Sygn. akt I ACa 1347/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 maja 2013 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie I Wydzial Cywilny w skladzie:
Przewodniczacy: SSA Dorota Markiewicz

Sedziowie: SA Maciej Dobrzynski (spr.)

SO del. Grazyna Kramarska

Protokolant:sekr. sagd. Marta Lach

po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2013 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powodztwa (...) Spolki z ograniczona odpowiedzialno$cia z siedziba w W.
przeciwko M. P.

o ochrone praw z rejestracji wzoré6w wspolnotowych i wspolnotowego znaku towarowego oraz zaniechanie czynéw
nieuczciwej konkurencji

iz powbdztwa wzajemnego M. P.

przeciwko (...) Spolce z ograniczona odpowiedzialnoécig z siedzibg w W.
0 uniewaznienie wzoré6w wspdlnotowych

na skutek apelacji pozwanego-powoda wzajemnego

od wyroku czeéciowego Sadu Okregowego w Warszawie

z dnia 20 sierpnia 2012 r.

sygn. akt XXII GWzt 17/12

1. oddala apelacje;

2. zasqdza od M. P. na rzecz (...) Spotki z ograniczonq odpowiedzialnosciq z siedzibq w W.
kwote 525 zI (pieéset dwadziescia pieé zlotych) tytulem zwrotu kosztow procesu w postepowaniu
apelacyjnym.

IACa 1347/12

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 3 lipca 2012 r. (...) sp. z o0.0. z siedzibg w W. wniosla o zakazanie pozwanemu
M. P. uzywania elementéw stownych identycznych lub podobnych do znaku towarowego L., w
szczegolnosci okreslen (...) 1 (...), do oznaczania bizuterii, w charakterze slowa kluczowego
oraz w innych tresciach zawartych na stronie internetowej, w szczegélnosci pod adresem (...)



oraz o nakazanie pozwanemu zniszczenia, na wlasny koszt znajdujqgcych sie w jego siedzibie,
magazynach oraz we wszystkich innych miejscach, ktore zostang ustalone przez komornika w
toku postepowania egzekucyjnego, wyroboéow bizuteryjnych opatrzonych znakami towarowymi
identycznymi lub podobnymi do znaku (...), w szczegolnosci znakiem L.. Nadto strona powoda
wniosla o zasqdzenie od strony pozwanej kosztow procesu, w tym wyodrebnionych kosztéow
zastepstwa procesowego wedlhug norm przepisanych.

Takze w dniu 3 lipca 2012 r. (...) sp. z o.0. z siedzibg w W. wystagpila z pozwem o zakazanie
pozwanemu M. P. oferowania, w szczegolnosci poprzez strone internetowaq (...), produktéow
jubilerskich opartych na zarejestrowanych na rzecz uprawnionego wzorach wspélnotowych nr
«..0)- ¢..), nr (..)- (..), nr (.)- (..), nr (.)- (..), nr (.)- (.), nr (.)- (..), nr (.)D(..), nr
«..)-(C..), nr (...)- (...) inr (..)-(..)oraz o nakazanie pozwanemu zniszczenia, na wlasny koszt,
znajdujqgcych sie wjego siedzibie, magazynach oraz we wszystkich innych miejscach, ktore zostang
ustalone przez komornika w toku postepowania egzekucyjnego, produktow jubilerskich opartych
na zarejestrowanych na rzecz powoda wzorach wspoélnotowych nr (...)- (...), nr (...)-(...), nr (...)-
«.),nr (...)-(..),nr (...)-(..),nr (...)-(..),nr (...) .)nr (.)-(..),nr (...)-(.)inr (...)-(..). Nadto
strona powoda wniosla o zasqgdzenie od strony pozwanej kosztéow procesu, w tym wyodrebnionych
kosztow zastepstwa procesowego wedlug norm przepisanych.

Przedmiotowq sprawe, oznaczonag sygn. akt XXII GWwp 6/12, postanowieniem z dnia 9 lipca
2012 r., Sqd Okregowy w Warszawie Sqgd Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw
Przemyslowych postanowil polgczyé do wspolnego rozpoznania i rozstrzygniecia ze sprawgq sygn.
akt XXII GWzt 17/12, tj. sprawga o ochrone praw z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego.

M. P. w dniu 3 sierpnia 2012 r. wystqgpil z pozwem wzajemnym o uniewaznienie wzorow
wspolnotowych nr (...)- (...), nr (...)- (...), nr (...)- (..), nr (...)-(..), nr (.)(..), nr (..)- (..), nr
¢..)-(C..)inr (...)- (..), jednoczesnie wniést o oddalenia powoédztwa gléownego w obu polgczonych
sprawach. Pozwany wnioést takze o zasqgdzenie na swojq rzecz kosztéow procesu w postepowaniu z
pozwu gléwnego oraz z pozwvu wzajemnego wedlug norm przepisanych, w tym kosztéow zastepstwa
procesowego w wysokosci trzykrotnosci stawki minimalne;j.

Wyrokiem czesciowym z dnia 20 sierpnia 2012 r. Sqd Okregowy w Warszawie Sqd Wspélnotowych
Znakéw Towarowych i Wzorow Przemystowych w sprawach z powédztwa gtéwnego (...) sp.
Z 0.0. z siedzibg w W. przeciwko M. P. o ochrone praw z rejestracji wzorow wspolnotowych
i wspolnotowego znaku towarowego oraz zaniechanie czynow nieuczciwej konkurencji oraz z
powdéddztwa wzajemnego M. P. przeciwko (...) sp. z o.0. z siedzibg w W. o uniewaznienie wzoréow
wspolnotowych zakazal pozwanemu M. P. uzywania w charakterze znaku towarowego stow (...)
i(...)jako stow kluczowych oraz w innych tresciach odnoszqcych sie do bizuterii, zawartych na
stronach internetowych, w szczegolnosci pod adresem (...) (pkt 1), oddalil powédztwo o zakazanie
M. P. uwzzywania elementéow stownych podobnych do wspoélnotowego znaku towarowego (...),
w szczegoélnosci okreslen (...) i(...) do oznaczania bizuterii, w charakterze slow kluczowych
oraz w innych tresciach zawartych na stronie internetowej, w szczegoélnosci pod adresem (...)
(pkt 2), oddalil powddztwo o nakazanie M. P. zniszczenia na wlasny koszt, znajdujqgcych sie w
Jjego siedzibie, magazynach oraz we wszystkich innych miejscach, ktore zostang ustalone przez
komornika w toku postepowania egzekucyjnego, wyrobow bizuteryjnych opatrzonych znakami
towarowymi identycznymi lub podobnymi do znaku (...) w szczegolnosci znakami(...) (pkt 3).

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



(...) sp. z o0.0. z siedzibg w W. jest producentem bizuterii opatrywanej graficznym wspoélnotowym
znakiem towarowym L. zarejestrowanym w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w A. w
dniu 17 maja 2010 r. pod nr (...) dla towaréow w klasie 14 klasyfikacji nicejskiej (bizuteria ze zlota
i srebra), o czym opublikowano 19 maja 2010 r.

M. P. prowadzqcy dzialalnosé gospodarczaq pod nazwaq (...) w H. oferuje przez sklep internetowyc(...)
bizuterie - bransoletki, zawieszki, kolczyki, pierscionki i zapiecia oznaczone nazwaq (...). W kodzie
zrodlowym swej strony internetowej pozwany uzywal, jako kluczowych stow (...) i (...). Obecnie
pozwany uzywa tam juz tylko slowa (...) Po wpisaniu w wyszukiwarce (...) hasta L. Bransoletki,
strona (...) pojawia sie w wynikach wyszukiwania na trzecim miejscu. Po wpisaniu hasta (...),
strona(...) nie pojawia sie w wynikach wyszukiwania na najwyzszych miejscach.

Bransoletki pozwanego nie sg opatrywane zadnymi znakami towarowymi, sq sprzedawane z
certyfikatem, w opakowaniach ze sltowno-graficznym znakiem towarowym (...) zgloszonym w
Urzedzie Patentowym RP w dniu 23 stycznia 2012 r., m.in. dla towaréw w klasie 14 klasyfikacji
nicejskiej.

Sad 1 instancji wskazal, ze prawo znakéw towarowych stanowi zasadniczy element
systemu niezakléoconej konkurencji, ktéorego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celéow
TWE. W systemie tym przedsiebiorstwa powinny mieé¢ pelng mozliwosé przyciggania do
siebie klientow dzieki wysokiej jakosci ich towaréw Ilub ushug, co jest uzaleznione od
istnienia oznaczen odréziniajacych, pozwalajgcych na ich zidentyfikowanie. Podstawowaq
Junkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub koncowemu odbiorcy
mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi oznaczonych znakiem, odréznienia (bez
ewentualnosci wprowadzenia w blgd) ich od towaréow lub ustug innego pochodzenia. Zgodnie z
orzecznictwem Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci (obecnie Trybunatu Sprawiedliwosci
Unii Europejskiej; dalej jako ETS), prawo wylgczne zostalo przyznane wlascicielowi znaku
towarowego, aby umozliwié mu ochrone jego szczegolnych intereséw, zadbanie o to, aby znak
ten mogl spelniaé wlasciwe mu funkcje zagwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia
towaru lub ustugi oraz ich jakosci (gwarancyjng), komunikacyjnag, reklamowaq i inwestycyjna.
Wykonywanie tego prawa winno byé zastrzezone dla przypadkéow, w ktéorych uzywanie przez
osoby trzecie okreslonego oznaczenia wplywa lub moze negatywnie wplywaé na pelnione przez
znak funkcje.

Wspélnotowy znak towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym, funkcjonujgcym obecnie
w oparciu o unormowania rozporzqdzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w
sprawie wspolnotowego znaku towarowego (dalej jako rozporzaqdzenie nr 207/2009), ktore
reguliyje w sposob calosciowy kwestie zwiqgzane ze wspolnotowymi znakami towarowymi,
w szczegolnosci zasady rejestracji, wynikajgce z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o
charakterze materialno-prawnym rozporzaqdzenia, jako cze$¢ acquis communautaire stanowiq
element polskiego porzgqdku prawnego, znajdujgc bezposrednie zastosowanie. Z kolei polska
ustawa Prawo wlasnosci przemystowej (p.w.p.) znajduje zastosowanie wylgcznie tam, gdzie brak
odpowiedniego unormowania w rozporzaqdzeniu, w szczegélnosci w tym zakresie, w jakim odsyta
ono do wlasciwych przepiséw prawa krajowego.

Sad Okregowy wskazal, ze bezsporne w sprawie bylo, ze spoélce (...) shuzy prawo wylgczne do
wspolnotowego znaku towarowego L., ktorego zakres ochrony wynika ze swiadectwa rejestracji
OHIM. W znaku slowno-graficznym elementem dystynktywnymjest stowo (...), bedace francuskim
imieniem zenskim. Fantazyjna czcionka nawiqzuje do zlozonego odrecznie podpisu, a fioletowa
kolorystyka do barwy bzu (lilak, fr. lilac), kojarzqcego sie z tym imieniem. Elementy te majaq



wylgcznie charakter opisowy, nie mogq zdominowaé¢ elementu slownego, ktory zwraca wwage
klientéw i jest przez nich najlatwiej zapamietywany.

Z art. 9 rozporzgdzenia nr 207/2009 wynika prawo do wylgcznego i niezakléconego uzywania
zarejestrowanego wspolnotowego znaku towarowego oraz zakazywania innym osobom,
niemajgcym zgody uprawnionego, uzywania w obrocie oznaczenia m.in., gdy, z powodu jego
identycznosci lub podobienstiva do znaku oraz identycznosci albo podobienstwwa towaréow lub
ustug, ktorych dotyczq znak i oznaczenie, istnieje ryzyko wprowadzenia w blad opinii publicznej;
ktore obeyjmuge takze prawdopodobienstwo ich skojarzenia.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku
(oznaczenia) powinna sie opieraé na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znak
i oznaczenie nalezy poréwnywaé calosciowo, przy czym decydujgce znaczenie majq elementy
odroézniajqce, a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy,
gdy powtarza - bez dokonywania zmian lub uzupelnien - wszystkie jego elementy lub, gdy
rozpatrywane jako calosé, wykazuje nieznaczne roznice, ktore nie zostang dostrzezone przez
przecietnego konsumenta. Ocena podobienstwa znaku i przeciwstawionego mu oznaczenia nie
moze ograniczyé sie do zbadania tylko jednego z ich elementow skladowych. Poréwnania nalezy
dokonaé poprzez analize znakoéw postrzeganych jako calosci, co nie oznacza, ze ogélne wrazenie
pozostawione przez zlozony znak w pamieci wlasciwego kregu odbiorcow nie moze w niektorych
przypadkach zostaé zdominowane przez jeden lub kilka z jego skladnikéw. Tylko wtedy, gdy
wszystkie pozostale skladniki sq bez znaczenia, ocena podobienstwwa moze zalezeé wylgcznie od
elementu dominujqgcego.

Znakowi L. powdd przeciwstawil uzywane przez pozwanego stowne oznaczenia (...) i(...). Pierwsze
z nich jest identyczne ze znakiem powoda na plaszczyznie fonetycznej i koncepcyjnej. Drugie jest
wysoce podobne koncepcyjnie (zdrobnienie imienia zenskiego) i podobne fonetycznie.

Sad I instancji podkreslil, ze wlasciwy krag odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentow,
nalezycie poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsqdnych, przy czym poziom wwagi
konsumentoéw moze sie réznie ksztaltowaé w zaleznosci od kategorii towarow lub ustug. Przecietny
konsument rzadko ma mozliwosé bezposredniego porownania roznych znakow towarowych, musi
zazwyczaj zdawaé sie na zachowany w pamieci niedoskonaly ich obraz.

Sad Okregowy zwrécil uwage, ze strony procesu oferujaq identyczne towary, w obu przypadkach
Jjest to bizuteria tego samego typu - bransoletki z zawieszkami, przeznaczone dla mlodych kobiet.
Nie oznaczalo to jednak, ze tylko one sg nabywczyniami takich bransoletek. Przeciwnie, tego
rodzaju towary sq czesto nabywane jako prezent, nie mozina zatem wykluczyé, ze potencjalnym
nabywca bedzie osoba, ktéora ma sltabszq znajomosé znakéw towarowych stron, nieSswiadoma
braku pomiedzy nimi jakichkolwiek powiagzan, a przy wyborze towaru, kierujgca sie zachowanym
w pamieci znakiem L. i oczekiwaniami osoby, ktorqg pragnie obdarowaé. Realne ryzyko konfuzji
dotyczy szczegolnie mezczyzn, ktorzy mogaq skojarzyé wspolnotowy znak towarowy L. ze stownym
oznaczeniem(...)tym latwiej, ze odnoszaq sie one do identycznych towarow. Bizuteria(...) jest
na rynku zaledwie od kilku miesiecy, a w okresie gdy byla ona wprowadzana do sprzedazy,
informacja handlowa i reklama na stronie internetowej, na ktoérej dziala sklep (...) nawiqzywata
wprost do bizuterii (...).

Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odroéozniajgcy znaku, ktory wynika
z jego samoistnych cech lub renomy (rozpoznawalnosci na rynkuw). Przy dokonywaniu oceny, czy
znak cieszy sie odroéozniajgcym charakterem wynikajgcym z jego znajomosci wsrod odbiorcow,
nalezy rozpatrzyé wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w szczegolnosci udzial w



rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugos$é¢ okresu uzywania znaku, wielkosé inwestycji
dokonanych przez przedsiebiorstivo w celu jego promocji, udzial procentowy zainteresowanych
grup odbiorcow, ktorym znak umozliwia zidentyfikowanie towarow jako pochodzgcych z
okreslonego przedsiebiorstwa, oswiadczenia izb handlowych i przemyslowych lub stowarzyszen
zawodowych. Ciezar udowodnienia sily znaku towarowego i jego odroéozniajgcego charakteru,
spoczywa na powodzie (art. 6 k.c.).

Dokonujgc oceny podobienstwa towaréw i ustug nalezy braé¢ pod uwage wszystkie czynniki
charakteryzujgce zachodzqce miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegolnie ich rodzaj i
przeznaczenie, sposob uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sq sprzedawane, a takze
ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. Calosciowa ocena zaklada pewnag
wspolzaleznosé miedzy branymi pod wwage czynnikami, w szczegolnosci podobienstwem znakoéw
towarowych oraz podobienstwvem towaréow lub ustug, ktéorych one dotyczaq, przy czym niski
stopien podobienstwa towaréw i ustug moze byé zrownowazony znacznym stopniem podobienstwa
znakoéw towarowych i odwrotnie.

W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad istnieje wtedy,
gdy znaczna czes$é wlasciwego kregu odbiorcéow moglaby zostaé skloniona do omytkowego zakupu
towaru pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajqc, ze dane towary lub ustugi
pochodzq z tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie moglaby uznaé, ze dane towary lub
ustugi pochodzq z przedsiebiorstiv powiqzanych ze sobag gospodarczo. Prawdopodobienstivo
wprowadzenia w blgd powinno by¢ oceniane w sposoéb calosciowy, wedhug sposobu postrzegania
okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci konkretnego
przypadku, szczegolnie wzajemnej zaleznosci miedzy podobienstwem znakoéow i towardéw lub ustug,
ktorych one dotyczq.

Ocena ryzyka konfuzji, w zakresie podobienstiva wizualnego, fonetycznego i koncepcyjnego
spornych znakéw, powinna sie opieraé¢ na wywieranym przez nie calosciowym wrazeniu ze
szczegolnym uwzglednieniem ich elementéw odroéozniajqgcych i dominujagcych. Z zasady, odbiorcy
nie uznajq elementu opisowego za odroézniajqcy i dominujqgcy w calosciowym wrazeniu, jakie ten
znak wywiera. O ile przecietny konsument postrzega zwykle znak jako calosé i nie zaglebia sie w
analize jego poszczegolnych elementow, o tyle to wlasnie jego dominujqgce i odrozniajgce cechy sq,
co do zasady, najlatwiej zapamietywane.

Sad I instancji stwierdzil, ze za przyjeciem istnienia w niniejszym przypadku ryzyka konfuzji
konsumenckiej przemawialo to, ze M. P. rozpoczal uzywanie znaku(...)w koncu 2011 roku,
kiedy to znak powoda byl bezspornie popularny wsrod klientéow i rozpoznawalny. Pozwany
nie przedstawil zadnych dowodéw, mogagcych potwierdzaé, ze jego znak towarowy wypracowatl
wlasng wtorng zdolnosé odréziniajgeq. Przeciwnie, podejmowane dzialania wskazywaly na to,
ze celowo buduje on u potencjalnych klientow skojarzenia z bizuteriq (...) i jej znakiem
towarowym. Nawiqgzanie to wynikalo w sposéb niewgqgtpliwy z opisow towarow na stronie
internetowej i uzycia stowa (...) wjej kodzie zrédtowym, ktore jeszcze aktualnie skutkuje wysokim
pozycjonowaniem strony www.chicochica.pl w wynikach wyszukiwania wg hasla Bransoletki L..
W ocenie Sqgdu Okregowego wyrazne oznaczenie producenta oraz nizsza cena wyrobowc(...) nie
eliminujq mozliwosci wprowadzenia nabywcéow w blad, mogag oni bowiem byé przekonani, ze
bransoletki z zawieszkami (...) to nowa seria wyrobow jubilerskich oferowanych przez powoda lub
podmiot powigzany z nim gospodarczo, prawnie albo personalnie.

Podsumowujac, Sad I instancji wskazal, ze identycznosé¢ towarow dla ktérych chroniony jest znak
L. i uzywane sq oznaczenia (...) i(...) wysokie podobienstwo znaku powoda i oznaczen pozwanego,



a takze sposoéb ich uzywania przez M. P. uzasadnialy przyjecie, ze doszlo do naruszenia prawa z
rejestracji, zdefiniowanego w art. 9 ust. 1 lit. b) rozporzqdzenia nr 207/2009.

Skutki wspolnotowego znaku towarowego podlegajq wylgcznie przepisom rozporzqdzenia nr
207/2009. Dla zapewnienia wlascicielowi realizacji jego praw z rejestracji mogaq byé zakazane,
w szczegolnosci: umieszezanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach, oferowanie
towarow, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub oferowanie i
Swiadczenie ustug pod tym oznaczeniem, przywéz lub wywoz towarow pod takim oznaczeniem,
wzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie (art. 9 ust. 2 rozporzqdzenia nr

207/2009).

Gdy saqd uznaje, ze pozwany naruszyl lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia
wspolnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejq szczegolne powody, decyzje
zakazujqgcqg mu okreslonych dzialan. Stosuje rowniez srodki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa
krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. Oznacza to, ze jesli w prawie
krajowym istniejg inne jeszcze sposoby (srodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane
przepisom rozporzqdzenia, sqd powinien je, na wniosek powoda, zastosowaé do ochrony znaku
wspolnotowego.

Powodowa spoélka domagala sie zakazania M. P. uzywania elementéow sltownych identycznych
lub podobnych do wspoélnotowego znaku towarowego L., w szczegolnosci okreslen (...) i(...), do
oznaczania bizuterii, w charakterze stowa kluczowego oraz w innych tresciach zawartych na
stronie internetowej, w szczegolnosci pod adresem (...) i nakazania mu zniszczenia, na wlasny
koszt znajdujgcych sie w jego siedzibie, magazynach oraz we wszystkich innych miejscach, ktore
zostangq ustalone przez komornika w toku postepowania egzekucyjnego, wyrobow bizuteryjnych
opatrzonych znakami towarowymi identycznymi lub podobnymi do znaku (...), w szczegolnosci
znakoéow(...)

Sad Okregowy podzielil zastrzezenia pozwanego co do zbyt ogélnego sformulowania zgdania.
Powdéd odnosil je nie tylko do uzywanych przez pozwanego oznaczen (...) i (...) lecz takze i innych,
ogolnie tylko okreslonych, jako podobnych do wspoélnotowego znaku towarowego L.. Strona
powodowa jednak nie wykazala, aby pozwany takich oznaczen uzywal lub aby istniala realna
grozba, ze bedzie ich uzywal. Powédztwo odnoszgce sie do innych niz (...) i(...) oznaczen podlegalo
zatem oddaleniu jako caltkowicie bezzasadne.

Sad I instancji podzielil takze zarzut braku twierdzen i dowodow na poparcie zadan pozwu, a takze
argumentacji prawnej. Powéd ograniczyl sie do zlozenia dowodu swego prawa wylagcznego oraz
wydruku ze strony internetowej pozwanego, stawiajgce jedynie ogélng teze o wkroczeniu przez
M. P. w sfere jego wylgcznosci wynikajqcej z rejestracji wspélnotowego znaku towarowego. Dla
rozstrzygniecia sporu istotne znaczenie miato stanowisko M. P., ktory ztozyl obszerne wyjasnienia
dotyczqce kwestionowanych oznaczen, a takze dowody, ktére nie zostaly zaprzeczone przez strone
powodowaq.

Pozwany przyznal fakt uzywania stowa (...), jako kluczowego w kodzie zrédtowym swej strony
internetowej 1 w opisie towarow aoferowanych w sklepie internetowym (...). (sformulowania:
»w stylu L.”, ,bransoletek L.”). Konsekwencjq tych dzialan bylo wywolywanie u potencjalnych
nabywcow skojarzen ze wspolnotowym znakiem towarowym L., naruszajagce prawidlowe
pelnienie przez ten znak funkcji oznaczenia pochodzenia towaru. Pozwany twierdzil, ze zaprzestal
tego rodzaju dzialan, a powédka nie przedstawila dowodu aktualnosci naruszenia w tym zakresie.
Sad Okregowy zgodzil sie jednak z powodowq spolka, ze zaprzestanie uzywania oznaczenia (...)
moglo byé zwigzane z zastosowaniem wzgledem M. P. srodkoéow tymczasowych.



Zdaniem Sqdu I instancji identycznosé towaréw i podobienistwo znakéow towarowych stron (...)
i(...) (w formie slownej) stwarzaja ryzyko konfuzji konsumenckiej co do pochodzenia wyrobow
Jjubilerskich od stron postepowania. Potencjalni nabywcy mogaq nabraé przekonania, ze towary ze
znakiem(...) pochodzq z przedsiebiorstwa powiqzanego gospodarczo, prawnie lub personalnie ze
spoétkq (...). Uzasadnialo to nalozenie sankcji w postaci zakazania M. P. uzywania okreslen (...)
(...) wylgcznie w charakterze znaku towarowego, jako stowa kluczowego oraz w innych tresciach
zawartych na stronie internetowej, w szczegolnosci pod adresem(...). (art. 102 § 1 w zw. z art. 9 ust.
1b i ust. 2).

Sad I instancji podkreslil, ze pozwany twierdzil, ze nie opatruje swaojej bizuterii znakami (...)
i(...). Wobec nieprzedstawienia przez powoda dowodu na poparcie zasadnosci tego zgdania, Sqd
Okregowy oddalil powodztwo o zakazanie M. P. oznaczania towaréw tymi znakami (a contrario
art. 9 ust. 2a).

Zgodnie z przepisem art. 286 p.w.p. sad, rozstrzygajqc o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o bedqcych wlasnosciag naruszajagcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych
wytworach oraz srodkach i materialach, ktéore zostaly uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia,
w szczegolnosci o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasqdzonej na jego
rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu. Orzekajac, sad uwzglednia wage naruszenia oraz interesy
0so0b trzecich.

Zqdajqc nakazania pozwanemu zniszczenia, na jego koszt, wyrobéw bizuteryjnych opatrzonych
znakami towarowymi identycznymi lub podobnymi do znaku L., w szczegélnosci znakow(...),
powod calkowicie zaniechal przedstawienia twierdzen i dowodoéw na poparcie roszczenia.
Zwazywszy, ze spolka (...) nie udowodnila zarzutu opatrywania przez pozwanego wyrobow
Jubilerskich znakami towarowymi identycznymi lub podobnymi do znaku L., w szczegélnosci
znakiem(...), czemu M. P. stanowczo zaprzeczyl, nalezalo uznaé, iz brak jest towaroéw, ktore
mialyby zostaé zniszczone, aby usunqé skutki naruszenia prawa wylgcznego. Powédztwo w tej
czesci podlega zatem oddaleniu, jako nieudowodnione.

Niewskazanie przez spolke (...), ze zaqdania pozwu dotyczq oznaczenia stowno-graficznego(...),
ktorego - jak przyznal - pozwany uzywa na opakowaniach i w certyfikatach autentycznosci swych
towarow, zwalniato Sad Okregowy z koniecznosci oceny naruszenia praw powoda przez uzycie dla
oznaczenia towarow tego znaku.

Sad I instancji uznal za nieudowodnione zgdania wynikajgce z zarzutu dopuszczenia si¢ przez
pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 1, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (u.z.n.k.) reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dzialalnosci
gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiebiorstw oraz klientéw, nie moze jednak byé
traktowana jako instrument shuzgcy wyeliminowaniu konkurencji w ogdle, w celu zachowania
przez przedsiebiorce dominujqcej pozycji rynkowej.

Stosownie do art. 3 ust. 1 u.zn.k., uznanie dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji
warunkowane jest kumulatywnym spetnieniem okreslonych w nim przeslanek: czyn ma charakter
konkurencyjny, narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta, jest bezprawny,
tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Uznanie konkretnego dzialania za czyn
nieuczciwej konkurencji wymaga ustalenia na czym ono polegalo i zakwalifikowania go pod
wzgledem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w rozdziale
2 u.znk. lub deliktu tam nieujetego, ale odpowiadajgcego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny
konkurencyjne powinny byé¢ badane przede wszystkim w sSwietle przeslanek okreslonych w



przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszczq sie w dyspozycji ktoregokolwiek z tych
przepiséow, podlegajq ocenie wedhug klauzuli generalnej z art. 3.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczanie
towaroéw, ktore moze wprowadzié w blagd co do ich pochodzenia. Przepis ten - analogicznie do
ochrony zarejestrowanych znakéw towarowych - chroni oznaczenia, ktére nie zostaly objete
wylgcznoscig wynikajgcq z rejestracji lub udzielenia prawa ochronnego, lecz rzeczywiscie
uzywane w obrocie gospodarczym zdolaly wypracowaé wlasng zdolnosé odrozniajgceq,
przed dzialaniami naruszyciela, ktory pozniej rozpoczgl uzywanie konfuzyjnego oznaczenia.
Sqd Okregowy wskazal, ze przy ocenie naruszenia na gruncie art. 10 u.z.n.k. znajdq
zastosowanie powolane wyzej reguly wypracowane w orzecznictwie sqdow wspoélnotowych, z tym
zastrzezeniem, ze u.z.n.k. nie chroni prawa wylgcznego lecz interesy gospodarcze przedsiebiorcy,
a zasieg jej dzialania ogranicza sie do terytorium Polski.

Wskazujgce jako podstawe swych zgdan przepis art. 10 u.z.n.k. powod nie wyjasnil w zaden
sposob w czym upatrywal potrzeby kumulatywnej ochrony. Nie wskazal na czym polega
interes gospodarczy, ktory swym dzialaniem naruszal pozwany. Tych, zasadniczych dla oceny
zasadnos$ci powodztwa, kwestii nie dalo sie wywiesé takze z jego sformutowania, spétka (...)
odnosila bowiem zgdane zakazy i sposéb usuniecia skutkéow naruszen do znaku towarowego,
a nie do niezarejestrowanego oznaczenia. Motywy pozwu nie zawieraly takze twierdzen o
okolicznosciach faktycznych, ktére moglyby stanowié¢ podstawe poczynienia przez Sad I Instancji
stosownych ustalen. Zadania oparte na podstawie art. 10 u.z.n.k. podlegaly zatem oddaleniu jako
nieudowodnione.

Apelacje od wyroku czesciowego Sadu Okregowego wniést pozwany M. P., zaskarzajgc go w pkt 1,
Y. w zakresie zakazujgcym pozwanemu uzywania w charakterze znaku towarowego stow (...) i(...)
Jjako stow kluczowych oraz w innych tresciach odnoszqcych sie do bizuterii, zawartych na stronach
internetowych, w szczegoélnosci pod adresem(...).pl. Zaskarzonemu wyrokowi zarzucil:

1/ naruszenie prawa materialnego, a mianowicie:
a/ niewlasciwe zastosowanie art. 9 ust. 1 lit. b) rozporzaqdzenia nr 207/2009 poprzez przyjecie, ze:

- dzialanie pozwanego polegajgce na uzywaniu stéow (...) i(...) jako stéow kluczowych
stanowi naruszenie praw z rejestracji znaku towarowego w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b)
rozporzaqdzenia, podczas gdy sposob prezentacji wywolanej wskazanymi slowami kluczowymi
strony pozwanego(...) nie nawiqzuje w zaden sposob do przedsiebiorstwva powoda, a zatem nie
narusza funkcji pochodzenia znaku L.;

- znak towarowy L. jest podobny do oznaczenia (...) w stopniu powoduwjacym ryzyko wprowadzenia
w blad opinii publicznej,

b/ art. 6 k.c. w zw. z art. 9 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 poprzez wywiedzenie
pozytywnych skutkéw dla powoda mimo nieudowodnienia przez niego faktow, z ktorych wywodzil
on skutki prawne, w szczegélnosci faktu, ze wltasciwym kregiem odbiorcéw z uwagi na rodzaj
towaru sq nie tylko kobiety ale réowniez mezczyzni oraz, ze funkcja pochodzenia znaku towarowego
L. zostala dzialaniem pozwanego naruszona lub zagrozona,

2/ naruszenie prawa procesowego, a mianowicie art. 233 k.p.c. poprzez przekroczenie granic
swobodnej oceny dowodow, polegajgce na wydaniu orzeczenia w oparciu o dowody, ktéore powinny
zostaé przez Sad pominiete jako dowody nieobjete wnioskiem powoda oraz w oparciu o fakty



i dowody niewskazane przez zadnq ze stron, a mianowicie twierdzenie ze celowo buduje on u
potencjalnych klientéw skojarzenia z bizuteriq (...) ijej znakiem towarowym.

Wskazujge na powyzsze zarzuty pozwany wniost o:
- oddalenie powédztwa réowniez w czesci objetej zaskarzeniem;

- zasgdzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztéow postepowania w II instancji wedlug norm
przepisanych.

W odpowiedzi na apelacje z dnia 26 pazdziernika 2012 r. powdod wniésl o oddalenie apelacji oraz
zasqdzenie od pozwanego zwrotu kosztow postepowania w obu instancjach, w tym zwrotu kosztow
zastepstwa procesowego wedlug norm przepisanych.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
Apelagja nie zastugiwala na vwzglednienie.

Sad Apelacyjny uznaje ustalenia faktyczne dokonane przez Saqd I instancji za prawidlowe i
przyjmuge je za wlasne. Sqd Okregowy réowniez w sposéob wlasciwy zastosowal przepisy prawa
materialnego do ustalonego stanu faktycznego i prawidlowo rozstrzygnal o czesci zqdan strony
powodowej (zaskarzony wyrok jest wyrokiem czesciowym rozstrzygajgcym o roszczeniach spoltki
(...) z tytulu naruszenia praw do wspoélnotowego znaku towarowego oraz z tytulu popelnienia
czynow nieuczciwej konkurencji).

W pierwszym rzedzie nalezalo odniesé¢ sie do zarzutu apelacji dotyczqcego naruszenia art. 233
k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodoéow, polegajgce na wydaniu orzeczenia
w oparciu o dowody, ktéore powinny zostaé przez Sad Okregowy pominiete jako dowody nieobjete
wnioskiem powoda.

Po pierwsze zauwazyé¢ nalezalo, ze art. 233 k.p.c. dotyczy oceny dowodoéw przez sqd, nie zas
zglaszania przez strony wnioskoéw dowodowych iich przeprowadzania. Jak wynika z uzasadnienia
apelagji strona pozwana zarzucila powodowi, ze jedynie dolaczyl do pozwu dokumenty jako
zalgcezniki oraz wymienil je w uzasadnieniu pozwu, jednakze nie sformulowal w tym zakresie
zadnych wnioskéw dowodowych.

Odnoszaqc sie do tych zarzutéow zauwazyé nalezalo, ze w odniesieniu do srodka dowodowego jakim
sq dokumenty przepisy Kodeksu postepowania cywilnego nie okreslaja zadnych konkretnych
wymagan co do sposobu sformulowania wniosku dowodowego (inaczej jest np. w przypadku
dowodu ze swiadkoéw - vide art. 258 k.p.c.). W art. 3 k.p.c. oraz art. 232 k.p.c. mowa jest o obowiqzku
stron przedstawiania (wskazywania) dowodow. O ile zatem rozwigzaniem najbardziej pozadanym
Jjest bezposrednie formulowanie przez strony wnioskéw dowodowych réwniez w odniesieniu do
dowodoéw z dokumentéw, to w sSwietle regulacji kodeksowej nie mozna uznaé za wadliwaqg takiej
praktyki, ze strona w pismie procesowym wskazuje okreslone fakty, a nastepnie przywoluje
okreslony srodek dowodowy. Tak w niniejszej sprawie postepowala strona powodowa i nie bylo
watpliwosci wjakim celu zalgezyla do pozwu okreslone dokumenty (w uzasadnieniu pozwu powad,
wskazujqc na okreslony dokument, uzywa okreslenia ,,dowod”).

Po drugie, Sad I instancji wydal na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2012 r. postanowienie
o dopuszczeniu dowodéw z dokumentéow i wydrukéw internetowych zlozonych w sprawie
przez strony, nie mial zatem wgqtpliwosci, ze powdd przedstawil stosowne dokumenty w celu
przeprowadzenia z nich dowodu. Jezeli strona pozwana uwazala, ze Sqd Okregowy dopuscil
Jjako material dowodowy dokumenty, co do ktérych powéd nie ztozyl wnioskéow dowodowych, to



winien w trybie art. 162 k.p.c. zlozy¢ stosowne zastrzezenie do protokolu rozprawy ze wskazaniem
naruszonych przepiséow postepowania. Skoro pozwany takiego zastrzezenia nie zlozyl, to utracil
mozliwosé powolywania sie na ewentualne uchybienie w dalszym toku postepowania.

Przechodzaqc do zarzutéow dotyczgcych naruszenia prawa materialnego stwierdzié nalezalo, ze
nie zastlugiwaly one na uwzglednienie. Sad Okregowy trafnie uznal, ze oznaczenia (...) i(...) sq
podobne w stopniu powodujgcym ryzyko wprowadzenia w blgd opinii publicznej oraz ze dzialania
pozwanego polegajace na uzywaniu stow (...) i(...) jak stow kluczowych stanowily naruszenie
praw powoda z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b)
rozporzaqdzenia nr 207/2009.

Ocena podobienstwa oznaczen (...) i(...) musi byé¢ przeprowadzona calosciowo (ocena ogolnego
wrazenia) na plaszczyznie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, przy uwzglednieniu w
szczegolnosci elementow dominujqgcych i odrozniajgcych (np. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r.
w sprawie C-251/95, Sabel BV, pkt 23). W ocenie Sqdu Apelacyjnego oceniane oznaczenia nalezatlo
uznaé za podobne. Decyduje o tym warstwa fonetyczna - oba slowa rézniq sie jedng gloskaq - w
polaczeniu z plaszczyznq koncepcyjng obu oznaczen, ktore stanowiq zdrobnienie obcego imienia
zenskiego (oznaczenie pozwanego oparte jest na tej samej koncepcgji co oznaczenie powoda, a
Jjednoczesnie nieznaczna roznica fonetyczna powoduje, ze oba oznaczenia nie rézniq sie znaczaqco).

Oczywiscie samo podobienstivo wspolnotowego znaku towarowego i kwestionowanego
oznaczenia nie moglo skutkowaé uznaniem, ze doszlo do naruszenia praw wylqgcznych stuzqcych
stronie powodowej.

Naruszenie prawa do wspoélnotowego znaku towarowego w sposéob okreslony w art. 9 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 obejmuje sytuacje naruszenia funkcji znaku towarowego
polegajgcej na oznaczeniu pochodzenia towaréw (ustug). Innymi stowy dotyczy on ryzyka
wprowadzenia odbiorcow w blgd co do pochodzenia towaréow (ustug) opatrzonych znakiem,
przy czym w odroéznieniu od sytuacji opisanej w art. 9 ust. 1 lit. a) rozporzqdzenia nr
207/2009, ktora obejmuje tzw. podwadjne podobienistwo, ww. przepis obejmuyje sytuacje uzywania
oznaczenia identycznego lub podobnego do wspodlnotowego znaku towarowego dla towaréow
(ustug) identycznych lub podobnych do tych oznaczonych wspélnotowym znakiem towarowym.
Prawdopodobienstwo (ryzyko) wprowadzenia w blgd 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
niebezpieczenstwwa 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, Sabel 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 blqgd nalezy
rozumiecéjako sytuacje, w ktorej odbiorcy mogaq sqdzié, ze towary i ustugi pochodzq od tego samego
przedsiebiorstwa lub z przedsiebiorstw ekonomicznie ze sobg powigzanych (np. wyrok ETS z dnia
22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, pkt 17 oraz wyrok Sqdu Najwyzszego z
dnia 4 marca 2009 r., IV CSK 335/08, OSNC-ZD 2009/C/85).

Przy ocenie niebezpieczenstwa wprowadzenia w blgd nalezy wzigé pod uwage stopien
podobienstwa kolidujgcych oznaczen, stopien podobienstwa towarow (ustug), dla ktorych saq
uzywane, a takze poziom znajomosci znaku zarejestrowanego, jego zdolnosé (sile) odrézniajgca
oraz okolicznosci, w ktorych towary (ustugi) sq sprzedawane (np. wyroki Sqdu 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).

Jak juz powyzej byla o tym mowa oba oznaczenia sq podobne, a co szczegolnie istotne, uzywane
sa w odniesieniu do identycznych towaréw - bizuterii, przede wszystkim bransoletek. Zgodnie z
utrwalonym stanowiskiem orzecznictwa wspoélnotowego okolicznosé, ze oznaczenia uzywane sq w
odniesieniu do identycznych towaréw i ustug ma istotne znaczenie z punktu widzenia calosciowej
oceny prawdopodobienstwa wystgpienia konfuzji (np. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r.
w sprawie C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, pkt 19 i 28). Wskazuje sie przy tym, ze w przypadku
identycznosci towarow (ushug), nawet nizszy stopien podobienstwa spornych oznaczen, moze
uzasadniaé zaistnienie ryzyka konfuzji konsumenckiej (tzw. zasada podwadjnej zaleznosci).

Za ugruntowane nalezy rowniez uznaé stanowisko, ze wszelkich ocen na gruncie art. 9 ust. 1
lit. b) rozporzqdzenia nr 207/2009 nalezy dokonywaé z punktu widzenia normatywnego modelu
przecietnego konsumenta, nalezycie poinformowanego, uwaznego i racjonalnego, przy czym
poziom uwagi konsumenta moze sie réznié w zaleznosci od rodzaju towaru lub ustugi (np. wyrok
ETS z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie C-210/96, Gut Springenheide, pkt 31 oraz wyrok ETS z dnia 22
czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, pkt 26).

Apelujgcy zarzucil Sqdowi Okregowemu, ze z naruszeniem art. 6 k.c. w zw. z art. 9 ust. 1 lit. b)
rozporzaqdzenia nr 207/2009 przyjal, ze odbiorcami towaréw powoda i pozwanego sq nie tylko
kobiety, ale réwniez mezezyzni i ze wywiodl z tego faktu pozytywne dla strony powodowej skutki.

Zarzut powyzszy nie zaslugiwal na wwzglednienie. Sqd Okregowy wskazal, ze wsréd nabywcow
towarow wytwarzanych przez strony sporu saq nie tylko mlode kobiety, ale mogq byé rowniez
mezczyzni nabywajacy bizuterie jako prezent i ze ta grupa konsumentow jest szczegolnie podatna
na ryzyko konfuzji. Ten wywaod Sadu I instancji byl prawidlowy, zgodny z zasadami doswiadczenia
zZyciowego i logiki. Wbrew zastrzezeniom pozwanego Sqd Okregowy nie stwierdzil natomiast,
ze mezcezyzni stanowiq gros klientéow kupujgcych bizuterie i nie dokonal oceny ryzyka konfuzji
konsumenckiej jedynie z punktu widzenia tej grupy klientéw. Szczegélne ryzyko konfuzji w
przypadku tej grupy konsumentéow wynika z tego, ze najczesciej stykaja sie oni z tego rodzaju
produktami jedynie okazjonalnie, gdy nabywajq je jako prezent. Rozeznanie rynkowe mezczyzn
Jjest zatem co do zasady slabsze niz w przypadku kobiet, do ktorych przede wszystkim skierowana
jest oferta powoda i pozwanego.

Model przecietnego konsumenta ma charakter normatywny, co oznacza ze jest on okreslany
przez sad orzekajgcy w danej sprawie przy uwzglednieniu kryteriow wynikajqcych z orzecznictwa
wspolnotowego. W tej sytuacji, Sad Okregowy rozwazajaqc jaki jest krqg konsumentéw do ktérych
skierowanajest oferta rynkowa stron nie mogtnaruszyé art. 6 k.c., bowiem niezaleznie od rozktadu
ciezaru dowodu i stanowisk stron, Sad zobowiqzany byl do samodzielnego okreslenia w niniejszej
sprawie modelu przecietnego konsumenta. Kwestionowanie przez strony tego modelu winno
nastgpié na drodze zarzutu naruszenia art. 9 ust. 1 lit. b) rozporzqdzenia nr 207/20009.

Na zakonczenie tej czesci rozwazan podkresli¢ nalezalo, ze Sqd Okregowy nie oparl swojego
pogladu o ryzyku wystgpienia konfuzji konsumenckiej na fakcie, iz gros klientéow stanowiq
mezczyzni, ale na tym, ze pozwany dla oznaczenia identycznych towarow uzywa oznaczenia
podobnego do zarejestrowanego na rzecz strony powodowej wspolnotowego znaku towarowego.

Nie bylo w sprawie sporne, ze pozwany uzywal stowa (...) jako kluczowego w kodzie zrédiowym
swojej strony internetowej i w opisie towarow oferowanych w sklepie internetowym (...) (k. 238 -
sBransoletki w stylu L.”)



W apelacji pozwany wskazal, ze wlasciciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania
wzywania znaku towarowego w charakterze stowa kluczowego jedynie wowczas, gdy uzywanie
takie moze negatywnie wplynaé na ktorags z pelnionych przez ten znak funkcji.

Co do zasady z powyzej przedstawionym pogladem nalezalo sie zgodzié, bowiem znajduje
on oparcie w orzecznictwie Trybunalu Sprawiedliwosci (np. wyrok z dnia 22 wrzesnia 2011
r. w sprawie C-323/09, Interflora Inc. i inni). Wedtug ETS powyzej okreslone uzywanie ma
negatywny wplyw na pelnionqg przez znak towarowy funkcje wskazania pochodzenia, gdy
reklama wyswietlona na bazie stowa kluczowego nie pozwala lub z trudnosciq pozwala wlasciwie
poinformowanemu i dostatecznie uwaznemu internaucie na zorientowanie sie¢, czy towary
lub ustugi, ktorych dotyczy reklama, pochodzqg od wlasciciela znaku lub z przedsiebiorstwa
powiqzanego z nim gospodarczo, czy tez, przeciwnie, od osoby trzeciej. Innymi slowy o
dopuszczalnosci uzycia wspélnotowego znaku towarowego w charakterze slowa kluczowego
decyduje to, czy w efekcie takiego uzycia moze dojsé¢ do konfuzji konsumenckiej.

Sytuacja, w ktorej po wpisaniu do przeglgdarki internetowej stow (...) lub (...) wyswietla sie strona
internetowa pozwanego, na ktorej oferuje on do sprzedazy bizuterie okreslang jako bizuteria
(...) moze skutkowaé wprowadzeniem konsumentéow w blagd co do pochodzenia oferowanych
poprzez Internet towaréw, w szczegoélnosci istnieje ryzyko, ze konsumenci moga uznaé, ze
bransoletki okreslane jako bransoletki(...) stanowiaq nowaqa seri¢e wyrobow oferowanych przez
strone powodowaq lub podmiot z nim powiqzany gospodarczo. Ryzyko to jest tym wieksze,
ze - jak juz powyzej byla o tym mowa - oznaczenia (...) i(...) sa podobne i tym samym
istnieje prawdopodobienstwo, ze konsumenci skojarzq oznaczenie(...) ze wspolnotowym znakiem
towarowym L. (art. 9 ust. 1 lit. b) in fine rozporzqdzenia nr 207/2009).

Powyzszego ryzyka skojarzenia nie eliminuje - wbrew odmiennemu stanowisku skarzqcego - ani
okolicznosé, ze domena internetowa pozwanego oznaczona jest jako (...)., ani wskazanie na tej
stronie, ze sklep nalezy do M. P.. Konsument, ktéory znalazl sie na stronie internetowej nalezgcej do
pozwanego (np. po wpisaniu do wyszukiwarki stow (...)) i zetkngl sie z oznaczeniem Bizuteria (...)
moze pozostawaé w przekonaniu, ze oferowane towary pochodzq od wlasciciela wspoélnotowego
znaku towarowego L. lub podmiotu z nim powiqzanego, bowiem dla niego kluczowe jest oznaczenie
samego towaru, a nie jego producenta. Pozwany nie wykazal w niniejszej sprawie, aby nabywcy
przedmiotowych towaréw dysponowali wiedzq co do ich producentéow i aby ta wiedza mogla
mieé znaczenie przy ocenie ryzyka konfuzji konsumenckiej. Zauwazyé nalezalo, ze pozwany na
przedmiotowej stronie internetowej nie umiescil zadnej informacji, ktéora w wyrazny sposob
wskazywalaby konsumentom, ze trafili na strone internetowq nie powigzang z producentem
bizuterii (...). Bylo wrecz przeciwnie, bowiem pozwany swiadomie nawiqzywat do oznaczenia (...)
wzywajqc okreslenia ,,Bransoletki w stylu L.”.

Sad Okregowy wskazal, ze w koncu 2011 roku wspoélnotowy znak towarowy powoda byl popularny
wsréd klientéw i rozpoznawalny, a pozwany tym ustaleniom w apelacji nie zaprzeczyl. W tej
sytuacji za trafne nalezalo uznaé ustalenie Sqdu I instancji, ze uzywanie przez pozwanego
podobnego oznaczenia(...) jak rowniez uzywanie oznaczenia (...) w charakterze stowa kluczowego,
stanowilo wyraz celowych dzialan strony pozwanej zmierzajqgcych do zbudowania u potencjalnych
klientéow skojarzenia z bizuteriq (...). Zarzut apelacji dotyczqcy naruszenia przez Sad I instancji
art. 233 k.p.c. poprzez dokonanie ww. ustalenia uznaé zatem nalezalo za niezasadny.

Powyzisze rozwazania prowadzily do wniosku, ze trafne bylo rozstrzygniecie Sqdu Okregowego
co do zakazania pozwanemu uzywania w charakterze znaku towarowego stow (...) i(...)jako
slow kluczowych oraz w innych tresciach odnoszqcych sie do bizuterii, zawartych na stronach
internetowych, w szczegolnosci pod adresem (...) pl. (...) to nie naruszalo art. 9 ust. 1 lit. b)



rozporzqdzenia nr 207/2009, bowiem, po pierwsze, uzycie przez pozwanego stow (...) i(...)
jako stéow kluczowych mialo negatywny wplyw na funkcje wskazania pochodzenia towaréw
oznaczonych wspolnotowym znakiem towarowym, a po drugie, oznaczenia (...) i(...)nalezalo
uznaé za podobne w stopniu powodujgcym ryzyko wystgpienia konfuzji konsumenckiej.

Majqgc powyzsze na wzgledzie, Sqd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. oddalil apelacje
pozwanego od wyroku czesciowego z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Mimo ze zaskarzony wyrok mial charakter wyroku czesciowego, to w sposob calosciowy
rozstrzygnal o tych zgdaniach powoda, ktoére objete zostaly pozwem o ochrone praw do znaku
towarowego oraz o zaniechanie czynéw nieuczciwej konkurencji, tj. dochodzonych pierwotnie w
sprawie XXII GWzt 17/12. Poniewaz co do tej czesci zqdan niniejsze rozstrzygniecie ma charakter
wyroku koncowego, Sad II instancji orzekl o kosztach postepowania apelacyjnego 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 § 6 ust. 1
pkt 3 w zw. z § 7 ust. 1 pkt 2 rozporzqgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 2 grudnia 2003 r. w
sprawie oplat za czynnosci rzecznikéw patentowych (Dz. U. Nr 212, poz. 2076 ze zm.).



