Sygn. akt VII ACa 899/17

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 listopada 2017 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie VII Wydziatl Gospodarczy w skladzie:
Przewodniczqcy: SSA Marek Kolasinski (spr.)

Sedziowie: SA Ewa Stefanska

SO del. Magdalena Sajur - Kordula

Protokolant: sekr. sqdowy Izabela Nowak

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2017 r. w Warszawie

na rozprawie sprawy z powédztwa (...) w S. C. (Stany Zjednoczone)
przeciwko (...) sp. zo0.0. w G.

dotyczqce nieuczciwej konkurencji

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sqdu Okregowego w Warszawie

z dnia 21 marca 2016 r., sygn. akt XX GC 854/12

I. zmienia zaskarzony wyrok:

1. w punkcie pierwszym w ten sposob, ze nakazuje pozwanemu (...) sp. z 0.0. w G. zaniechanie
wzywania:

- nazwy (firmy) (...);

- znaku (...) do oznaczania oferowanych przez pozwanego ustug lub towaréw, w tym zamieszczania
znaku I. w serwisach i domenach internetowych oraz w reklamie;

- domen internetowych zawierajagcych czton ,intelgraf”, w tym ,intelgraf.com”1i ,intelgraf.com.pl”
oraz

oddala powédztwo w pozostalej czesci;

2, w punkcie drugim w ten sposob, ze ustala, iz koszty procesu podlegajq stosunkowemu
rozdzieleniu przy przyjeciu, ze powdd wygral w 80% a pozwany w 20%, pozostawiajgc ich
szczegolowe wyliczenie referendarzowi sqdowemu;

II. oddala apelacje w pozostalej czesci;

III. zasgdza od (...) sp. z 0.0. w G. na rzecz (...) w S. C. (Stany Zjednoczone) kwote 1 888,80 zi
(Jeden tysiqc osiemset osiemdziesiqt osiem zlotych osiemdziesiqt groszy) tytulem zwrotu kosztow
postepowania apelacyjnego.



Sygn. akt VII ACa 899/17

UZASADNIENIE

Powod (...) z siedziba w C. (Stany Zjednoczone) wniést pozew przeciwko (...) sp. z 0.0. w G. o zakazanie
pozwanemu uzywania nazwy (...) oraz znaku (...) do oznaczania oferowanych przez pozwanego ustug lub towaréw,
w tym zamieszczania znaku I. w serwisach i domenach internetowych oraz w reklamie, zakazanie pozwanemu
uzywania domen internetowych zawierajacych czlon ,intelgraf”, w tym ,intelgraf.com.pl” oraz nakazanie pozwanemu
opublikowanie na wlasny koszt w dzienniku ,,Rzeczpospolita” w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku,
o$wiadczenia o nastepujacej tresci: (...) sp. z 0.0. z siedziba w G. przyznaje, ze naruszyla zasady uczciwej konkurencji
oraz prawa ochronne na znak towarowy (...) przez to, ze uzywala znaku towarowego (...) oraz firmy (...) sp. z
0.0. Spotka wyraza ubolewanie z tego powodu, przeprasza (...) i zobowiazuje sie zaprzestaé podobnych praktyk w
przyszlosci”. O$wiadczenie to mialo by¢ opublikowane czcionka w rozmiarze nie mniejszym niz 3 mm, na ostatniej
stronie wydania codziennego (strony biale), w module 3x2 (123x80 mm). Powod wnidst o upowaznienie go do
dokonania tej czynnoéci na koszt pozwanego, na wypadek nie wykonania jej przez pozwanego w terminie.

W odpowiedzi na pozew (...) sp.z0.0. w G. wni6st o oddalenie powddztwa, wskazujac, ze powdd nie uprawdopodobnit
swoich twierdzen co do podobienstw znakéw firm oraz nie przedstawil, w jaki sposob dzialania niewielkiego polskiego
przedsiebiorcy mialyby zagrozi¢ jego interesom. Pozwany podal, iz co najmniej od 2007 r. wspoélpracowal z powodem
pod swoja firma, bedac uczestnikiem programu I. (...) Provider i nadal wspolpracuje w ramach tego programu. W
zwigzku z powyzszym pozwany podnidst zarzut przedawnienia, bowiem termin na dochodzenie roszczen przez powoda
uplynal najpoézniej z dniem 31 grudnia 2010 r. Wskazal, iz fakt posiadania przez powoda wiedzy o postugiwaniu sie
nazwa (...) jest udokumentowany certyfikatami wystawionymi przez powoda. Ponadto wedlug pozwanego nazwa,
ktora sie postuguje nie wykazuje podobienstwa do znaku towarowego powoda, ktore powodowatoby wprowadzenie
przecietnego konsumenta w blad. Powyzsze potwierdza zarejestrowanie przez Urzad Patentowy znaku towarowego
(...). Dodatkowo kolorystyka, czcionka i uklad poszczegdlnych elementéw w obu znakach sg skrajnie odmienne,
nie istnieje zatem chociazby minimalne ryzyko skojarzenia ich ze sobg. Warstwa graficzna obu oznaczen jest
odmienna. Przedsiebiorstwa dzialaja réwniez na réznych obszarach, bowiem pozwany zajmuje sie doradztwem
informatycznym, audytem sprzetu i oprogramowania komputerowego, diagnozowaniem i naprawianiem awarii, a
takze projektowaniem i instalowaniem sieci informatycznych, z kolei (...) jako najwiekszy na §wiecie tworca ukladéw
scalonych. Powdd przede wszystkim nie wykazal dostatecznie, iz uzywanie przez pozwanego oznaczenia (...) moze
przynie$¢ mu nienalezna korzy$c¢ lub by¢ szkodliwe dla odrézniajacego charakteru badz renomy znaku weze$niejszego.
Samo uzycie znaku nie stanowi wystarczajacej przestanki stwierdzenia, iz jego skutkiem jest wykorzystanie lub
oslabienie renomy samego znaku towarowego.

Wyrokiem z dnia 21 marca 2016 r. Sad Okregowy w Warszawie oddalil powddztwo oraz obciazyt kosztami procesu
powoda pozostawiajac szczegotowe ich wyliczenie referendarzowi sadowemu (k. 935).

Orzeczenie to zapadlo na podstawie nastepujacych ustalen i rozwazanh prawnych:

(...) z siedziba w S. C. (Stany Zjednoczone Ameryki) jest najwiekszym producentem procesoréw, podzespotow i
innych ukladéw stosowanych w branzy informatycznej. Wiekszoé¢é swoich ustug oraz produktéw oznacza znakiem
towarowym: ,intel”. Graficzne oznaczenie:

(okoliczno$¢ bezsporna, dowod : publikacje zamieszczane w internecie k. 36 — 49, 63 — 71, 89 — 135, publikacje prasowe
k. 72 — 88, 136 - 140, k. 147 — 182, widok strony internetowej powoda k. 50 — 62 stosowanie oznaczenia powoda
oraz jego produktéw ). (...) dniu 08 lutego 1990 r. powdd dokonal zgloszenia przedmiotowego znaku towarowego
w Urzedzie Patentowym. W dniu 10 stycznia 1997 r. Urzad ten wydal decyzje o rejestracji przedmiotowego znaku.
(okolicznoéc¢ bezsporna, informacja ze strony internetowej Urzedu Patentowego k. 280 - 296)



(...) spdtka z ograniczona odpowiedzialno$cia z siedziba w G. zostala zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sqdowym
w dniu 23 marca 2007 r. Dzialalno$¢ pozwanego polega na $§wiadczeniu ustug doradztwa informatycznego, audytem
sprzetu i oprogramowania komputerowego, diagnozowaniem i naprawianiem awarii, a takze projektowaniem i
instalowaniem sieci informatycznych. Posluguje sie znakiem towarowym: ,I. systems”. (okoliczno$¢ bezsporna, odpis
z KRS k. 579, $wiadectwo ochronne k. 568 verte, wydruk ze strony Urzedu Patentowego k. 569) Graficzne oznaczenie:

W dniu 30 maja 2011 r. pozwany dokonatl zgloszenia Urzedzie Patentowym przedmiotowego znaku. Nastepnie w
dniu 06 marca 2013 r. urzad ten wydal decyzje o udzieleniu prawa ochronnego (okoliczno$¢ bezsporna, §wiadectwo
ochronne k. 568 verte - 569).

Spoétka pozwanego od roku 2007 wspélpracuje z powodem, nabywajgc jego produkty. Brala roéwniez udzial w
programie partnerskim I. (...) Provider, dysponujac numerem partnerskim : (...). (okoliczno$é¢ bezsporna, wiadomo$ci
e —mail k. 566 — 567, program I. (...) Provider k. 663 — 666, zeznania §wiadka K. W. k. 734).

Sad Okregowy stwierdzil, ze przedstawione powyzej oznaczenia przedsiebiorstw stron réznig sie od siebie w
znaczacym stopniu, zar6wno pod wzgledem kolorystycznym jak i graficznym, a jedynym elementem laczacym oba
znaki jest stowo: ,intel”. Zdaniem Sadu Okregowego, nazwa pozwanego zaprezentowana w calo$ci ,I. systems” odbiega
w duzym stopniu od formy oznaczenia powoda.

Sad Okregowy ustalil powyzszy stan faktyczny na podstawie wyzej powolanych dokumentow, ktoérych autentyczno$c
itres¢ nie byla kwestionowana przez strony, a ktére dodatkowo nie budzily réwniez watpliwoéci Sadu.

Sad Okregowy dal takze wiare zeznaniom Swiadka K. W., przeprowadzonym w przedmiotowym postepowaniu,
oceniajac je jako spojne, wiarygodne i majace potwierdzenie w zebranym w sprawie materiale dowodowym. Swiadek
potwierdzil, iz w roku 2007 zalozyt spolke (...) sp. z 0.0. i ze spdtka ta wspodlpracuje z I. mieszczaca sie w Stanach
Zjednoczonych, od ktérego kupuje produkty. Umowy zawierane byly pomiedzy stronami elektronicznie na stronie
internetowej intel.com. Sad wzial takze pod uwage, iz $wiadek zaprzeczyt odnosnie wspoélpracy ze spodtka (...)
mieszczacej sie w Polsce (zeznania k. 734).

Postanowieniem z dnia 04 listopada 2014 r. Sad Okregowy w Warszawie dopuscil takze dowdd z opinii bieglego
sadowego z zakresu znakow towarowych i ochrony wlasnoéci przemystowej na okoliczno$¢ podobienstw znakéow (...)
i (...), wplywu tych podobienstw na mozliwo$¢ wprowadzenia klientow w blad oraz uzyskania przez pozwanego
nienaleznych korzyéci ze znaku (...)(k. 741), jednakze podkreélit w uzasadnieniu zaskarzonego orzeczenia, iz nie
uwzglednil tej opinii ustalajac, iz znaki te poprzez forme graficzng i fonetyczna réznia sie od siebie, a jedyny wspdlny
skladnik to czlon (...). Sad nie wzial pod uwage opinii bieglego rowniez w zakresie ustalenia, iz podobienstwo tych
znakow skutkowaé moze mozliwo$cia wprowadzenia klientéw w blad i skojarzeniu znaku (...) ze znakiem (...)
oraz o mozliwo$ci czerpania z tego faktu przez pozwanego nienaleznych korzys$ci. W ocenie Sadu z przedstawione;j
opinii bieglego po pierwsze nie wynika, kto stanowit grupe potencjalnych konsumentéw oraz czy osoby te posiadaly
wiedze co do charakteru dzialalno$ci gospodarczej prowadzonej przez oba podmioty, a co istotne czy stanowili grupe
przecietnych konsumentéw. Po drugie biegly wskazal, iz badanie to dotyczylo wylacznie jednej grupy wiekowej
(studentéw), dzialajacych w okreélonej — jednej branzy — multimedialnej. Po trzecie wiele sprzecznosci, w ocenie
Sadu Okregowego budzi rowniez okoliczno$é, iz jak wskazal biegly respondenci w ogoéle nie znali znaku pozwanego,
zatem uznanie, ze stosowanie znaku (...) przez pozwanego skutkuje mozliwo$cig wprowadzenia klientéw w blad,
albo osiagniecie przez niego nienaleznych korzysci jest nie uprawnione. Réwnocze$nie z niewyjasnionych przyczyn
biegly wskazal, iz rozpoznawalno$¢ znaku pozwanego jest bardzo niska, z drugiej strony uznal ze wywoluje zarazem
skojarzenia z przedsiebiorstwem powoda.

Na podstawie tak ustalonego stanu faktycznego, Sad Okregowy uznal, iz powddztwo jako bezzasadne podlegato
oddaleniu.



W uzasadnieniu Sad pierwszej instancji uwzglednil, iz jako podstawe prawna swojego zadania powod wskazal
art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnoéci przemyslowej, za§ w mysl
tych przepiséw naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym uzywaniu w obrocie
gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towaréw
identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad, ktére obejmuje w szczego6lnosci
ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym oraz znaku identycznego lub podobnego do
renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towardéw, jezeli takie uzywanie
moze przynie$é uzywajacemu nienalezna korzy$c lub by¢ szkodliwe dla odrézniajacego charakteru badz renomy znaku
wcezedniejszego.

Sad Okregowy ocenil natomiast, ze powdd nie udowodnil dostatecznie, iz stosowanie przez pozwanego znaku (...)
powoduje wprowadzenie konsumentéw w blad poprzez skojarzenie tego znaku z jego znakiem I.. Obaj przedsiebiorcy
dzialaja w branzy informatycznej, Sci$lej komputerowej, jednakze ocenil, iz ich dzialalno$¢ ma de facto inny charakter.
Powdd jest przede wszystkim producentem podzespoléw komputerowych, za§ pozwany w przewazajacej czeSci
zajmuje sie $wiadczeniem ustug doradztwa informatycznego, audytem sprzetu i oprogramowania komputerowego,
diagnozowaniem i naprawianiem awarii, a takze projektowaniem i instalowaniem sieci informatycznych. Z
przedstawionych przez pozwanego okolicznoéci Sad pierwszej instancji wywnioskowal réwniez, ze jest on klientem
powoda gdyz dokonywal zakupu réznego rodzaju towaréw marki I.. Z tych wzgledéw trudno jest, zdaniem Sadu
Okregowego, przyznaé, iz pozwany uzywa spornego oznaczenia w funkcji znaku towarowego w odniesieniu do
towarow. Dodatkowo Sad Okregowy wskazal, ze podobienstwo obu znakéw jest niskie dlatego, iz sktada sie z czlonu
podstawowego: 1., to zastosowanie innych — dodatkowych oznaczen w brzmieniu nazwy pozwanego (...) jest rézne
(réwniez graficznie) od nazwy powoda. Oba znaki towarowe roéznig sie takze pod wzgledem wizualnym, zar6wno
w zakresie tla, czcionki i kolorystyki. W ocenie Sadu pierwszej instancji, nie zachodzi w tym przypadku przestanka
duzego podobienistwa zaré6wno w aspekcie fonetycznym, stownym oraz wizualnym, a zatem trudno jest przyznac¢ aby
pozwany dopuscil sie naruszenia znaku uzywanego przez powoda.

Odnoénie faktu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, Sad Okregowy podkreslil, iz naruszeniem jest
bezprawne dzialanie polegajace na uzywaniu znaku towarowego w zakresie zastrzezonym dla uprawnionego.
Warunkiem ustalenia, ze doszlo do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, powinno by¢ zatem stwierdzenie,
Ze uprawnionemu przystuguje prawo ochronne oraz ze naruszyciel w sposb bezprawny uzywa znaku towarowego na
terytorium RP. O bezprawno$¢ uzywania znaku towarowego w ocenie Sadu pierwszej instancji decyduja natomiast: po
pierwsze - brak tytulu skutecznego wobec uprawnionego, po drugie za$ - uzywanie go przez osobe trzecia w taki sposéb
i w takim zakresie, ktory charakteryzuje uzywanie znaku przez samego uprawnionego. Z art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p.
wynika jeszcze, zZe naruszenie moze mieé¢ miejsce, gdy dochodzi do bezprawnego uzywania w obrocie gospodarczym
znaku identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym w odniesieniu do identycznych towaréw. Tego typu
naruszenie okre$la sie mianem podwojnej identyczno$ci. Polega ono na reprodukeji, wiernym odtworzeniu znaku na
identycznych towarach, za$ w ocenie Sadu Okregowego w przedmiotowej sprawie nie mozna moéwi¢ o identycznosci
obu znakdéw, poniewaz znaki te opieraja sie jedynie na wspolnym czlonie (...), za$ ich oznaczenie graficzne czy
fonetyczne jest zupehie rézne. Ze wskazanych powodéw Sad pierwszej instancji nie wzial zatem pod uwage ustalen
bieglego, bowiem w tym przypadku nie wystepuje wierne odtworzenie nazwy, czy oznaczenie produktow.

Dodatkowo, Sad Okregowy wskazal, ze w okoliczno$ciach niniejszej sprawy nie mozna tez méwié o wprowadzeniu w
blad potencjalnych konsumentow. Wskazal, iz nie uwzglednit w tym zakresie ustalen bieglego, gdyz przeprowadzone
przez niego badanie nie daje podstaw do ustalenia czy respondenci przedstawili poglad przecietnego konsumenta.
Biegly wskazal, iz byta to grupa os6b w okreslonym wieku — studentéw uczacych sie w jednym miejscu, za$ punktem
odniesienia do oceny podobiefistwa towaréw powinna by¢ opinia przecietnego konsumenta, a wiec konsumenta
nalezycie poinformowanego, uwaznego i racjonalnego, dokonujgcego wyboru w zwyklych warunkach obrotu.

Sad Okregowy nie zgodzit sie takze z pogladem, aby uzywanie przez pozwanego znaku (...) wywolywalo u odbiorcy
prze$wiadczenie, ze towary lub ushlugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa lub przedsiebiorstw ze soba



powiazanych, gdyz niebezpieczenstwo takie moze powstaé jedynie w wyniku podobienstw towarow i znakéow, a w
przedmiotowej sprawie sfera graficzna i fonetyczna znakéw jest rézna.

Z tych wzgledéw Sad Okregowy uznal, iz znaki towarowe stron sa od siebie rozne, a jedyne podobienstwo stanowi
czlon I.. Pomimo uzycia przez pozwanego takiego samego czlonu, warstwa slowna dalszej czeSci znaku pozwanego
oraz jej forma graficzna znaczaco odbiega od nazwy powoda. Rozbieznosci te powoduja w ocenie Sadu Okregowy, iz
nierozroznienie obu tych podmiotéw jest malo prawdopodobne.

Dodatkowo, Sad Okregowy podkreslil, ze pomimo braku uwzglednienia powddztwa z przyczyn wskazanych powyzej,
brak bylo podstaw do jego uwzglednienia réwniez z powodow przedawnienia roszczen.

Sad pierwszej instancji uwzglednil w tym zakresie, iz roszczenia okres§lone w tredci art. 296 ust. 1 p.w.p. majg charakter
majatkowy, a zatem do kwestii przedawnienia tych roszczeh odpowiednie zastosowanie ma art. 289 p.w.p., ktory
stanowi, ze roszczenia z tytulu naruszenia patentu ulegaja przedawnieniu z uplywem 3 lat. Bieg przedawnienia
rozpoczyna sie od dnia, w ktéorym uprawniony dowiedzial sie o naruszeniu swego prawa i o osobie, ktora naruszyla
patent, oddzielnie co do kazdego naruszenia. Nadto, w kazdym przypadku roszczenie przedawnia sie z uptywem 5 lat
od dnia, w ktérym nastgpilo naruszenie patentu (tak SN w orzeczeniu z dnia 16 lutego 2012 r., II CSK 469/11, LEX
nr 1215280).

Na podstawie powyzszego, Sad Okregowy wskazal, iz okoliczno$¢ dowiedzenia sie o osobie, ktéra naruszyla prawa
wlasno$ci przemystowej, nastepuje wtedy, gdy poszkodowany ustalil w sposéb pewny podmiot majacy by¢ pozwanym
w sprawie, za$ dodatkowo, w kazdym przypadku roszczenie przedawnia sie z uplywem pieciu lat od dnia, w ktérym
nastgpilo naruszenie. Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy pozwanego zostala wydana w dniu 4
lipca 2013 r. Natomiast jak wynika z okoliczno$ci niniejszej sprawy pozwana spo6tka rozpoczeta dziatalnosé 23 marca
2007 r., wowcezas po raz pierwszy podjela dzialania, w ktorych powdd upatruje naruszenia jego prawa ochronnego.

Sad pierwszej instancji uznal, ze czyn pozwanego mial miejsce po raz pierwszy w dniu 23 marca 2007 r., kiedy
to zostala zarejestrowana jego spotka. W tym samym roku (2007) po nawigzaniu wspolpracy ze spotka (...) (4.
dokonywaniu zakupoéw tego producenta) powdd powzial informacje o nazwie pozwanego. Oznacza to, iz wzgledny
termin przedawnienia, wynoszacy lat 3 uplynal najp6zniej w dniu 31 grudnia 2010 r. Powyzsze potwierdza réwniez
w ocenie Sadu Okregowego fakt, iz pozwany wykazal, ze od roku 2007 wspoélpracuje z powodem i dokonuje
zakupu wyprodukowanych urzadzen. Sad Okregowy stwierdzil, ze tym bardziej powdd posiadal wiedze o nazwie
jaka postuguje sie pozwany oraz uznal, zZe termin bezwzgledny uplynat po 5 latach od rozpoczecia przez pozwanego
dzialalnoSci, to jest z dniem 23 marca 2012 r., a skoro powodztwo wniesione bylo w dniu 02 pazdziernika 2012 r. to
nastapilo to po uplywie terminu wzglednego i bezwzglednego.

O kosztach procesu Sad Okregowy orzekl natomiast na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. obciazajac nimi w pelni powoda,
za$ na mocy art. 108 § 1 k.p.c. szczegblowe wyliczenie tych kosztow pozostawil referendarzowi (k. 946).

Apelacje od powyzszego wyroku Sadu Okregowego w Warszawie wniost powod zaskarzajac orzeczenie w calodci i
wnoszac o jego zmiane i uwzglednienie pozwu w calo$ci, ewentualnie o uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie
sprawy do ponownego rozpoznania, a takze o zasadzenie kosztow procesu wedlug norm przepisanych.

Zaskarzonemu orzeczeniu powod zarzucit:

1. Dbledne ustalenie, ze znak (...) nie jest podobny do znaku towarowego (...) w stopniu powodujacym
ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w blad, w tym bledne ustalenie, ze sporne znaki nie cechuja sie dostatecznym
podobienstwem oraz ze nie istnieje podobienstwo pomiedzy ustugami oznaczanymi Znakiem (...) a towarami
oznaczanymi Znakiem I.,



2. bledne ustalenie, ze roszczenia wywodzone przez powoda z art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo
wlasno$ci przemystowej ulegly przedawnieniu, w tym nieuzasadnione pominiecie twierdzen i dowodéw $wiadczacych
o tym, ze powod powzigl wiedze o pozwanym i uzywaniu Znaku (...) w 2009 .,

3. nierozpoznanie istoty sprawy poprzez zaniechanie zbadania materialnych podstaw roszczen dochodzonych przez
powoda na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji ((...)), art. 5 UZNK, art. 10 ust. 1 UZNK oraz art. 43'° KC, ewentualnie naruszenie art. 32882 k.p.c. poprzez
niewskazanie faktow, na ktoérych Sad sie oparl oraz niewyjasnienie podstawy prawnej wyroku w czesci dotyczacej
roszczen wywodzonych z powyzszych przepisow,

4. nieuzasadnione pominiecie renomy Znaku I. oraz jej wplywu na rozstrzygniecie sprawy,

5. przekroczenie granic swobodnej oceny dowod6éw poprzez nieuzasadniong odmowe przyznania mocy dowodowej
opinii bieglego dr hab. A. G. oraz uwzglednienia opinii bieglego przy rozstrzygnieciu sprawy, w szczego6lnoSci w
odniesieniu do roszczen wywodzonych z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.,

6. naruszenie art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., art. 3 ust. 1 UZNK, art. 5 UZNK, art. 10 ust. 1 UZNK oraz art. 43" k.c.
poprzez ich niezastosowanie pomimo istnienia podstaw do zastosowania,

7. bledne zastosowanie art. 289 p.w.p. (k. 956).

W odpowiedzi na apelacje pozwany wniost o jej oddalenie jako bezzasadnej oraz o zasadzenie od powoda na rzecz
pozwanego zwrotu kosztow postepowania w obu instancjach, w tym kosztéw zastepstwa procesowego wedlug norm
przepisanych (k. 1015)

Sad Apelacyjny ustalil i zwazyl co nastepuje.
Apelacja zasluguje w znacznej mierze na uwzglednienie.

Poza elementami wskazanymi w dalszej czesci uzasadnienia Sad Okregowy prawidlowo ustalit stan faktyczny, a jego
ustalenia Sgd Apelacyjny przyjmuje za wlasne.

Zasadniczym uchybieniem, ktérego dopuscil sie Sad Okregowy bylo pominiecie zagadnienia renomy znaku
towarowego powoda i zastosowanie niewlasciwych kryteridw analitycznych do oceny charakteru dzialan pozwanego.

Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 2 lutego 2017 ., sygn.. akt.  CSK 778 /15, wskazal, ze ,,.inne s (...) przeslanki udzielenia
takiej ochrony, jezeli znak towarowy nie ma charakteru renomowanego, a inne, gdy znak towarowy jest renomowany.”
Fakt posiadania renomy przez znak I. jest poza sporem.

Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 pwp, naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym
uzywaniu w obrocie gospodarczym:

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

- znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do
jakichkolwiek towardw, jezeli takie uzywanie moze przynie$¢ uzywajacemu nienalezna korzysé lub by¢ szkodliwe dla
odrdzniajacego charakteru badz renomy znaku weze$niejszego (pkt 3).

Wezlowe zasady wykladni tego unormowania w zakresie dotyczacym znakéw renomowanych zostaly klarownie
przedstawione w powolanym wyroku Sadu Najwyzszego z 2 lutego 2017 r. Wskazano w nim, ze ,Punktem
wyjécia jest ustalenie identycznoSci lub pewnego stopnia podobienstwa ocenianego znaku towarowego z wczesniej



zarejestrowanym renomowanym znakiem towarowym. Nie chodzi tu o podobienstwo tego stopnia, aby wprowadzalo
w blad co do pochodzenia towaréw i ushug, ale na tyle duzy by wywolalo u danego kregu odbiorcow kojarzenia
tych dwdch znakow, tj. wywolania u nich przekonania, ze miedzy oznaczeniami wystepuje pewien zwigzek, mimo
nie mylenia ich ze soba. Innymi slowy, ustalenie pewnego stopnia podobienstwa stanowi podstawe ustalenia
istnienia zwigzku myslowego skojarzenia, polegajacego na tym, ze przecietny konsument kojarzy oznaczenie osoby
trzeciej z renomowanym znakiem towarowym (wyroki Trybunalu Sprawiedliwos$ci z dnia 14 wrzeSnia 1999 r., w
sprawie C-375/97, G. (...) oraz z dnia 23 pazdziernika 2003 r., w sprawie C-408/01, Adidas-S.). Oceny istnienia
tego zwiazku nalezy dokonaé caloSciowo, majac na uwadze wszystkie czynniki takie jak: stopien podobienstwa
miedzy przeciwstawianymi znakami, charakter towaréw i ustug, dla ktérych przeciwstawione ze soba znaki zostaly
zarejestrowane, w tym stopien pokrewnosci i r6zni¢ miedzy tymi towarami i uslugami oraz dany krag odbiorcow,
intensywno$¢ uzywania i renome weze$niejszego znaku towarowego, istnienia prawdopodobiefistwa wprowadzenia
odbiorcow w blad. Nie jest konieczne zaistnienie prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad odbiorcy, ze towary
pochodza od tego samego przedsiebiorstwa lub przedsiebiorstw powiazanych gospodarczo (wyroki Trybunalu
Sprawiedliwo$ci z dnia 23 pazdziernika 2003 r., C-408/01, z dnia 27 listopada 2008 r., w sprawie C-252/07, (...)
Inc.). Natomiast ustalenie prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad przesadza zawsze o istnieniu takiego zwigzku.
Podobnie Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 4 marca 2009 r., IV CSK 335/08 (nie publ.) w odniesieniu do regulacji
zawartej w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. przyjal, ze w wypadku renomowanego znaku towarowego chodzi o podobienstwo
szczegoblnego rodzaju, polegajace na niebezpieczenstwie samego skojarzenia z nim innego znaku, w odniesieniu do
jakichkolwiek towar6w. Wskazano rowniez, iz stopien podobienstwa jest usytuowany na niskim poziomie. Wystarczy
bowiem by p6zniejszy znak towarowy przywodzil na mys$l wezeéniejszy renomowany znak towarowy, kojarzyl sie z
nim lub byl z nim lgczony w §wiadomosci relewantnego odbiorcy (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 10 lutego 2011
r., IV CSK 393/10 Biul.SN 2011, nr 5, s. 13-14).””

Sad Okregowy stanal na stanowisku, ze ,nie zachodzi w tym przypadku przeslanka duzego podobiefistwa zar6wno
w aspekcie fonetycznym, stownym oraz wizualnym”, wyrazil zapatrywanie, ze ,podobiefistwo obu znakdéw jest nikle”
i stwierdzil, ze ,,w tych okolicznoSciach trudno jest przyjaé, aby pozwany dopuscil sie naruszenia znaku uzywanego
przez powoda” (k. 948v). Na tej plaszczyznie argumenty podniesione przez Sad Okregowy nie uzasadniaja treSci
wydanego przez niego wyroku. Ewentualne ustalenie, ze wystepujace miedzy przedmiotowymi znakami towarowymi
podobienstwo jest mate i, ze nie istnieje w zwigzku z tym powazne niebezpieczenstwo wprowadzenia konsumentéw
w blad nie przesadzaloby o zasadno$ci oddalenia roszczen powoda. Zgodnie ze stanowiskiem Sadu Najwyzszego
uzna¢ nalezy, ze kryterium, ktére powinno zostaé zastosowane na relewantnej plaszczyznie jest to czy znak towarowy
pozwanego ,,przywodzi na my$l wezeéniejszy renomowany znak towarowy”.

Sad Apelacyjny w niniejszym skladzie nie podziela zapatrywania, iz ,powo6d nie udowodnil dostatecznie, iz stosowanie
przez pozwanego znaku (...) powoduje wprowadzenie konsumentéw w blad poprzez skojarzenie tego znaku ze
znakiem I.” (k. 948). Nieuprawnione sa w szczegblno$ci zarzuty sformutowane przez Sad Okregowy oraz przez
pozwanego wobec opinii bieglego.

W pierwszej kolejno$ci odnie$é sie nalezy do grupy, w ktorej biegly przeprowadzil badanie empiryczne. Biegly
uznal, Ze w analizowanej sprawie ,modelowy przecietny konsument moze by¢ (...) profesjonalista w obstudze (ale
nie w budowie) komputera” (k. 808) i <<przeprowadzil badanie empiryczne na grupie studentéw, absolwentéw
i wykladowcow Wyzszej Szkoly (...), M. i Show Businessu specjalnoéci ,projektowanie multimedialne”>>.
Wskazat on, ze ,respondentéw badania charakteryzuje ciagle korzystanie ze sprzetu komputerowego i aplikacji dla
celow wykonywanej dzialalnoéci zawodowej (profesjonalnej), znajomo$é cech sprzetu komputerowego i systemoéow
informatycznych, wiedza pozwalajaca na ustalenie parametréw i poziomu jakoSci tego sprzetu” (k. 808).

Nieuprawnione jest przyjecie, ze studenci, absolwenci i wykladowcy specjalizujacy sie w problematyce multimedialnej
sa mniej zorientowani w realiach funkcjonowania rynkéw informatycznych niz przedsiebiorcy, do ktérych adresowane
sg ustugi powoda. Elementem przygotowania zawodowego specjalistow z zakresu multimediow jest zgromadzenie
wiedzy o produktach informatycznych i o rynkach informatycznych. Polaczenie réznych form przekazu, ktore
stanowi istote multimediéw, w obecnych realiach technologicznych, zazwyczaj zwiazane jest z wykorzystywaniem



technologii informatycznych w znacznie wiekszym zakresie niz stosowanie ich w zyciu codziennym lub w dzialalnoSci
gospodarczej, ktéra nie jest zorientowana na informatyke. Zauwazy¢ nalezy, ze powod kierowal swe uslugi m.in.
do podmiotéw, ktérych gléwny przedmiot dzialalnoSci nie obejmowal aktywnos$ci o charakterze informatycznym.
Podnie$¢ mozna w tym miejscu, iz w swych materialach promocyjnych pod hastem ,outsourcing it” wskazywat on, ze
dzieki jego uslugom kontrahenci moga ,skupi¢ sie na gtéwnej dzialalnoéci wlasnej formy, powierzajac informatyke
do$wiadczonym fachowcom” (k. 324).

Grupa respondentéw, w ktorej biegly przeprowadzil badanie nie charakteryzowala sie zatem z pewnoS$cig mniejsza
orientacja w dzialalno$ci informatycznej i w realiach rynkéw informatycznych niz adresaci przekazu reklamowego
pozwanego. Sposob ujecia grupy respondentéw przez bieglego nie mogl zatem doprowadzi¢ do niekorzystnego dla
pozwanego znieksztalcenia wyniku badan. Pozwany nie przedstawil tez zadnych argumentéw uzasadniajacych teze,
iz taki efekt wywola¢ moglo to, ze biegly w okresie sporzadzania opinii byl wykladowca ,uczelni, na ktorej studiuja
wybrane przez Bieglego osoby” (k. 862). Podkreslié nalezy, ze biegly zostal powolany przez Sad, nie byl powigzany
z zadna ze stron, ani nie byl zainteresowany w uzyskaniu okre$§lonych wynikéw, a respondenci nie mieli zadnych
podstaw, by przypuszczad, iz jest inaczej.

Opinia bieglego jest jednoznaczna. Wskazal on, ze <<w kategoriach brzmienia element (...) wznaku ,i I. systems” jest
identyczny za znakiem powoda” i to nie tylko w wymiarze formalnym, ale réwniez akcentacyjnym>> (k. 800), a takze
wyrazil poglad, iz <<element stowny (...) jest uéwiadomiony przez przecietnego odbiorce w stopniu na tyle znaczacym,
ze ten wlasnie element pozostaje zapamietany jako jedyny z calego znaku pozwanej> > oraz stwierdzil, ze ,,okoliczno$é
te potwierdzily badania empiryczne” (k. 800). Biegly podniést tez, ze <<wznaku ,,i I. systems” wyraz (...) ma charakter
wizualnie wydzielony, co wynika ze specyficznego sposobu zapisu (doboru kroju i pisma), wyodrebniajacy go nie tylko
od czlonu ,systems”, ale takze od elementu ,graf”>> (k. 800) oraz wyrazil zapatrywanie, ze podobnie sytuacja wyglada
w warstwie kompozycyjnej. Uznal on, ze we wszystkich analizowanych sferach (wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej)
znak, z ktérego korzysta pozwana, wykazuje podobienstwo do zastrzezonego znaku towarowego” powoda (k. 801) i
to w stopniu znaczacym (k. 803).

Badanie zostalo przeprowadzone dwuetapowo, przy pomocy starannie przygotowanego i na biezaco weryfikowanego
narzedzia oraz w drodze indywidualnego wywiadu poglebionego. Uwage zwraca fakt, ze <<w odpowiedzi na pytanie
»,Czy przedsiebiorstwo postugujace sie tym znakiem jest powigzane z (...)?” wszyscy respondenci odpowiedzieli
Ltak”>>(k. 811). W podsumowaniu biegly ocenil, Ze <<podobienstwo analizowanych znakéw skutkuje mozliwo$cig
uzyskania przez pozwana nienaleznych korzysci z korzystania ze znaku (...), jednakze nie wplywa na pogorszenie
zdolno$ci odrozniajacej znaku towarowego (...) lub utrate renomy przez znak towarowy (...)>> (k. 818).

Fakt uzywania czlonu ,intel” w firmach wielu innych przedsiebiorcow nie podwaza prawidlowosci opinii bieglego.
Elementy ten moze bowiem mie¢ zr6znicowane znaczenie dla percepcji firmy. Odmiennosci te moga by¢ wynikiem
wielu towarzyszacych czynnikéw, a m.in. tego, czy wskazany element mozna uznaé za dominujacy w firmie. Wskazac
nalezy tez ze powszechno$¢ ewentualnego naruszenia nie pozbawia go bezprawnego charakteru

Wyniki badan bieglego nie zostaly znieksztalcone przez poréwnanie oznaczenia slownego powoda z oznaczeniem
stowno-graficznym pozwanego. Znak towarowy powoda cieszy sie ogromna renoma i jest powszechnie rozpoznawany
m.in. w warstwie slownej. Wywolanie przedmiotowych skojarzen miedzy oznaczeniem stownym powoda a
oznaczeniem slowno-graficznym pozwanego jest wystarczajace dla uznania wnioskoéw sformulowanych przez bieglego
za trafne. W obrocie czynnikiem wywolujacych wskazane skojarzenia jest czesto wlasnie zestawienie obrazu znaku
stowno-graficznego pozwanego z tym, w jaki spos6b zapamietany zostal znak stowny powoda. Pozwany nie przedstawit
argumentow, ktore uzasadnialyby teze, iz na tej plaszczyznie doszlo do znieksztalcenia wynikow analiz bieglego.

W drodze szczegdlowej analizy oznaczenia graficznego i tekstowego obu oznaczen mozna ustali¢, w jaki sposéb
przecietny konsument bedzie je caloSciowo postrzegal, a takze to, jaki obraz relacji miedzy dobrami w nie
zaopatrzonymi bedzie powstawal w jego $wiadomosci. Szczegolowo$é analiz dokonywanych przez bieglego nie
uzasadnia zatem zarzutu odejécia przez niego od zasady catoSciowej oceny znakéw towarowych.



Ryzyko wystapienia rozbiezno$ci miedzy rzeczywistym stanem rzeczy a jego opisem i ocenami dokonanymi przez
bieglego zmniejsza zastosowana przez niego metodologia. Biegly dokonal teoretycznej analizy przedmiotowych
zagadnien a nastepnie przeprowadzil badania empiryczne. Tre$¢ opinii nie wskazuje na wystgpienie rozbiezno$ci
miedzy wnioskami formulowanych przy zastosowaniu tych dwoch metod. Ich rownolegle zastosowanie zastuguje na
aprobate i sklania do uznania opinii bieglego za przygotowang bardzo starannie i prawidlowo.

Zasygnalizowane w niniejszym uzasadnieniu, a szczegélowo przedstawione w opinii bieglego analizy przecza
twierdzeniom pozwanego, iz ,oba poréwnywane oznaczenia majq tak r6zna grafike, ze nie spos6b ich pomyli¢”, a
takze stwierdzeniu, iz <<element slowny ,intel” nie ma charakteru dominujacego w firmie pozwanego>>. Odnoénie
pierwszego ze wskazanych twierdzen, pozwany nie przedstawil zadnych argumentow, a jesli chodzi o drugie podniosl,
ze element slowny ,intel” jest ,jedynie fragmentem jednego z wyrazéw wchodzacych w sklad znaku pozwanego”.
Stwierdzenie to nie uzasadnia w zaden sposbb zapatrywania, iz <<element slowny ,intel” nie jest (...) szczego6lnie
mocnym elementem odrézniajagcym w znaku Pozwanego>>. Fakt wystepowania kilku elementéw w danym znaku
towarowym nie przekre$la mozliwo$ci uznania jednego z nich za dominujacy.

Nie ma takze zadnej sprzeczno$ci w ustaleniu, ze ,respondenci w ogole nie znali znaku pozwanego” a konstatacja,
iz wykorzystywanie tego znaku ,skutkuje mozliwoScia wprowadzenia klientéw w blagd” albo powstaniem mozliwosci
osiagniecia przez pozwanego nieuprawnionych korzysci. Wywolanie skojarzenia miedzy renomowanym znakiem
towarowym i zaopatrzonymi w niego produktami o wysokiej jako$ci a uslugami, ktére w braku takiego skojarzenia
nie odr6znialyby sie wyraznie w percepcji nabywcéw od oferty innych podmiotow jest korzyscia dla przedsiebiorcy
o relatywnie slabszej pozycji marketingowej. Czynnikiem wywolujacym to skojarzenie moze by¢ znak, z ktérym
respondenci wczeSniej sie nie zetkneli. Odchodzac od watku oceny opinii bieglego, nalezy w tym miejscu
wskazac, ze dla osiagniecia podobnego efektu handlowego, w przypadku nie wystepowania wskazanego skojarzenia,
przedsiebiorca musialby poczyni¢ znaczne naklady promocyjne. Ich unikniecie, przy jednoczesnym wywolaniu
wskazanego, korzystnego dla pozwanego skojarzenia nalezy uzna¢ za korzy$é w rozumieniu art. 296 art. 296 ust.
2 pkt 3 pwp. Zwiazki istniejace pomiedzy sferami zycia gospodarczego, w ktorych aktywne sa strony nalezy uznac
za na tyle silne, ze powstawanie wskazanych skojarzen jest zjawiskiem typowym. Biorac pod uwage fakt, ze znak
towarowy powoda cieszy sie ogromna renoma w sferze, z ktora zwigzana jest dzialalno$¢ powoda wystgpienie efektu
przeniesienia renomy na uslugi pozwanego jest pewne. Sad Apelacyjny w niniejszym skladzie nie dostrzega innej,
wiarygodnej motywacji pozwanego do podejmowania dzialan kwestionowanych przez powoda. Nie wystepuje tez
obiektywne uzasadnienie dla praktyki pozwanego. Wskazal on, ze zwrot ,intel” ma charakter fantazyjny, a biorac
pod uwage fakt, ze prowadzi on dzialalnoé¢ o charakterze informatycznym stwierdzi¢ nalezy, ze z pewnoscia,
przed wyborem oznaczen charakteryzujacych jego dzialalno$¢, mial Swiadomos$é istnienia renomowanego znaku
towarowego powoda.

Ze wskazanych wzgleddw, Sad Apelacyjny w niniejszym skladzie nie podziela zastrzezen Sadu I instancji i pozwanego
wobec opinii bieglego. Sad Apelacyjny za udowodnione uznal réwniez to, ze znak towarowy pozwanego przywodzi
na my$l znak towarowy powoda oraz jest do niego na tyle podobny, ze moze wprowadza¢ konsumentéw w blad,
a jego wykorzystywanie umozliwia pozwanemu uzyskiwanie nienaleznych korzysci. Uzasadnione jest w zwigzku z
tym stwierdzenie naruszenia przez pozwanego prawa ochronnego na znak towarowy powoda, z uwagi na spekienie
przeslanek okreslonych w art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 pwp.

Sad Apelacyjny nie podziela tez zapatrywania Sadu Okregowego w kwestii przedawnienia. Sad Najwyzszy w wyroku
z 27 kwietnia 2012 r., V CSK 211/11, stangl na stanowisku, ze ,prawo wynikajace z rejestracji znaku naklada na
cale otoczenie prawne obowigzek jego nienaruszania, miedzy innymi powstrzymania sie od uzywania takiego znaku
dla oznaczania towaréw przez osoby, ktorym prawo to nie przystuguje. Jezeli wbrew temu zakazowi nieuprawniony
korzysta ze znaku towarowego, ktéry stanowi wylaczne prawo innej osoby, to naruszenia tego prawa, nalezy oceniaé
biorac pod uwage kazde naruszeni osobno. Gdyby uznaé, ze od pierwszego naruszenia biegnie termin przedawnienia
dla kazdego innego naruszenia tego prawa, to po uplywie stosunkowo krotkich terminéw, trzech lub pieciu lat, prawo
przysthugujace uprawnionemu z rejestracji znaku towarowego, byloby pozbawione jakiejkolwiek ochrony. Innymi



stowy, kazdy wbrew konstrukeji tego prawa moglby dowolnie postugiwaé sie znakiem towarowym, tylko z tego
powodu, ze od pierwszego naruszenia uplynal juz termin przedawnienia. Na skutek uplywu przedawnienia wygasaja
za$ tylko roszczenia zwigzane z tym naruszeniem. Kolejne naruszenia nalezy za$ ocenia¢ osobno. Tylko w ten spos6b
prawo z rejestracji znaku towarowego zachowuje przez caly czas swojego istnienia swo6j walor w postaci zakazu
uzywania znaku towarowego przez osoby nieuprawnione. (...) Z podobnych wzgledéw nie zastuguje na uwzglednienie
zarzut naruszenia art. 120 § 2 KC, art. 20 (...) i art. 298 Wlasno$§¢éPrzemU. Pozwana uznajac, ze bieg przedawnienia
roszczen z jakim wystapily powddki, rozpoczal sie w dacie pierwszego naruszenia dla wszystkich kolejnych naruszen
ich prawa, wynikajacego z rejestracji znaku towarowego, wskazuje, ze roszczenia powodek dotyczace naruszen tego
prawa jakie mialo miejsce w 2007 r., ulegly przedawnieniu. Jeszcze raz powtdrzy¢ nalezy, ze proponowane przez
pozwang, rozumienia poczatku biegu przedawnienia roszczen o naruszenie praw wynikajacego z rejestracji znaku
towarowego, jest nie do pogodzenia z charakterem tego prawa jako przyslugujacego uprawnionemu przez caly okres
na jaki udzielono mu ochrony.”

Konkurencyjny poglad zaklada, iz bieg przedawnienia roszczenia o zaniechanie naruszen prawa ochronnego na znak
towarowy powinien rozpoczynac sie z chwilg zaprzestania naruszenia.

Biorgc pod uwage fakt, ze pozwany w dalszym ciaggu narusza prawo z rejestracji znaku towarowego powoda,
zapatrywanie Sadu Okregowego dotyczace analizowanej kwestii nie moze by¢ uznane za trafne, niezaleznie od tego,
ktéra ze wskazanych koncepcji zostanie przyjeta. Wyrazone w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku stanowisko, ze
bezwzgledny termin przedawnienia minal 23 marca 2012 r. dlatego, ze czyn pozwanego mial po raz pierwszy miejsce
»,w dniu 23 marca 2007 r., kiedy to zostala zarejestrowana jego spotka” (k. 950), jest sprzeczne z przedstawionym
wywodem Sadu Najwyzszego. Sad Apelacyjny w niniejszym skladzie podziela przedstawiony poglad prawny Sadu
Najwyzszego, a stanowisko Sadu Okregowego dotyczace analizowanej kwestii uznaje je za bledne.

Nie mozna réwniez zaaprobowa¢ zrownywania faktu podjecia informacji o okre$lonym zdarzeniu przez powoda z
uzyskaniem okre$lonej wiedzy przez podmioty powiazane z nim kapitalowo i organizacyjnie. Brak tez jakichkolwiek
podstaw dla twierdzenia, iz na przedsiebiorcy ciazy obowigzek takiego zorganizowania swego przedsiebiorstwa by
wskazane informacje byty mu przekazywane przez podmioty powigzane z nim kapitalowo lub organizacyjnie i to nawet
wowczas, gdy zezwala on im na wykorzystywanie swojego znaku towarowego.

Jedynym dowodem, ktory przywotat Sad Okregowy dla uzasadnienia twierdzenia, iz powod uzyskatl informacje o
naruszeniu jego znaku towarowego jest zeznanie §wiadka K. W. (k. 734), ktory stwierdzil, ze jego spolka ,wspolpracuje
z 1. w S., od ktérego kupuje produkty”. Swiadek wskazal, ze ,,Umowy byly podpisywane elektronicznie na stronach
intel.com”, postuzyl sie stwierdzeniem: ,dostawaliémy nagrody z pismami przewodnimi, na ktérych widniato I.
C. S. C.” oraz stwierdzil, ze ,pienigdze dostawaliémy z zagranicy na konto”. Zeznal on tez, iz ,kupujemy od
dystrybutoréw w Polsce, bo taki jest system sprzedazy” oraz postuzyl sie stwierdzeniem, ,nie przypominam sobie
abySmy wspotpracowali z firma (...), czasami dostajemy jakie$ maile” (k. 734)

Nie mozna zaaprobowaé uznania za udowodniony faktu, z ktérego pozwany wywodzi korzystne dla siebie skutki,
jedynie w oparciu o zeznanie jego zalozyciela, ktéry jest z nim bardzo silnie zwiazany i sie z nim identyfikuje.
Whbrew stanowisku Sadu Okregowego wskazane zeznanie charakteryzuje sie niespéjnoécia. Swiadek z jednej strony
utrzymuje, ze pozwany kupuje produkty od (...) w S., a jednocze$nie twierdzi, ze ,,Kupujemy od dystrybutoréw w
Polsce, bo taki jest system sprzedazy”. Zdaniem Sgdu Apelacyjnego w niniejszym skladzie, dowdd z zeznan $wiadka
nie pozwala na uznanie za udowodniony faktu uzyskania wiedzy o naruszeniu znaku towarowego przez powoda w

przyjetym przez Sad Okregowy czasie.

Ze wskazanych wzgledéw, Sad Apelacyjny nie uznat za uprawniony, podniesionego przez pozwanego, zarzutu
przedawnienia i zajal w tej kwestii stanowisko odmienne niz Sad Okregowy.



Zabezzasadne Sad Apelacyjny w niniejszym skladzie uznal natomiast zadanie pozwu dotyczace nakazania pozwanemu
opublikowania o§wiadczenia w dzienniku ,Rzeczpospolita” oraz upowaznienia powoda do dokonania tej czynnoéci na
koszt pozwanego, na wypadek niewykonania jej przez pozwanego w terminie.

Roznica potencjaldw gospodarczych stron jest tak wielka, ze uwzglednienie tego zadania nie doprowadziloby do
wymiernej realizacji funkcji kompensacyjnej, a nadmiernie rozbudowywaloby jego represyjny wymiar. Sad Apelacyjny
wzial na tej plaszczyZnie pod uwage konstatacje bieglego, ze <<podobienstwo analizowanych znakdow (...) nie wplywa
na pogorszenie zdolnosci odr6zniajacej znaku towarowego (...) lub utrate renomy przez znak towarowy (...)>> (k.
818).Uzasadnione okazaly sie natomiast pozostale zagdania powoda. Obejmuja one zaniechanie dzialan bezposrednio
naruszajacych znak towarowy powoda i znajdujg oparcie w treSci art. 296 ust. 1 pwp.

Sad Apelacyjny ma $wiadomo$c¢ faktu wystgpienia rozbieznosci w orzecznictwie Sadéw Apelacyjnych w podobnych
sprawach. Sg one jednak naturalna konsekwencja zasady sedziowskiej niezawisto$ci i kontradyktoryjnego charakteru
procesu cywilnego.

Odnoszenie sie przez Sad Apelacyjny do pozostalych zarzutdow apelacji jest zbedne z uwagi na to, ze ich ewentualne
uznanie za sluszne nie mogloby wplynaé na tresé rozstrzygniecia.

Ze wskazanych wyzej wzgledow Sad Apelacyjny zmienil w czeéci wyrok Sadu Okregowego, o czym orzekl na podstawie
art. 386 § 1 k.p.c.iart. 296 ust. 1 pwp. O oddaleniu apelacji w pozostalej czeSci orzeczono na podstawie art. 385 k.p.c.
O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 100 i art. 108 § 1 k.p.c. w zw z § 8 ust. 1 pkt 19 i §10 ust 1 pkt 2
oraz w zwiazku z rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci w sprawie oplat za czynno$ci radcéw prawnych z dnia 22
pazdziernika 2015, a takze w zwiazku z § 8 ust. 1 pkt 19 § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z
dnia 22 pazdziernika 2015 r. w sprawie oplat za czynnoéci adwokackie.



