach Unii Europejskiej (UE) implikuje rowniez jego jednolita ochrone we
wszystkich panstwach UE w zakresie ochrony funkcji reklamowej, inwestycyjnej, komunikacyjnej, gwarancyjnej,
pomimo braku spelnienia przestanek ochrony tych pozostalych funkcji znaku towarowego na relewantnym rynku,

b/ art. 9 ust. 1lit. b rozporzadzenia poprzez jego bledna wykladnie polegajaca na:
- przyjeciu blednego kryterium relewantnego odbiorcy poprzez brak jego zwigzania z relewantnym rynkiem;

- przyjeciu, ze relewantna data oceny ryzyka konfuzji jest data podzZniejszego popeklienia deliktu w przypadku
posiadania przez pozwang wcze$niejszych praw wylacznych do znaku towarowego (...) w stosunku do uzyskania przez
znak powddki cechy silnej dystynktywnoSci;

- blednym przyjeciu, ze relewantna data oceny przestanek naruszenia, w sytuacji, gdy pozwana legitymuje sie wlasnymi
wezedniejszymi prawami wylacznymi, jest data pdzniejszego popelnienia deliktu przez rzekomego naruszyciela,

¢/ art. 9 ust. 1lit. b rozporzadzenia poprzez jego niewla$ciwe zastosowanie, polegajace na:

- blednym przyjeciu, ze zachodzi bezposrednie ryzyko wprowadzenia opinii publicznej w blad co do pochodzenia
towar6ow oznaczanych znakiem towarowym (...) oraz kwestionowanymi oznaczeniami;

- blednym przyjeciu, ze zachodzi po$rednie ryzyko wprowadzenia w blad opinii publicznej co do pochodzenia towaréw
oznaczanych znakiem towarowym (...) oraz kwestionowanymi oznaczeniami pomimo wykazania przez pozwang
powszechnej znajomo$ci firmy pozwanej, zakresu jej dzialalnos$ci i uznanej selektywnej dystrybucji towardw;



- blednym przyjeciu, ze zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad ze wzgledu na silny charakter dystynktywny
znaku towarowego (...), podczas gdy powodka nie wykazala silnej dystynktywnosci znaku towarowego (...) na
relewantnym rynku i w relewantnej dacie,

d/ art. 9 ust. 1lit. ¢ rozporzadzenia poprzez jego bledng wykladnie, polegajaca na:

- blednym przyjeciu, ze relewantna data oceny ryzyka konfuzji jest data popelienia deliktu w sytuacji posiadania
przez pozwana wczesniejszych praw wylgcznych do znaku towarowego (...) anizeli moment rzekomego uzyskania
przez znak powddki cechy znaku renomowanego,

- blednym przyjeciu za relewantng date oceny przestanek naruszenia, w sytuacji, gdy pozwany legitymuje sie wlasnymi
wecze$niejszymi prawami wylacznymi, jest data p6zniejszego popelnienia deliktu przez rzekomego naruszyciela;

- polegajaca na przyjeciu blednego kryterium relewantnego odbiorcy poprzez brak jego zwigzania z relewantnym
rynkiem;

- wadliwym uznaniu, ze dla przyjecia naruszenia renomy znaku wcze$niejszego mozna stawiaé zlagodzone wymogi
dowodowe majace na celu wykaza¢ zmiane zachowan konsumenckich, podczas gdy w okoliczno$ciach konkretnej
sprawy, tj. obecno$ci produktéw Z. (...) ponad 3 lata na rynku powodka miala mozliwo§¢ zebrania materialu
dowodowego na wykazanie tej przestanki;

- wadliwe przyjecie, ze jednym z kryteriow oceny naruszenia renomy jest fakt, ze pozwana inwestuje wiecej w swoj
znak firmowy bedacy znakiem parasolowym ((...)) dla wszystkich jego towaréw ( (...) ) anizeli na oznaczenie bedace
jednym z wielu jego produktow (. (...)),

e/ art. 9 ust. 1lit. c rozporzadzenia poprzez jego niewlasciwe zastosowanie i bledne przyjecie, ze:

- znak towarowy (...) cieszy sie renomg w relewantnym rynku i w relewantnej dacie, podczas gdy powodka nie
wykazala renomy znaku towarowego (...) na relewantnym rynku i w relewantnej dacie;

- uzywanie znaku towarowego (...) moze powodowal czerpanie nienaleznej korzys$ci lub by¢ szkodliwe dla
odrézniajacego charakteru lub renomy, pomimo nieudowodnienia zmian rynkowego zachowania przecietnego
konsumenta towardéw, dla ktérych wezeéniejszy znak zostal zarejestrowanys;

- pozwana nie poniosta koniecznych naktadéw na osiggniecie sukcesu sprzedazy swoich produktéw w sytuacji uznania
przez Sad orzekajacy, ze pozwana prowadzila dzialania promocyjne i reklamowe w celu budowy znajomoéci znaku
towarowego (...) wsrdd klientow,

f/ art. 298 w zw. z art. 289 p.w.p. poprzez nieprawidlowg wykladnie polegajaca na przyjeciu, iz powziecie informacji
przez uprawnionego winno zosta¢ udowodnione w sposob bezpoéredni, z pominieciem regul wynikajacych chociazby
z domniemania faktycznego,

g/ art. 5 k.c. poprzez nieuzasadniona odmowe zastosowania tego przepisu, podczas gdyby nawet przyjaé, ze powodka
powziela informacje o kwestionowanym oznaczeniu w drugiej potowie 2008 r., to i tak czas ten byl wystarczajacy
do stwierdzenia ,tolerowania”, a tym samym dorozumianego przyzwolenia i w takim razie zmiana tego zachowania
przez powodke winna zosta¢ uznana za naruszajjaca generalng norme moralng nakazujaca postepowac zgodnie z
uzasadnionymi oczekiwaniami - zaufaniem,

h/ art. 6 k.c. w zw. z art. 232 k.p.c. poprzez nieprawidlowe ustalenie skutkéw prawnych nieudowodnienia przez
pozwang zasadno$ci zarzutu przedawnienia oraz zarzutu naduzycia prawa i przyjecie, ze:



- pozwana nie zaoferowala dowodéw na wykazanie zasadnos$ci zarzutu przedawnienia oraz nie wykazala podstawy
faktycznej tego zarzutu, co w konsekwencji doprowadzilo do nie dokonania istotnych ustalen potrzebnych do
rozstrzygniecia sprawy;

- pozwana nie zaoferowala dowodow na wykazanie zasadno$ci zarzutu naduzycia prawa oraz nie wykazala podstawy
faktycznej tego zarzutu, co w konsekwencji doprowadzitlo do niedokonania istotnych ustalen potrzebnych do
rozstrzygniecia sprawy,

2/ naruszenie prawa procesowego:

a/ art. 217 § 2 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. poprzez:
- niezasadne, w okolicznoSciach sprawy, pominiecie:
+ badania omnibusowego przeprowadzonego przez (...)

+ dokumentoéw potwierdzajacych wysoko$¢ nakladéw poczynionych przez pozwang na promocje / reklame znaku

(..

pomimo tego, ze dowody te powolane zostaly na okolicznosci istotne dla rozstrzygniecia sprawy, tj. braku renomy
znaku towarowego (...) na relewantnym rynku oraz znajomo$ci znaku towarowego pozwanej w Polsce, w tym
budowanej przez naklady pozwanej na promocje i reklame znaku;

- oddalenie wniosk6w dowodowych zgloszonych przez pozwana na okoliczno$c:

» przedawnienia zadan, w szczeg6lnosci zgloszonych na okoliczno$é powziecia przez powoddke informacji o
uzywaniu przez pozwana spornych oznaczen

« znaku towarowego (...) oraz firmowego pozwanej, w szczego6lnosci w zakresie dzialan promocyjno-reklamowych
pozwanej oraz (...)

pomimo, ze wnioski te byly zgloszone na okolicznoSci istotne dla rozstrzygniecia niniejszej sprawy, tj. na okoliczno$é
przedawnienia roszczen, ale takze dla oceny istnienia badz braku posredniego ryzyka wprowadzenia w blad, w
rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b rozporzadzenia,

b/ art. 231 k.p.c. wzw. z art. 233 § 1 k.p.c. poprzez niezastosowanie domniemania faktycznego w zakresie dotyczacym
ustalenia istotnej dla rozstrzygniecia sprawy daty powziecia przez powodke informacji o kwestionowanych
oznaczeniach, pomimo ze taki wniosek nalezalo wyprowadzi¢ z innych ustalonych faktow, a tym samym naruszenie
art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego rozwazenia materialu procesowego i wadliwa jego ocene,

¢/ art. 233 § 1 k.p.c. poprzez wadliwa ocene materialu dowodowego skutkujacego blednymi ustaleniami faktycznymi,
4.

- dowolne przyjecie, nie poparte materialem dowodowym, Ze oznaczenia (...) , (...) , (...) saznakamitowarowymi
oraz, ze sa to znaki towarowe zarejestrowane na rzecz powddki (1);

- dowolne przyjecie, nie poparte materialem dowodowym, ze ekspresy do systemu (...) sa zaawansowane
technologicznie, a ich wytwoércy sa podmiotami renomowanymi (2);

- pomimo oddalenia dowodow na uzywanie znaku towarowego (...) poza krajami UE (postanowienie dowodowe z
dnia 7 listopada 2011 r.), dowolne ustalenia dotyczace sytuacji prawno-rynkowej znaku towarowego (...) i towaréw
nim opatrzonych na $wiecie (3);



- dowolne ustalenie, ze powddka skutecznie interweniowala w sprawie rejestracji wspolnotowego znaku towarowego
(...), pomimo Ze postepowanie w sprawie wspolnotowego znaku (...) nie zostalo prawomocnie zakonczone (4);

- sprzeczne z zebranym w sprawie materialem dowodowym, w tym zeznaniami Swiadka I. K., ze spolki (...) oraz
(...), to dystrybutorzy firmy (...) oraz, ze (...) nie stawia wobec firm wspolpracujacych obowigzku stosowania sie do
regul przyjetych w firmie (...), akceptujac przyjety przez firmy wspolpracujace sposdb sprzedazy, co pozostaje w
sprzeczno$ci z zeznaniami $wiadka (5);

- sprzeczne z zebranym w sprawie materialem dowodowym ustalenie, ze oferta internetowa pozwanej dostepna jest
takze w innych panstwach czlonkowskich, podczas gdy ze zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego wynika,
ze oferta dotyczaca innych krajow anizeli Polska nie pochodzi od pozwanej (6);

- sprzeczne z zebranym w sprawie materialem dowodowym ustalenie, ze pozwana uzywa kwestionowanych oznaczen
pomimo zdecydowanego sprzeciwu powddki, podczas gdy z zebranego w sprawie materialu dowodowego, w
szczegolnosci z przedsadowego wezwania do dobrowolnego spelienia zadan wynika, ze powodka przez ponad 3 lata
tolerowala i nie sprzeciwiala sie uzywaniu kwestionowanych oznaczen w obrocie gospodarczym na terytorium RP (7);

- wadliwe ustalenie, ze pozwana nie zakwestionowala materiatu dowodowego zaoferowanego przez powoddke na
okoliczno$¢ istnienia renomy znaku towarowego (...) w innych krajach europejskich poza Polska w sytuacji, gdy
pozwana zakwestionowala ten material dowodowy zaré6wno w odpowiedzi na pozew, jak tez w pi$émie z dnia 12 grudnia
2011 r., ktére Sad pominal z naruszeniem procedury (8);

- wadliwe ustalenie, ze pozwana udowodnila uzywanie znaku (...) dopiero na druga polowe 2008 r., podczas gdy
pozwana przedstawila dowody na wprowadzenie produktéw oznaczonych ww. znakiem na pierwsza polowe 2008 r.
(kwiecienn 2008 r.), ktore Sad pominal z naruszeniem procedury (9);

- wadliwe ustalenie, ze pozwana oznaczajac ekspresy do kawy i kapsulki z kawg znakiem (...) jednocze$nie wyraznie
unika opatrywania ich znakiem towarowym (...), podczas gdy stanowi to element strategii marketingowej pozwanej
majacy na celu wypromowanie znaku towarowego  (...) jako marki kawy, a ponadto — co wynika z materialu
dowodowego — na kazdym z opakowan zaréwno kawy, jak i ekspresu do kawy, zamieszczony jest napis (...) P. (...)aP.
E.by(...) (...)lub,by(...) (...)iprodukty te tak sa sprzedawane, zar6wno przez pozwana, jak i firmy wspdlpracujace
z pozwana (10);

- dowolne przyjecie, nie poparte materialem dowodowym, Ze sposéb dystrybucji towaréw oznaczonych znakiem (...)
oraz towaroéw oznaczonych znakiem (...) jest wysoce podobny, podczas gdy z materialu dowodowego wynika, ze
pozwana jest firma sprzedazy bezposredniej i ten kanal jest jej glownym kanalem dystrybucji, w przeciwienstwie do
powddki, ktora nie dystrybuuje produktéw (...) ww. sposdb (11);

- wadliwe ustalenie, ze uzywanie przez pozwana kwestionowanych oznaczen moze przynosi¢ pozwanej nienalezng
korzy$¢ i moze by¢ szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy (...), podczas gdy pozwana zakwestionowala
te twierdzenia powddki, zaréwno w odpowiedzi na pozew, jak i w piémie z dnia 12 grudnia, ktére Sad pominal z
naruszeniem procedury (12);

- dowolne ustalenie, nie majace oparcia w materiale dowodowym ani w twierdzeniach pozwanej, polegajace na
przyjeciu, ze pozwana zglosila zarzut nieuzywania znaku slownego (...) przez powodke w sytuacji, gdy okoliczno$ci
zwiazane ze znakiem slownym byly powolywane w konteks$cie wykazania braku zwiekszonej dystynktywnoéci
stlownego znaku (...), jak réwniez braku renomy znaku stownego (...) (13);

- dowolne ustalenie, ze znak stowny (...) posiada renome w relewantnym rynku, podczas gdy brak jest w materiale
dowodowym zgromadzonym w sprawie jakichkolwiek dowodéw potwierdzajacych te okolicznoéé (14);



- dowolne przyjecie, pomimo oddalenia dowodéw dotyczacych znaku towarowego i firmy (...) (postanowienie z 77
listopada 2011 r.), Ze dzialania pozwanej skierowane na promocje i reklame znaku (...) sa widocznie mniejsze od
tych podejmowanych wobec znaku towarowego i firmowego (...) (15);

- dowolne przyjecie, pomimo oddalenia dowodow dotyczacych znaku towarowego i firmy (...) (postanowienie z 7
listopada 2011 r.), Ze pozwana odmiennie uzywa oznaczenia oraz pozostalych swoich znakéw podczas gdy pozwana
uzywa znaku towarowego (...) w stylistyce nawiazujacej do pozostalych znakéw, a grafika umieszczona na stronie
25 uzasadnienia wyroku stanowi oktadke ulotki reklamowej pozwanej, zestawiajaca wladnie razem produkty (...),aw
konsekwencji zestawiajaca uzywane przez pozwang oznaczenia (16);

- dowolne przyjecie istnienia podobienstwa pomiedzy znakiem towarowym (...) akwestionowanymi oznaczeniami,
pomimo uznania, ze slowo espresso, stanowigce element wspdlny dla znaku (...) oraz kwestionowanych
oznaczen jest opisowe, przy jednoczesnym uznaniu, ze poczgtkowe litery znakéw(...) sa elementami dystynktywnymi
poréwnywanych oznaczen (17);

- dowolne przyjecie, ze istnieje podobienstwo (zbieznos¢) pomiedzy znakiem: i znakiem towarowym pomimo wyraznej
odmiennoéci tych oznaczen (18),

d/ art. 328 § 2 k.p.c. poprzez sporzadzenie uzasadnienia wyroku uniemozliwiajacego ocene instancyjna oraz
odniesienie sie przez pozwana do dowodow, ktore Sad wzigl pod uwage polegajacego na:

- braku wskazania konkretnej daty na jaka Sad ocenial poszczegblne dowody;
- braku uzasadnienia przyjecia istnienia podobiefistwa pomiedzy i znakiem towarowym ;

- wewnetrzng sprzeczno$¢ ustalen faktycznych zawartych w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku polegajaca na
powolywaniu sie na material dowodowy co do ktérego w innym miejscu uzasadnienia Sad stwierdza, ze go oddala ze
wzgledu na nieprzydatno$c w sprawie,

e/ art. 479" k.p.c. poprzez oddalenie twierdzer i dowodéw zawartych w odpowiedzi na replike w zwigzku z nowymi
dowodami i twierdzeniami w niej zawartymi oraz pisma procesowego z 12 grudnia 2011 r., zlozonego w terminie
14 dni od momentu otrzymania thumaczen dowodbéw zalgczonych do pozwu, a zawierajacego zakwestionowanie w
szczego6lnosci wiarygodnosci dowodow zalaczonych do pozwu w zakresie renomy i wysokiej dystynktywnosci znaku
towarowego (...),

f/ art. 479'* k.p.c. poprzez oddalenie wniosku dowodowego o przestuchanie $wiadka G. W. pomimo tego, Ze wniosek
0 jego przesluchanie zostat zgloszony w ustawowym terminie 14 dni od momentu, w ktérym powolanie dowodu stalo
sie mozliwe, tj. w pidémie z 10 listopada 2011 r., z uwagi na jego rezygnacje z funkcji prezesa pozwanej z dniu 28
pazdziernika 2011 r.

Skarzaca wniosla réwniez o zadanie przez Sad Apelacyjny Trybunalowi Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej na
podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nastepujacych pytan prejudycjalnych:

1/ Czy szczego6lnie wysoka dystynktywnos$é znaku towarowego lub renoma wspolnotowego znaku towarowego winne
by¢ wykazane wsrod zainteresowanego kregu odbiorcow, tj. na terytorium, gdzie pozwany prowadzi dzialalno§é
gospodarcza ?

2/ Czy jednolity charakter znaku wspoélnotowego, ktoérego jednolita ochrona w zakresie funkeji pochodzenia
jest konsekwencja spelnienia przeslanek rejestrowalnosci przez znak wspolnotowy we wszystkich panstwach UE,
implikuje réwniez jego jednolita ochrone we wszystkich panstwach UE w zakresie ochrony funkcji reklamowej
inwestycyjnej, komunikacyjnej, gwarancyjnej, pomimo braku spelmienia przestanek ochrony tych funkcji na
relewantnym rynku.



Wskazujac na powyzsze zarzuty skarzgca wniosla o:

- zmiane wyroku w zaskarzonym zakresie poprzez oddalenie wszystkich roszczen powddki o charakterze zakazowym i
nakazowym i w konsekwencji zasadzenie od powo6dki na rzecz pozwanej kosztow procesu za obydwie instancje wedlug
norm przepisanych, przy czym - z ostrozno$ci procesowej, na wypadek utrzymania wyroku Sadu I instancji co do
meritum - wniosta o zmiane wyroku w zakresie dotyczacym kosztéw poprzez stosunkowe rozdzielenie kosztéw procesu
oraz zmiane wysoko$ci wydatkéw na thumaczenie;

- ewentualnie, uchylenie wyroku w zaskarzonej czeSci i przekazanie sprawy Sadowi I instancji do ponownego
rozpoznania, przy uwzglednieniu kosztow dotychczasowego postepowania.

W odpowiedzi na apelacje z dnia 16 marca 2012 r. powodka wniosla o oddalenie apelacji i zasadzenie od pozwanej
zwrotu kosztdw zastepstwa procesowego w wysoko$ci uwzgledniajacej naklad pracy pelnomocnika oraz pozostatych
kosztow procesu (wedtug spisu ztozonego przed zamknieciem rozprawy).

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
Apelacja pozwanego ad. 1 (dalej jako pozwany) podlegala oddaleniu jako bezzasadna.

W pierwszym rzedzie nalezalo rozwazy¢ sformutowane przez strone pozwana zarzuty naruszenia prawa procesowego,
odnoszace sie z znacznej czesci do dokonanych przez Sad Okregowy ustalen faktycznych oraz decyzji w przedmiocie
zakresu dopuszczonych dowodéw oraz przeprowadzonego w konsekwencji postepowania dowodowego. Rozwazenie
na wstepie tych zarzutow - mimo, ze apelacja na pierwszy plan wysuwa zarzuty dotyczace naruszenia prawa
materialnego - uzasadnione bylo tez tym faktem, Ze ocena prawidlowosci ustalen faktycznych wplywala na
rozstrzygniecie zarzutéw dotyczacych kwestii materialnoprawnych.

Nie zaslugiwaly na uwzglednienie zarzuty dotyczace naruszenia art. 217 § 2 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. poprzez
pominiecie badZ oddalenie wskazanych dowod6w (wnioskow dowodowych).

Sad I instancji wyja$nil z jakich przyczyn pomingl dowdd z badania omnibusowego przeprowadzonego przez (...)
( vide k. 3324) i Sad Apelacyjny te argumentacje uznaje za trafng, zwlaszcza w $wietle przedstawionych w dalszej
czeSci niniejszego uzasadnienia rozwazan dotyczacych ustalenia relewantnego rynku dla oceny dystynktywnoSci i
renomy wspdlnotowego znaku towarowego  (...) . Podobnie Sad Okregowy trafnie wyjaénil z jakich przyczyn
pominal dowody potwierdzajace poczynione przez pozwanego naklady na reklame i promocje znaku (...) . Pozwany
nie moze powolywa¢ sie na korzysci wynikajace z faktu naruszania prawa wylacznego strony powodowej ( vide k.
3323). Nalezalo rowniez podzieli¢ stanowisko Sadu Okregowego co do tego, ze nie mialy istotnego znaczenia dla
rozstrzygniecia sprawy dowody odnoszace sie do znaku towarowego (...) oraz do jego wlasciciela. Nie mogly one mie¢
znaczenia dla oceny, czy uzywane przez(...) oznaczenia (...) , (..) (...) i (...) naruszaly prawa wylaczne(...)
z tytulu rejestracji znaku  (...) .

Nie zaslugiwaly na uwzglednienie zarzuty dotyczace naruszenia przez Sad I instancji art. 479'* k.p.c. (konkretnie

art. 479'* § 2 k.p.c.) poprzez oddalenie dowodéw zawartych w pi$mie stanowigcym odpowiedZ na replike powoda
na odpowiedz na pozew (pismo procesowe pozwanego z dnia 6 pazdziernika 2011 r.), piSmie procesowym z dnia 12
grudnia 2011 r. oraz dowodu o przestluchania w charakterze $wiadka G. W..

Sprawa niniejsza miala charakter sprawy gospodarczej w rozumieniu art. 479" § 1 k.p.c. i jako taka podlegala
rozpoznaniu w oparciu o przepisy Postepowania w sprawach gospodarczych (dzial IVa tytut VI ksiegi pierwszej
czesci pierwszej Kodeksu postepowania cywilnego). W postepowaniu tym zaréwno powdd, jak i pozwany, podlegaja
ograniczeniom czasowym co do obowigzku przedstawienia twierdzen, zarzutéw i dowodow na ich poparcie - tzw.
prekluzja dowodowa (przede wszystkim art. 479'* § 1 k.p.c. oraz art. 479'* § 2 k.p.c.). Sad Okregowy trafnie zauwazyl,
ze obie strony postepowania przedstawily obszerny material dowodowy, nie zawsze dotyczacy okolicznoéci istotnych



z punktu widzenia rozstrzygniecia przedmiotowego sporu. Material ten skladany byl tez bez respektowania rygoréow
wynikajacych ze wskazanych powyzej przepisow.

Sad I instancji porzadkujac ten material przyjal, ze nie naruszajg regul prekluzji jedynie te twierdzenia i dowody,
ktore zgloszone zostaly w pozwie, odpowiedzi na pozew oraz replice na odpowiedz na pozew. To stanowisko Sadu
Okregowego nalezalo uzna¢ za trafne, bowiem z jednej strony umozliwialo stronom wypowiedzenie sie i zgloszenie
stosownych wnioskéw we wszystkich istotnych dla rozstrzygniecia sprawy kwestiach, z drugiej za$ dyscyplinowato
strony, co stanowi istotng ceche postepowania w sprawach gospodarczych (dotyczylo to réwniez strony powodowej,
bowiem Sad I instancji pominal takze twierdzenia o faktach i oddalil wnioski dowodowe, ktdre przedstawione zostaly
w pismach procesowych powoda z dnia 24 pazdziernika 2011 r. oraz 21 listopada 2011 r.).

Niezaleznie od powyzszego zauwazy¢ nalezalo, ze Sad Okregowy nie byl do konca konsekwentny w stosowaniu
rygorow systemu prekluzji, bowiem odnoszac sie do najistotniejszego dla pozwanego dowodu zalaczonego do pisma
procesowego z dnia 6 pazdziernika 2011 r., tj. badania omnibusowego przeprowadzonego przez (...), wskazal na
merytoryczne powody pominiecia tego dowodu, nie za$ rygory prekluzji dowodowej. Z kolei pismo procesowe z
dnia 12 grudnia 2011 r., ktére zostalo zlozone przez pozwanego po otrzymaniu od powoda tlumaczen na jezyk
polski cze$ci dokumentow zalaczonych do pozwu, nie zawiera zadnych nowych wnioskow dowodowych i zawiera
stanowisko pozwanego co do tych dowodéw. Analiza materialu procesowego i argumentacja prawna nie podlegaja
w ogole regulom prekluzji i mogg by¢ przytaczane przez strone, az do zakonczenia sprawy w instancji. Kwestia
przeprowadzenia dowodu z zeznah $wiadka G. W. rowniez nie powinna by¢ oceniana przez pryzmat przepisow
o prekluzji, bowiem wniosek ten - zgloszony pierwotnie jako dowdd z przestuchania strony - oddalony zostal z
tego wzgledu, ze nie dotyczyt okoliczno$ci istotnych dla rozstrzygniecia niniejszej sprawy (nie dotyczyt powoda ale
podmiotu trzeciego (...) S.A. - vide pkt 1 postanowienia Sadu Okregowego z dnia 21 grudnia 2011 1. - k. 3300).

Odnoszac sie do zarzutu naruszenia przez Sad Okregowy art. 233 § 1 k.p.c. poprzez wadliwa ocene dowodéw i w
konsekwencji bledne ustalenia faktyczne zwrbci¢ nalezalo uwage na nastepujace okoliczno$ci. Po pierwsze, pozwana
wskazuje na konkretne - bledne w jej ocenie - ustalenia faktyczne Sadu I instancji, bez wzgledu na to, czy (ewentualne)
naruszenia mogly mie¢ jakikolwiek wplyw na rozstrzygniecie sprawy. Mnozenie zarzutéw procesowych nie powinno
by¢ celem samym w sobie, bowiem skarzacy winien wykazaé, ze wskutek uchybien o charakterze procesowym doszlo
do wydania nietrafnego orzeczenia. Do tego rodzaju zarzutéw nalezalo zaliczy¢ np. zarzuty opisane w punktach
2, 3, 4, 15. Po drugie, pozwana kwestionuje w apelacji niektére z ustalen faktycznych Sadu Okregowego, mimo
ze w postepowaniu pierwszoinstancyjnym danej okolicznosci w ogoble nie kwestionowala. Dokonywanie ustalen
w oparciu o niezaprzeczone przez przeciwnika procesowego twierdzenia jest w pelni dopuszczalng na gruncie
Kodeksu postepowania cywilnego metoda dokonywania ustalen faktycznych i to bez koniecznosci przeprowadzania
postepowania dowodowego (art. 229 i art. 230 k.p.c.). Przeczenie tym okolicznoéciom na etapie postepowania
apelacyjnego nalezalo uzna¢ za spdznione (art. 381 k.p.c.) i nie moggce prowadzi¢ do podwazenia ustalen Sadu
pierwszej instancji. Powyzsze dotyczy w szczegdlnoéci zarzutow opisanych w punktach 1i 2. Po trzecie cze$¢ z zarzutow,
mimo ze sformulowane zostaly jako zarzuty naruszenia art. 233 § 1 k.p.c., zatem przepis6w proceduralnych, dotyczy
jednak ocen normatywnych, opartych na przepisach materialnoprawnych, tak w szczegélno$ci zarzuty opisane w
punktach 13, 14, 16, 171 18. Po czwarte, zauwazy¢ nalezalo, ze jezeli nawet w pewnych przypadkach pozwany zasadnie
zwrdcil uwage na uchybienia Sadu Okregowego (bedzie o tym mowa w dalszej cze$ci uzasadnienia, przy rozstrzyganiu
zarzutOw naruszenia prawa materialnego), to uchybienia te nie maly wplywu na tres¢ ostatecznego rozstrzygniecia

sprawy.

Nie zaslugiwaly rowniez na uwzglednienie zarzuty dotyczace naruszenia art. 231 k.p.c. w zw. z art. 233 § 1 k.p.c.
(kwestia ta zostanie poruszona w dalszej czeéci uzasadnienia) oraz art. 328 § 2 k.p.c. Uzasadnienie Sadu I instancji
zawiera zaréwno ustalenia faktyczne, jak roéwniez szczegdlowe rozwazania na temat majacych zastosowanie w
sprawie przepis6w prawa materialnego. Zatem, uzasadnienie to w pelni umozliwiato dokonanie instancyjnej kontroli
zaskarzonego orzeczenia i pewne mankamenty, zauwazone przez strone pozwana, nie mogty w zaden spos6b wplynaé
na przedstawiona powyzej ocene.



Stosownie do tresci art. 9 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego (dalej jako rozporzadzenie nr 207/2009) wspdlnotowy znak towarowy przyznaje
wlaécicielowi wylaczne prawa do tego znaku. Wlasciciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom
trzecim, ktore nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze wspélnotowym znakiem towarowym dla towaréw lub uslug identycznych z tymi, dla
ktorych wspolnotowy znak towarowy jest zarejestrowany,

b) oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identycznosci lub podobieistwa do wspolnotowego znaku
towarowego oraz identyczno$ci lub podobienstwa towaréw lub ustug, ktorych dotyczy wspolnotowy znak towarowy
i to oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad opinii publicznej; prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad obejmuje rowniez prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym,

¢) oznaczenia identycznego lub podobnego do wspdlnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towaréw lub
ustug, ktore nie sa podobne do tych, dla ktorych zarejestrowano wspolnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy
sie on renoma we Wspdlnocie i w przypadku, gdy uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje
nienalezng korzy$¢ z powodu lub jest szkodliwe dla odrbzniajacego charakteru lub renomy wspdlnotowego znaku
towarowego.

Majac na wzgledzie okolicznoéci faktyczne niniejszej sprawy rozwazenia wymagalo, czy strona pozwana dopuscila
sie naruszenia wylacznych praw strony powodowej do wspélnotowego znaku towarowego w sposdb okreslony w art.
9 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009. Sad I instancji uznal, ze do naruszen w sposéb
okre§lony w obu ww. przepisach doszlo i w konsekwencji uwzglednil w znacznej czeSci dochodzone przez powoda
roszczenia. Pozwany (...) w apelacji zakwestionowal ocene Sadu Okregowego i podtrzymatl stanowisko, iz nie naruszyt
praw powoda do wspdlnotowego znaku towarowego (...) ani w spos6b okreslony w art. 9 ust. 1lit. b) ani w sposéb
wskazany w art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009.

Naruszenie prawa do wspo6lnotowego znaku towarowego w sposob okre§lony w art. 9 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009 obejmuje sytuacje naruszenia funkcji znaku towarowego polegajacej na oznaczeniu (odrdznieniu)
pochodzenia towar6éw (ustug). Innymi slowy dotyczy on ryzyka wprowadzenia odbiorcéw w blad co do pochodzenia
towaréw (ustug) opatrzonych znakiem, przy czym w odréznieniu od sytuacji opisanej w art. 9 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 207/2009, ktora obejmuje tzw. podwdjne podobienistwo, ww. przepis obejmuje sytuacje uzywania
oznaczenia identycznego lub podobnego do wspolnotowego znaku towarowego dla towaréw (ustug) identycznych lub
podobnych do tych oznaczonych wspélnotowym znakiem towarowym. Prawdopodobienstwo (ryzyko) wprowadzenia
w blad obejmuje w szczegolnosci niebezpieczenstwo skojarzenia pomiedzy oznaczeniem a wspolnotowym znakiem
towarowym. Jakkolwiek ryzyko skojarzenia pomiedzy oznaczeniami stanowi jeden z czynnikéw branych pod uwage
przy ocenie niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad, to jednak samo w sobie nie wystarcza do stwierdzenia takiego
niebezpieczenstwa i naruszenia prawa do znaku. Zawsze konieczne jest ustalenie niebezpieczenstwa wprowadzenia w
blad co do pochodzenia towaréw (ustug) (np. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95, S. BV, pkt 18
oraz wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 12 pazdziernika 2005 r., III CK 160/05, OSNC 2006/7-8/132).

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem niebezpieczenstwo (ryzyko) wprowadzenia w blad nalezy rozumieé jako
sytuacje, w ktorej odbiorcy moga sadzié, ze towary i ushugi pochodza od tego samego przedsiebiorstwa lub z
przedsiebiorstw ekonomicznie ze soba powigzanych (np. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97,
L. S., pkt 17 oraz wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 4 marca 2009 r., IV CSK 335/08, OSNC-ZD 2009/C/85).

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



Odnoszac powyzsze rozwazania do okoliczno$ci faktycznych niniejszej sprawy nalezalo w pierwszym rzedzie zauwazy¢,
ze towary, dla oznaczenia ktorych powod uzywa wspolnotowego znaku towarowego (...) ,a pozwany oznaczen (...)
,(..)G.) 1 (...) saidentyczneiobejmujg ekspresy do kawy (w tym na kapsulki), kapsulki z kawa, akcesoria zwigzane
z kawa. Obie strony postuguja sie rowniez ww. oznaczeniami w reklamie, promocji i dystrybucji swoich towarow.
Powyzsze okolicznoSci znalazly tez potwierdzenie w fakcie, ze zarowno wspolnotowy znak towarowy (...) ,jakiznak
towarowy (...) zarejestrowane zostaly dla towar6ow i ustug w klasach 11 i 30 klasyfikacji nicejskiej, tj. elektryczne
urzadzenia do parzenia espresso, elektryczne ekspresy do kawy (klasa 11), kawa w filtrach, kawa w kapsutkach, kawa
w saszetkach, kawa, herbata, kawa nienaturalna, produkty kawowe, produkty kakaowe (klasa 30).

Okoliczno$é, ze oznaczenia uzywane sa w odniesieniu do identycznych towarow i uslug ma istotne znaczenie z punktu
widzenia caloSciowej oceny prawdopodobienstwa wystapienia konfuzji (np. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r. w
sprawie C-342/97, L. S., pkt 19 i 28).

Ocena podobienstwa spornych oznaczen musi byé¢ przeprowadzona calo$ciowo (ocena ogolnego wrazenia) na
plaszczyZnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, przy uwzglednieniu w szczegdlnosSci elementéw dominujacych i
odrozniajacych (np. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95, S. BV, pkt 23).

Poréwnanie na ww. plaszczyznach stlownego wspélnotowego znaku towarowego (...) (nr rejestracji w Urzedzie
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (...)) oraz slowno-graficznego znaku towarowego (...) (prawo
ochronne nr R- (...) udzielone przez Urzad Patentowy RP) prowadzi do wniosku o podobiefistwie obu tych znakow.
Sad Apelacyjny podziela w tym zakresie stanowisko Sadu I instancji.

Po pierwsze zauwazy¢ nalezalo, ze dla oceny podobienstwa pomiedzy ww. znakami elementy graficzne wystepujace w
znaku (...) nie mialy istotnego znaczenia, bowiem nie wplywaly one w sposéb istotny na ogdlne wrazenie wywolywane
przez znak. Pierwszoplanowe znaczenie mialy elementy stowne i na nich nalezalo sie skupic analizujac podobienstwo
pomiedzy ww. oznaczeniami (réwniez stanowisko Sadu Najwyzszego w wyroku z dnia 22 lutego 2007 r., III CSK
300/06, OSNC 2008/1/11).

Po drugie, stwierdzi¢ nalezalo, ze stanowigce element znaku towarowego (...) stowo (...) opisuje faktycznie towar,
do ktorego znak ten sie odnosi i wskazuje na jego przeznaczenie. Nie ma on zatem istotnej mocy odrézniajacej.

Uwzgledniajac powyzsze zastrzezenia, porownanie nalezalo ograniczy¢ do elementéw slownych znakow (...) oraz

(...

Na plaszczyznie wizualnej oraz fonetycznej powyzsze oznaczenia sa do siebie bardzo podobne. Oba znaki skladaja
sie z jednego wyrazu o takiej samej ilosci liter i opieraja sie na slowie espresso. Nalezy réwniez wzigé pod
uwage pewne wizualne podobienstwo odrézniajacych oba znaki liter (...) co przy wertykalnej formie zapisu moze
dodatkowo wplywaé na podobienstwo pomiedzy nimi. Rbwniez w warstwie fonetycznej oba znaki r6znia sie w stopniu
nieznacznym - dwie ostanie sylaby maja identyczne brzmienie, natomiast r6znica w brzmieniu pierwszej sylaby ( (...)
/ (...)) jest nieduza.

Roéwniez na plaszezyZnie znaczeniowej nie zachodza znaczace réznice pomiedzy ocenianymi znakami, bowiem oba
opieraja sie na slowie (...), okre$lajacym sposob przygotowywania kawy w specjalnym ekspresie, jak rowniez sam
uzyskany w ten sposob napdj.

Powyzszych rozwazan nie podwaza okolicznosé¢, ze istotna cze$¢ obu znakéw towarowych stanowi opisowe stowo (...).
Dodanie litery (...) nadalo calemu oznaczeniu charakter dystynktywny, umozliwiajacy odréznianie towaréow (ustug)
jednego przedsiebiorcy od towarow (ushug) innego przedsiebiorcy. Ta dystynktywno$¢ nie budzila watpliwosci Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego, skoro zarejestrowal oznaczenie  (...) jako wspolnotowy znak
towarowy ( vide art. 4, art. 7 ust. 1 lit a) i lit. ¢) oraz pkt 7 preambuly rozporzadzenia nr 207/2009).



Zauwazy¢ nalezy, ze w orzecznictwie Sadu Pierwszej Instancji (obecnie Sadu) oraz Europejskiego Trybunalu
Sprawiedliwosci (obecnie Trybunalu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej) wskazuje sie na mozliwo$¢ wystepowania
konfuzji miedzy oznaczeniami, w sklad ktorych wchodzi element opisowy ( np. wyrok SPI z dnia 25 czerwca 2008
r. w sprawie T-36/07, utrzymany w mocy postanowieniem ETS z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie C-394/08 P -

()] (D).

Powyzsze rozwazania odnosza sie réwniez w sposob bezposredni do uzywanego réwniez przez strone pozwang
oznaczenia (...) ,jak rowniez oznaczenia (...) (...) . Uzycie symbolu(...) w zaden istotny sposéb nie wplywa na
postrzeganie powyzszego oznaczenia na wszystkich trzech, wskazanych wczeéniej plaszczyznach.

Podsumowujac powyzsze rozwazania uznac nalezalo, ze (...) uzywa oznaczen (...) , (..) (...) i (..) , ktore sg
podobne do wspolnotowego znaku towarowego (...) , w odniesieniu do identycznych towaréw i ustug. W tej sytuacji
zbadania wymagalo, czy powyzsza sytuacja stwarzala niebezpieczenstwo (ryzyko) wprowadzenia odbiorcow w blad co
do pochodzenia towaréow (ustug).

Przed przystapieniem do rozwazenia powyzszej kwestii nalezalo jeszcze odnies¢ sie do kliku istotnych, a spornych
miedzy stronami kwestii.

Po pierwsze, zauwazy¢ nalezalo, ze wszelkich ocen na gruncie art. 9 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009
nalezy dokonywa¢ z punktu widzenia normatywnego modelu przecietnego konsumenta, nalezycie poinformowanego,
uwaznego i racjonalnego, przy czym poziom uwagi konsumenta moze sie rézni¢ w zalezno$ci od rodzaju towaru lub
ustugi (np. wyrok ETS z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie C-210/96, G. S., pkt 31 oraz wyrok ETS z dnia 22 czerwca
1999 r. w sprawie C-342/97, L. S., pkt 26)

Zdaniem skarzacego w niniejszej sprawie ryzyko konfuzji oceniane winno by¢ wylacznie z perspektywy terytorium
Polski, jako terytorium relewantnego (vide k. 3389). Tym samym powyzej wskazany wzorzec przecietnego
konsumenta winien by¢ odniesiony do konsumenta funkcjonujacego na rynku polskim.

Powyzsze stanowisko nie zastugiwalo na akceptacje.

Przede wszystkim zauwazy¢ nalezalo, ze dla ustalenia wlaéciwego kregu odbiorcow (konsumentéw) nie nalezy
stosowac kryterium miejsca zarejestrowania dzialalno$ci gospodarczej przedsiebiorcéw pozostajacych w sporze co do
naruszenia prawa do znaku towarowego, ale okresli¢ odbiorcow zainteresowanych dana kategoria towaréw lub ustug,
pochodzacych od podmiotu uprawnionego do wcze$niejszego znaku (np. wyrok ETS z dnia 14 wrze$nia 1999 r. w
sprawie C-375/97, G. (...), pkt 24 oraz wyrok ETS z dnia 6 pazdziernika 2009 r. w sprawie C-301/07, (...), pkt 22).

Brak jest podstaw do uznania, ze podmiotami zainteresowanymi nabyciem towardéw oznaczonych wspo6lnotowym
znakiem towarowym (...) sa wylacznie konsumenci funkcjonujacy na rynku polskim. Wrecz przeciwnie, w
okoliczno$ciach faktycznych niniejszej sprawy jest bezsporne, ze powod kieruje swoja oferte handlowa do
konsumentow ze znaczacej czeSci Unii Europejskiej. RoOwniez oferta pozwanego skierowana jest do nieograniczonego
kregu odbiorcow i to nie tylko tych z rynku polskiego (np. oferta pozwanego prezentowana jest w wielu jezykach
funkcjonujacych w Unii Europejskiej, w tym w jezyku angielskim, a sklep internetowy pozwanego przystosowany jest
do prowadzenia sprzedazy nie tylko na rzecz klientéw z rynku polskiego).

Przeciwko zawezeniu kregu odbiorcéw wylgcznie do tych dzialajacych na rynku polskim przemawialy tez z jednej
strony zasady swobodnego przeplywu towardw, uslug i os6b, stanowiace filary wspdlnego rynku wewnetrznego, z
drugiej za$ zasada jednolitoéci wspdlnotowego znaku towarowego (kwestia ta bedzie jeszcze przedmiotem rozwazan w
dalszej cze$ci uzasadnienia). Podkreélic¢ nalezalo, ze zgodnie z treécia pkt 2 preambuly do rozporzadzenia nr 207/2009
ustanowienie wspolnotowego znaku towarowego ma wspiera¢ harmonijny rozwdj dzialalnosci gospodarczej w calej
Wspolnocie (obecnie Unii Europejskiej) i przyczynic sie do zakonczenia procesu tworzenia rynku wewnetrznego, ktory



oferuje warunki podobne do istniejacych na rynku krajowym. Wspdlnotowy znak towarowy ma na celu umozliwi¢
odroznienie towardw lub uslug przedsiebiorstw w ten sam sposob w calej Unii Europejskiej, bez wzgledu na granice.

W $wietle powyzszego ograniczanie relewantnych odbiorcéw wylacznie do tych, ktorzy funkcjonuja na rynku polskim
zar6wno nie znajdowalo uzasadnienia w okoliczno$ciach faktycznych sprawy (pozwany nie wykazal, aby wylacznie
konsumenci obecni na rynku polskim mogli zetkna¢ sie z towarami oznaczonymi spornymi znakami), jak i pomijato
istote wspo6lnotowego znaku towarowego.

Po drugie, rozwazenia wymagalo wedlug jakiej daty nalezalo ocenia¢ czy doszlo do naruszenia przez pozwanego praw
strony powodowej do wspolnotowego znaku towarowego (...).

Sad I instancji uznal, ze powyzszej oceny dokonac nalezalo na date udokumentowanego bezspornie uzywania przez(...)
kolizyjnych oznaczen, tj. druga potowa 2008 r. ( vide k. 3323, 3339).

Pozwana zakwestionowala w apelacji powyzsze stanowisko i wskazala, ze oceny wysokiej dystynktywnosci oraz
renomy wspdlnotowego znaku towarowego  (...) dokonaé nalezalo nie na date rzekomego popelnienia przez
pozwanego deliktu (ustalong zreszta w sposob nieprecyzyjny), ale na dzien 8 listopada 2007 r., tj. date uzyskania
przez strone pozwang prawa ochronnego na znak towarowy (...) . W konsekwencji, zdaniem(...), wszelkie dowody
zaoferowane przez N., pochodzace z okresu po tej dacie, winny zostaé przez Sad oddalone na podstawie art. 227 k.p.c.
(vide k. 3396-3397).

Rowniez powyzszy zarzut strony pozwanej nie zaslugiwal na uwzglednienie. Sad Apelacyjny w pelni podziela w
tej materii stanowisko wyrazone przez Sad Okregowy oraz przez powoda w odpowiedzi na apelacje. W zwigzku ze
sformulowanym zarzutem apelacyjnym wskazaé ponownie nalezy, ze kwestia na jaki moment nalezy dokonaé oceny
przestanek naruszenia prawa uprawnionego do znaku towarowego byta juz przedmiotem wypowiedzi ETS. W wyroku
z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie C-145/05 (L. S. & Co., pkt 20) jednoznacznie wskazano, ze zakres ochrony
znaku towarowego winien byé¢ oceniany przez sad na chwile rozpoczecia wykorzystywania oznaczenia, ktorego
uzywanie narusza prawa uprawnionego do znaku towarowego. Poglad ten Sad orzekajacy w niniejszym skladzie w
peli podziela, jest bowiem oczywiste, ze zgloszeniu do rejestracji danego oznaczenia, a nastepnie jego rejestracji,
nie musi towarzyszy¢ zadne uzywanie tego oznaczenia, a tym samym nie dochodzi do naruszenia uprawnien do
zarejestrowanego wczesniej znaku towarowego, ktérego zakazania mozna by sie domagac.

Sad Okregowy uznal, ze uzycie przez(...) bardzo podobnych - na plaszczyznie wizualnej i fonetycznej - oznaczen (...)
,(..) G..) i (..) dlatowaréw identycznych z tymi, dla ktérych chroniony jest wspolnotowy znak towarowy
(...) wywoluje ryzyko konfuzji konsumenckiej. Sad I instancji podkreslil, ze mozliwo$ci pomylki w odniesieniu
do istnienia powigzan pomiedzy powodem a pozwanym nie wyklucza wyrazne wskazywanie przez sprzedawce lub
akwizytora, ze oferuje towary(...) szczegdlnie ryzyko konfuzji wystepuje, gdy towar oferuja inne niz pozwany podmioty,
np. spotka (...), ktorych sposoby dystrybucji nie sa znane, a ktére w reklamie i informacji handlowej nie tylko
nie wskazuja na (...) jako producenta, ale w ogole nie okreslaja pochodzenia oferowanych towaréw. Pozwany nie
moze zwolni¢ sie z odpowiedzialno$ci za mozliwe wprowadzenie konsumentéw w blad, wyrazajac zgode na sprzedaz
swych towaréw opatrzonych jedynie konfuzyjnymi oznaczeniami, bez wskazania (...) jako producenta. Sad Okregowy
podkreslil przy tym, ze strona pozwana unika opatrywania ekspreséw do kawy i kapsulek z kawag znakiem towarowym
ograniczajac sie do uzycia oznaczenia lub Z. (towary oferowane przez spotke (...)). To zwieksza ryzyko konfuzji,
zwlaszcza ze inne towary produkowane przez (...) opatrywane sga znakami towarowymi oraz , natomiast w odniesieniu
do ekspresdow do kawy i kapsulek z kawg pozwany postuguje sie oznaczeniem , ktére zawiera element graficzny zbiezny
ze wspolnotowym znakiem towarowym powoda . Sad I instancji stwierdzil rowniez, ze znak (...) cieszy sie wysoka
zdolno$cia odroézniajaca, wynikajaca (pierwotnie) z przynalezno$ci do rodziny znakéw N. , budowanych w oparciu
o wspélny im element  (...) . Z kolei wysoka wtorna zdolno$¢ odrozniajaca zostala wypracowana przez strone
powodowa przez lata intensywnego uzywania znaku na duzym terytorium, znaczne naklady na reklame i promocje,
przypisanie do znaku okre$lonej idei i konsekwentng realizacje strategii sprzedazy towarow luksusowych.



Z pewnymi zastrzezeniami nalezalo zgodzi¢ sie z powyzszym wywodem Sad Okregowego i uznaé, ze w okoliczno$ciach
faktycznych niniejszej sprawy wykazane zostalo przez powoda, ze istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w
blad opinii publicznej co do pochodzenia towaréw oznaczonych wspoélnotowym znakiem towarowym i oznaczeniami
kwestionowanymi, przy czym - o czym byla juz mowa powyzej - niebezpieczenstwo konfuzji nie dotyczy wylacznie
potencjalnego bledu odbiorcy co miejsca produkeji towaru (miejsca wykonania ustugi), ale moze dotyczy¢ takze
istnienia ekonomicznych powigzan pomiedzy uprawnionym z rejestracji znaku towarowego a podmiotem to
uprawnienie naruszajacym.

Zaistnieniem ryzyka wystapienia konfuzji konsumenckiej przemawiaja w niniejszej sprawie nastepujace okolicznoéci:

Jak juz powyzej zostalo to ustalone(...) uzywa oznaczen (...) ,(...)(..) i (..) , ktére sa podobne do wspoélnotowego
znaku towarowego  (...) , w odniesieniu do identycznych towaréw i uslug. Juz tylko ta okoliczno$é, sama w
sobie, stwarza znaczne ryzyko wystagpienia konfuzji konsumenckiej w przypadku zetkniecia sie odbiorcow z towarami
pozwanego, zwlaszcza ze - na co trafnie zwrocil uwage Sad I instancji - strona pozwana w odniesieniu do ekspresow
do kawy i kapsulek z kawa nie uzywa swoich podstawowych znakéw towarowych, a jedynie oznaczenia konfuzyjne.
Nawet jezeli uznaé za daleko idacy poglad Sadu Okregowego, iz wystepujacy w oznaczeniu element graficzny w postaci
filizanki jest zbiezny ze znakiem powoda (Sad I instancji nie dokonal pod tym katem analizy obu tych oznaczen), to
niewatpliwie oznaczenia uzywane przez strone pozwana, w szczegolnosci oznaczenie slowne (...) , oceniane jako
calo$¢, rodza niebezpieczenstwo wprowadzenia odbiorcéw w blad co do zrodla pochodzenia towarow, w szczegolnosci
poprzez sugerowanie istnienia ekonomicznych powiazan miedzy przedsiebiorcami oferujacymi dane towary.

Oceniajac ryzyko konfuzji nalezy mie¢ na wzgledzie, ze przecietny konsument kieruje sie przede wszystkim ogblnym
wrazeniem jakie wywiera dany znak i rzadko kiedy ma mozliwo$¢ bezposredniego poréwnywania oznaczen. Wplyw na
to wrazenie moze mie¢ szczegoblnie duzy stopien znajomosci zarejestrowanego znaku towarowego i jego sita (zdolnos¢)
odrdzniajaca. Nalezy przy tym mie¢ na wzgledzie, ze zgodnie z utrwalonym stanowiskiem ETS, im wiekszg znak
towarowy ma zdolno$¢ odrozniajgca, tym wieksze jest ryzyko konfuzji (np. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r. w
sprawie C-251/95, S. BV, pkt 24 oraz wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97, L. S., pkt 28).

Twierdzenia Sadu I instancji o pierwotnie wysokiej zdolno$ci odrézniajacej wspolnotowego znaku towarowego (...)
nie zostaly w sposéb przekonujgcy uzasadnione i poparte odpowiednim materialem dowodowym. Przynaleznosé ww.
znaku do rodziny znakéw N. z uwagi na to, ze zawiera wspdlny dla tych znakéw element (...) nie mogla byc
uznana za oczywista dla przecietnych konsumentoéw zainteresowanych nabyciem ekspreséw do kawy oraz kapsulek
z kawg. Podstawowa cze$¢ powyzszego znaku towarowego stanowi opisowy element espresso, ktory poprzedzony
zostal litera(...), trudno w tej sytuacji uznac, aby elementem dystynktywnym byly litery (...), i to wskazujacym na
przynalezno$é do rodziny znakoéw towarowych N. .

Niezaleznie od powyzszego uzna¢ jednak nalezalo, ze wspolnotowy znak towarowy (...) posiada wysoka wtérng
zdolnoé¢ odroézniajaca, ktora zostala wypracowana przez strone powodowa wskutek intensywnego uzywania ww.
znaku oraz prowadzenia przemyslanej akeji reklamowo-promocyjnej. Zdolnoé¢ ta przejawia sie w wywolywaniu
automatycznych skojarzen co do pochodzenia danego towaru (uslugi) z okreSlonego Zrbédla. Za przypisaniem
wspolnotowemu znakowi towarowemu (...) silnej mocy dystynktywnej przemawialto szereg wykazanych przez strone
powodowa okolicznosci faktycznych.

Przede wszystkim zauwazy¢ nalezalo, ze  (...) jest druga co do wartos$ci marka kawy na Swiecie oraz liderem
rynku maszyn do kawy na kapsulki, z udzialem wynoszacym 17 %. Od ponad 20 lat produkty oznaczone znakiem
towarowym (...) obecne sa w krajach czlonkowskich Unii Europejskiej, w tym od 2002 r. w Polsce. Powyzszy znak
towarowy w latach 2008-2009 znany by} ponad potowie dorostych konsumentéw mieszkajacych w Austrii, Belgii,
Francji, Holandii, Niemczech i Portugalii. Strona powodowa podejmuje liczne dzialania promocyjne i marketingowe
ukierunkowane na budowe sily i zdolno$ci odrézniajacej znaku towarowego (...) . W reklamie i promocji marki
(...) biorgudzial znaniipopularni aktorzy, m.in.G. C. ktérego udzial w kampanii reklamowej przyczynit sie do bardzo
duzego wzrostu spontanicznej znajomosci marki w krajach europejskich.



Powyzsze okoliczno$ci pozwalaly uznac, ze wspoélnotowy znak towarowy (...) charakteryzuje sie silng zdolno$cig
odroézniajacg, tym bardziej zatem istnieje ryzyko konfuzji konsumenckiej w sytuacji, gdy pozwany uzywa podobnych
oznaczen dla identycznych towardéw.

(...) szczegbdlne znaczenie przypisywal réznicom w sposobie dystrybucji towaréw stosowanej przez powoda i
pozwanego, co w jego ocenie wykluczalo mozliwo§é wystapienia konfuzji. Strona pozwana podkreslila odmiennosé
kanalow dystrybucji towaréw, bowiem w przypadku pozwanego glownym i najbardziej znaczacym kanalem
dystrybucji sa przedstawiciele handlowi, co charakterystyczne jest dla przedsiebiorcy opierajgcego swa dzialalno$é na
sprzedazy bezpoéredniej. Pozwany wykorzystuje tez Internet, infolinie oraz wlasne sklepy detaliczne. Z kolei powod
wykorzystuje glownie Internet (50 % sprzedazy) oraz telefon i sklepy (po 25 % sprzedazy).

Powyzsza argumentacja strony pozwanej nie zaslugiwala na uwzglednienie, bowiem, po pierwsze wynika z niej, ze
pozwany nie kontroluje w caloéci procesu sprzedazy produktéw oznaczonych kwestionowanymi oznaczeniami i w
zwiazku z tym nie jest w stanie zagwarantowac, ze inne podmioty wprowadzajace do obrotu towary oznaczone znakiem
(...) beda to robily w sposodb wykluczajacy wystapienie konfuzji konsumenckiej. Po drugie, co szczegblnie istotne w
konteks$cie argumentacji powolanej przez (...), dla oceny ryzyka wprowadzenia w blad istotne sg nie tylko okolicznoSci
towarzyszace sprzedazy danego produktu przez pozwanego, ale takze warunki, w jakich moze nastgpié¢ jego dalsza
odsprzedaz ( vide wyrok ETS z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01,(...), pkt 57).

Podsumowujac powyzsze rozwazania stwierdzi¢ nalezalo, ze w sytuacji gdy pozwany uzywa oznaczen podobnych do
wspoélnotowego znaku towarowego (...) dla towaréw identycznych do tych, ktére powod opatruje wspdlnotowym
znakiem towarowym, a znak przystugujacy stronie powodowej posiada wysoka moc odrbzniajacg na rynku urzadzen
do parzenia kawy w kapsulkach oraz samej kawy w kapsulkach, to wystepuje ryzyko konfuzji konsumenckiej i to
zar6wno w postaci mozliwosci przypisania wspolnego zrédla pochodzenia towaréw oznaczonych znakami  (...)
i (..) ,jakimozliwosci istnienia ekonomicznych powigzan pomiedzy powodem i pozwanym. Réwniez warunki
towarzyszace sprzedazy przedmiotowych towaréw nie niwelowaly niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad. Nie
niwelowalo takze tego ryzyka umieszczanie przez pozwanego na kazdym opakowaniu ekspresu do kawy, jak i na
kazdym zbiorczym opakowaniu samej kawy, napiséw ,, by (...) (...)lub (...) perfect system for a perfect espresso by
(...) (...). Pozwany nie wykazal, aby napisy te mogly w jakikolwiek spos6b modyfikowaé ogdlne wrazenie, jakie na
przecietnych konsumentach wywolywaly uzywane przez niego oznaczenia, w szczegdlnosci oznaczenie stowne (...)
oraz graficzny element przedstawiajacy filizanke.

Odnoszac sie w tym miejscu do modelu przecietnego konsumenta towaréw opatrzonych wspdlnotowym znakiem
towarowym oraz oznaczeniami kolizyjnymi, zauwazy¢ nalezalo, ze jakkolwiek towary te nie naleza do towaréw tzw.
codziennego uzytku, to jednak stanowig do$¢ powszechny towar o charakterze konsumpcyjnym. Poziom uwagi i
stopien zaangazowania konsumentoéw nie moze wiec by¢ poréwnywany z poziomem wymaganym np. przy nabyciu
samochodu. Za kluczowe w tej sytuacji dla oceny ryzyka wystapienia konfuzji konsumenckiej nalezalo zatem uznac
wysokie podobienstwo znaku towarowego i kwestionowanych oznaczen oraz identyczno$¢ towaréw. Nie sposdb
natomiast oczekiwa¢ od konsumentéw tego rodzaju towaréw, aby poza zwroceniem uwagi na podstawowe oznaczenie
towaru przy uzyciu okreslonych znakéw, dokladnie zapoznawali sie z calym opakowaniem i analizowali wszystkie
znajdujace sie na nim napisy.

Ustalenie, ze doszlo do naruszenia praw wylacznych powoda do wspélnotowego znaku towarowego (...) w spos6b
okreslony w art. 9 ust. 1lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, stanowilo wystarczajaca podstawe do uwzglednienia (co
do zasady) roszczen strony powodowej. W tej sytuacji rozwazania dotyczace tego czy doszlo réwniez do naruszenia
praw (...) w sposob okre$lony w art. 9 ust. 1lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 mialy juz drugorzedne znaczenie i nie
mogly w zasadniczy sposob wplynac na samo rozstrzygniecie.

Art. 9 ust. 1lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 dotyczy ochrony renomowanego wspdlnotowego znaku towarowego i
ochrona ta przystuguje poza granicami podobienstwa towaréw lub ustug (poza granicami specjalizacji). Jak wskazuje
sie w piSmiennictwie, w takiej sytuacji naruszyciel w sposob pasozytniczy wykorzystuje pozytywne skojarzenia



odbiorcow laczone ze znakiem o wypracowanej renomie, nie ponoszac nakladow na promocje wlasnego znaku
przejmuje skojarzenia, ktore klienci lacza z renomowanym znakiem i przysparzaja sobie w ten sposéb nienalezne
korzysci. Jednocze$nie skutkiem takich dzialan moze by¢ tzw. rozwodnienie znaku renomowanego prowadzace do
jego stopniowej ,,degeneracji” poprzez utrate sity rynkowej i zdolnoéci odrézniajace;.

Sad Okregowy, odwolujac sie do orzecznictwa ETS oraz SPI, stwierdzil, ze wykazane zostalo przez strone powodowa, ze
znak (...) ma charakter znaku renomowanego. Odnoszac sie do zarzutu strony pozwanej dotyczacego niewykazania
renomy powyzszego znaku w Polsce, Sad I instancji nie podzielil stanowiska, ze renoma wspo6lnotowego znaku
towarowego powinna by¢ dowiedziona w odniesieniu do tego terytorium na ktérym dziala domniemany naruszyciel,
byloby to bowiem sprzeczne z istotg jednolito$ci prawa z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego. Powod nie
musiat zatem wykazywac jaka znajomos$cia znak (...) cieszy sie w Polsce. Wykazanie renomy na terytorium Francji
i pieciu innych panstw czlonkowskich, obejmujacych lacznie duza czesé terytorium i znaczng liczbe mieszkancow,
rozciagalo sie na cala Unie Europejska. Sad Okregowy uznal rowniez za wykazane, ze uzywanie przez pozwanego
kolizyjnych oznaczen moze przynosi¢ mu nienalezne korzySci oraz moze by¢ szkodliwe dla odrbzniajacego charakteru
lub renomy wspoélnotowego znaku towarowego.

Strona pozwana w apelacji zarzucila Sadowi I instancji bledne przyjecie, ze znak  (...) cieszy sie renoma na
relewantnym rynku w relewantnej dacie. Zdaniem skarzacego konieczne bylo wykazanie renomy ww. znaku na
terytorium Polski w dacie zgloszenia do rejestracji przez pozwanego znaku (...) , 1j. na dzien 8 listopada
2007 r. Strona pozwana podniosla rowniez, ze Sad Okregowe blednie przyjal, ze jego dzialania szkodza renomie
wspolnotowego znaku towarowego  (...) , mimo braku na to dowodéw oraz nieuwzglednienie okolicznosci, ze
pozwany poniost konieczne naklady w celu osiggniecia sukcesu sprzedazy swoich produktéw, pomimo ustalenia, ze(...)
prowadzil dzialania promocyjne i reklamowe w celu budowy znajomosci znaku towarowego (...) wsrod klientow.

Na wstepie zauwazy¢ nalezalo, ze Sad Apelacyjny uznaje na trafne teoretyczno-prawne rozwazania Sagdu Okregowego
dotyczace okresSlenia znaczenia pojecia renomowanego znaku towarowego. Oparte one zostaly na orzecznictwie ETS
oraz SPI i nie byly kwestionowane w apelacji przez strone skarzaca.

Przedstawione powyzej argumenty odnoszace sie do posiadania przez znak (...) duzej sily odrézniajacej, uzasadnialy
réwniez przyjecie, iz znak ten ma charakter renomowany. Przemawial za tym przede wszystkim argument, ze znak ten
znany jest ponad polowie dorostych konsumentéw zamieszkujacych w sze$ciu krajach Unii Europejskiej, tj. Austrii,
Belgii, Francji, Holandii, Niemczech i Portugalii.

ETS w wyroku z dnia 6 pazdziernika 2009 r. w sprawie C-301/07 ( (...)), stwierdzil, ze art. 9 ust. 1lit. ¢) rozporzadzenia
Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (analogiczng tre$c
ma art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009) nalezy interpretowaé w ten sposob, iz aby wspolnotowy znak
towarowy mogl korzystaé z ochrony przewidzianej w tym przepisie, musi by¢ znany znaczacej czedci kregu odbiorcoéw
zainteresowanych towarami lub ustlugami, ktorych on dotyczy, na istotnej czeSci obszaru Wspolnoty Europejskie;j.

Nie ulega watpliwoéci, Ze terytorium szeSciu krajow Unii Europejskiej, w tym panstw najwiekszych - tj. Niemiec
i Francji, stanowi istotna cze$¢ obszaru Unii Europejskiej i pozwala na uznanie znaku (...) za renomowany
wspoélnotowy znak towarowy. Wbrew zastrzezeniom strony pozwanej zadne argumenty nie przemawialy za tym,
aby uznanie powyzszego znaku za renomowany wspdlnotowy znak towarowy uzaleznione bylo réwniez od ustalenia
renomy znaku w Polsce. To, ze naruszyciel ma siedzibe i prowadzi dzialalno$¢ na terytorium Polski nie ma
znaczenia dla ustalenia renomy wspolnotowego znaku towarowego, a nawet - co do zasady - na terytorialny zasieg
sadowego zakazu naruszania prawa do wspolnotowego znaku towarowego (vide wyrok Trybunalu Sprawiedliwo$ci
Unii Europejskiej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie C-235/09, (...) France).

Zauwazy¢ nalezy, ze w pkt 16 preambuly rozporzadzenia nr 207/2009 stwierdzono, ze orzeczenia dotyczace
waznoSci i naruszenia wspélnotowego znaku towarowego sa skuteczne i obejmujg cale terytorium Wspolnoty,
jako ze jest to jedyny sposéb unikniecia sprzecznych orzeczen ze strony sadéw i Urzedu Harmonizacji w ramach



Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) oraz zapewnienia, ze jednolity charakter wspélnotowych znakéw
towarowych nie zostanie naruszony.

Nie zashugiwaly tez na uwzglednienie zarzuty strony pozwanej dotyczace niedostatecznego wykazania przez powoda i
tym samym bezpodstawnego przyjecia przez Sad I instancji, ze oznaczenia uzywane przez pozwanego przynosza mu
nienalezng korzy$¢ i sa szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy wspolnotowego znaku towarowego.

W ocenie Sadu II instancji Sad Okregowy prawidlowo uznal, ze uzywanie znaku towarowego (...), podobnego
do wspoélnotowego znaku towarowego (...) w stosunku do identycznych produktow, niesie ze soba realne
niebezpieczenstwo ,rozwodnienia” zdolnoSci odroézniajacej znaku  (...), w zwigzku z dopuszczeniem do
funkcjonowania na rynku oznaczenia o podobnym wygladzie, brzmieniu i znaczeniu. Konstatacja Sadu I instancji byla
roéwniez prawidlowa, jezeli wezmie sie pod uwage standardy dowodowe okres$lone przez ETS w postanowieniu z dnia
12 grudnia 2008 r., w sprawie C-197/07 P (T.).

Podsumowujac powyzsze rozwazania stwierdzi¢ nalezalo, ze trafnie Sad Okregowy uznal, ze (...) naruszyl prawa
wylaczne N. wynikajace z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego (...) w sposob wskazany w art. 9 ust. 1 lit.
¢) rozporzadzenia nr 207/2009.

Nie zaslugiwal na uwzglednienie zarzut skarzacego dotyczacy naruszenia przez Sad I instancji art. 298 p.w.p. w zw. z
art. 289 p.w.p. poprzez nieuwzglednienie podniesionego zarzutu przedawnienia.

Zgodnie z treScig ww. przepisow wszelkie roszczenia przedawniaja sie z uplywem 3 lat od dnia, w ktérym uprawniony
dowiedziat sie o naruszeniu i o osobie, ktdra jego prawo naruszyla. Sad Okregowy wskazal, Ze strona pozwana nie
przedstawila dowodow, z ktérych wynikaloby, ze powdd dowiedzial sie o uzywaniu przez pozwanego kwestionowanych
oznaczen w stosowny sposob ponad 3 lata przed wniesieniem pozwu. Sad I instancji nie podzielil przy tym stanowiska,
ze dla rozpoczecia biegu terminu przedawnienia wystarczajace bylo, aby uprawniony powinien sie dowiedzie¢ - przy
zachowaniu nalezytej starannosci - o zgloszeniu znaku towarowego (...). Przepisu art. 289 p.w.p. z uwagi na jego
skutki nie nalezy interpretowa¢ rozszerzajgco. Sad Okregowy nie podzielil rowniez stanowiska pozwanego, co do
tego, ze wystarczajace bylo, aby o dzialaniach podejmowanych przez strone pozwana dowiedzial sie przedstawiciel
dystrybutora licencjobiorcy (...) S.A. - (...) S.A.

Pozwany w apelacji zakwestionowal stanowisko Sadu Okregowego co do nieprzedstawienia dowodéw na poparcie
twierdzenia, ze powdd dowiedzial sie o uzywaniu przez strone pozwang kwestionowanego oznaczenia ponad 3 lata
przed wniesieniem pozwu. Strona pozwana odwolala sie przy tym do konstrukeji domniemania faktycznego (art. 231
k.p.c.).

Powyzsze zarzuty nie zastlugiwaly na uwzglednienie, bowiem ze zgromadzonego materialu dowodowego nie wynikalo,
aby powodowa spolka (...) posiadala wiedze na temat naruszenia jej praw do wspdlnotowego znaku towarowego
(...) w okresie poprzedzajacym 3 lata , liczone od daty wytoczenia powddztwa. Dowody te nie pozwalaly rowniez na
dokonanie powyzszego ustalenia w oparciu o konstrukcje domniemania faktycznego. Ze wskazanych przez strone
pozwang faktéw, stanowigcych podstawe domniemania, nie mozna bylo wyprowadzi¢ ustalenia co do okreslonej
wiedzy spolki (...) w okresie poprzedzajacym 3 lata przed data wytoczenia powodztwa. Nie mozna bylo przyjac
punktu widzenia forsowanego w tej sprawie przez pozwanego, ze okre$lona wiedza os6b wchodzgcych w sklad organu
zarzadzajacego (...) S.A. winna by¢ automatycznie przypisana osobom wchodzacym w sktad organu zarzadzajacego
N. (vide stanowisko Sadu Apelacyjnego w Warszawie wyrazone w wyroku z dnia 29 kwietnia 2010 r., IA Ca 1270/09,
Apel.-W-wa 2010/4/32).

Za bezzasadny nalezalo takze uznac¢ zarzut naruszenia przez Sad Okregowy art. 5 k.c. poprzez niezastosowanie zasady
venire contra factum proprium.

Pozwany wskazywal, ze w sytuacji, gdy powdd - mimo $§wiadomoSci zgloszenia przez pozwanego w dniu 8 listopada
2007 r. znaku towarowego (...) oraz $wiadomo$ci jego uzywania od lutego 2008 r. - w sposéb dlugotrwaly tolerowat



dzialalno$¢ strony pozwanej, to obecnie nie powinna mu zosta¢ udzielona ochrona prawna, bowiem jego zachowanie
naruszalo generalng norme moralng nakazujaca postepowac zgodnie z uzasadnionymi oczekiwaniami, w zaufaniu do
drugiej strony.

Sad I instancji podkreslil przede wszystkim, ze tak jak w przypadku zarzutu przedawnienia, strona pozwana nie
udowodnila stanu wiedzy powoda we wskazanych przez siebie datach, co do dzialan pozwanego wkraczajacych w
sfere wylacznos$ci wynikajacej z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego (...) 1w zwigzku z tym $wiadomego
tolerowania uzywania kolizyjnego oznaczenia (...) . Sad Okregowy podkreslit przy tym, ze regula, na ktérg powotat
sie (...), jest stosowana w oparciu o tre§¢ art. 54 rozporzadzenia nr 207/2009. Z przepisu tego wynika, ze dopiero
po 5 latach zezwolenia na uzywanie oznaczenia kolizyjnego, uprawniony do wspolnotowego znaku towarowego nie
moze sprzeciwic sie rejestracji ani uzywaniu kolizyjnego znaku towarowego. Sad Okregowy wskazal rowniez, ze zadne
szczego6lne okolicznoS$ci nie przemawialy za zastosowaniem art. 5 k.c.

Sad Apelacyjny w pelni podziela ocene Sadu I instancji co do braku podstaw zastosowania w okoliczno$ciach niniejszej
sprawy art. 5 k.c. Po pierwsze, strona pozwana nie wykazala, aby powdd $wiadomie tolerowatl zachowania naruszajace
jego prawa do znaku (...) od 8 listopada 2007 r., a po drugie, to same przepisy prawa reguluja w tym wypadku
skutki dla uprawnionego ze wspdlnotowego znaku towarowego w przypadku $wiadomego tolerowania uzywania
pOzZniejszego oznaczenia konfuzyjnego. Z tego punktu widzenia istotny jest 5-cio letni termin wskazany w art. 54
rozporzadzenia nr 207/2009 oraz 3-letni termin przedawnienia wynikajacy z art. 298 p.w.p. w zw. z art. 289 p.w.p.
Pozwany w zaden sposob nie wykazal, ze powod akceptowal uzywanie przez(...) konfuzyjnego znaku (...) iabyw
zwiazku z tym strona pozwana dziatala w zaufaniu do tego przyzwolenia.

Podsumowujac dotychczasowe rozwazania stwierdzi¢ nalezalo, ze nie byly zasadne zarzuty apelacji dotyczace
naruszenia art. 9 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009, art. 298 p.w.p. w zw. z art. 289
p.w.p. oraz art. 5 k.c.

Skarzacy wskazal rowniez na naruszenie przez Sad Okregowy art. 1 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, z ktérego
to przepisu wynika, ze wspolnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywoluje on ten sam skutek w
calej Wspodlnocie: moze on by¢ zarejestrowany, zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia sie lub decyzji stwierdzajacej
wygasniecie praw wlaSciciela znaku lub uniewaznienie znaku, a jego uzywanie moze by¢ zakazane jedynie w
odniesieniu do calej wspolnoty (tzw. zasada jednolitoSci wspdélnotowego znaku towarowego).

Strona pozwana zarzucila w apelacji Sadowi I instancji wadliwe przyjecie, ze jednolity charakter znaku
wspoélnotowego, ktérego jednolita ochrona w zakresie funkeji pochodzenia jest konsekwencjg speliania przestanek
rejestrowalnosci przez znak wspolnotowy we wszystkich panistwach Unii Europejskiej implikuje rowniezjego jednolita
ochrone we wszystkich panstwach UE w zakresie ochrony funkeji reklamowej, inwestycyjnej, komunikacyjnej,
gwarancyjnej, pomimo braku spelienia przeslanek ochrony tych pozostalych funkcji znaku towarowego na
relewantnym rynku.

Przede wszystkim zauwazy¢ nalezalo, ze art. 9 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 chroni funkcje oznaczenia
pochodzenia, a wobec stwierdzenia w niniejszym postepowaniu jego naruszenia przez strone pozwang, przyznana
ochrona winna obejmowaé¢ wszystkie panstwa Unii Europejskiej, w sytuacji spelniania przez wspolnotowy znak
towarowy (...) przestanek rejestrowalnoéci we wszystkich panstwach UE. Do rozstrzygniecia niniejszej sprawy
nie bylo zatem w ogoble wymagane rozstrzygniecie podnoszonej przez pozwanego (objetej wnioskiem o pytanie
prejudycjalne) kwestii, czy zasada jednolito$ci wspolnotowego znaku towarowego implikuje jednolita ochrone we
wszystkich panstwach Unii Europejskiej w zakresie ochrony funkcji reklamowej, inwestycyjnej, komunikacyjnej,
gwarancyjnej, pomimo braku spelnienia przestanek ochrony tych pozostalych funkeji znaku towarowego na
relewantnym rynku.

Niezaleznie od powyzszego zauwazy¢ nalezalo, ze - jak juz powyzej byta o tym mowa - Trybunal Sprawiedliwo$ci
Unii Europejskiej w wyroku z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie C-235/09 ( (...) France) wskazal, ze co do zasady
zasieg sadowego zakazu kontynuowania dzialan stanowigcych naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia prawa



do wspolnotowego znaku towarowego rozciaga sie na calosé terytorium Unii Europejskiej. Jednocze$nie jednak TS
wskazal, ze terytorialny zakres obowigzywania zakazu moze w niektorych przypadkach zostaé ograniczony. Sytuacja
taka jest mozliwa, gdy wnoszacy o wydanie nakazu ograniczy terytorialny zakres swego powddztwa w ramach
korzystania ze swobody okreslenia zakresu wniesionego przez siebie pozwu lub gdy pozwany dostarczy dowdd, ze
uzywanie danego oznaczenia nie wplywa i nie moze negatywnie wpltywaé na funkcje pelnione przez znak, choéby ze
wzgledow jezykowych.

W niniejszej sprawie, strona pozwana ani nie okreslila konkretnego terytorium, ktére powinno zosta¢ jej zdaniem
wylaczone z zakazu naruszania prawa do wspolnotowego znaku towarowego (...), ani nie wykazala, ze uzywanie
kolizyjnych oznaczen nie moze negatywnie wplywaé¢ na funkcje pelnione przez powyzszy znak, np. ze wzgledow
jezykowych, na jakiejkolwiek czesci terytorium Unii Europejskiej. Charakter oznaczen (...) i (...) zdaje sie z gory
wykluczaé¢ mozliwo$¢é wystgpienia na jakiejkolwiek cze$ci terytorium Unii Europejskiej wzgledow jezykowych, ktore
przemawialyby za terytorialnym ograniczeniem zakazu, np. z uwagi na brak mozliwo$ci wystapienia konfuzji.

Majac powyzsze na wzgledzie, Sad Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. oddalil apelacje(...) jako bezzasadng.

O kosztach postepowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 § 11 3 k.p.c., art. 99, art. 108 § 1 k.p.c. w zw.
z art. 391 § 1 k.p.c. oraz na podstawie § 2 ust. 11 2, § 10 pkt 18 w zw. z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 28 wrze$nia 2002 r. w sprawie oplat za czynnoéci radcéw prawnych oraz ponoszenia przez
Skarb Panstwa kosztoéw pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzedu (Dz. U. Nr 163, poz.
1349 ze zm.), uznajac, ze bardzo skomplikowany charakter niniejszej sprawy oraz osobisty naklad pracy pelnomocnika
powoda i jego przyczynienie sie do wyjasnienia i rozstrzygniecia sprawy, uzasadnialy przyznanie wynagrodzenia na
poziomie trzykrotno$ci stawki minimalne;j.



