Sygn. akt: I ACa 709/14

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 listopada 2014 .

Sad Apelacyjny w Lodzi I Wydziat Cywilny

w skladzie:
Przewodniczqcy: Sedzia SA Jolanta Grzegorczyk
Sedzia SA Alicja Myszkowska
Sedzia SA Wieslawa Kuberska (spraw.)
Protokolant: st. sekr. sad. Julita Postolska

po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2014 r. w Lodzi

na rozprawie

sprawy z powbdztwa (...) Spolki z ograniczonq odpowiedzialnosciq z siedzibqg w L.
przeciwko (...) spolce z ograniczong odpowiedzialnoScig z siedzibg w P.

o zakazanie naruszania praw ochronnych do znakéw towarowych i czyn6w nieuczciwej konkurencji
na skutek apelacji strony powodowej

od wyroku Sadu Okregowego w Lodzi

z dnia 18 lutego 2014r., sygn. akt X GC 216/12

1. oddala apelacje;

2. zasqdza od (...) spolki z ograniczonq odpowiedzialnosciq z siedzibg w L. na rzecz (...) spolki z
ograniczonq odpowiedzialnosciq z siedzibq w P. kwote 630 (szeséset trzydziesci) zlotych z tytulu
zwrotu kosztow zastepstwa procesowego w postepowaniu apelacyjnym.

Sygn. akt I ACa 709/14

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 18 lutego 2014 roku Sad Okregowy w Lodzi w sprawie o sygnaturze akt X GC 216/12:

1. oddalit powddztwo (...) spoiki z ograniczona odpowiedzialno$cia z siedziba w L. przeciwko (...) spblce z ograniczona
odpowiedzialno$cia z siedzibg w L. dzialajacej jako nastepca prawny (...) spolki z ograniczona odpowiedzialnoScig
w (...) spolki z ograniczona odpowiedzialnoScia z siedziba w P. o zakazanie naruszania praw ochronnych do znakéow
towarowych oraz czynéw nieuczciwej konkurencji;



2. zasadzil od strony powodowej na rzecz strony pozwane;j:
a. kwote 857,00 zl tytulem zwrotu kosztow zastepstwa procesowego;

b. kwote 450, 00 zl tytulem zwrotu kosztéw) postepowania zabezpieczajacego w sprawie o sygn. akt X GCo 283/11, w
tym kwote 420,00 z} tytulem zwrotu kosztoéw zastepstwa procesowego;

3. nakazal $ciagnaé od strony powodowej na rzecz Skarbu Panistwa - Sadu Okregowego w Lodzi kwote 4 978,85 zl
tytulem zwrotu wydatkéw tymcezasowo poniesionych przez Skarb Panistwa.

(wyrok k. 976-977)

Powyzsze rozstrzygniecie zostalo wydane na podstawie ustalen faktycznych, ktore Sad Apelacyjny podziela w calo$ci
oraz przyjmuje za wlasne.

W $wietle tych ustalen Sad pierwszej instancji uznal, iz powodztwo, jako nieusprawiedliwione co do zasady, podlegalo
oddaleniu w calosci.

Ad primo Sad a quo zauwazyl, ze w pozwie jako strone pozwang powddka oznaczyla dwa podmioty. W trakcie procesu
jednak nastapilo polaczenie wspotuczestniczacych po stronie pozwanej spolek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH — przez
przeniesienie calego majatku spolki przejmowanej (pozwanej ad 1) na inna spdtke przejmujaca (pozwana ad 2). W
takim wypadku — zgodnie z art. 494 § 1 KSH — pozwana ad 2 jako spo6lka przejmujaca wstapila z dniem polaczenia (w
realiach sprawy — z dniem 2 kwietnia 2013 roku /por. art. 493 § 2 zd. I KSH/) we wszystkie prawa i obowiazki spo6tki
przejmowanej. Jednoczeénie — jak wskazuje wprost orzecznictwo — sukcesja uniwersalna nastepuje takze w sferze
prawno-procesowej (vide: teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 1 paZdziernika 1998 r. I CKN 338/98, OSNC 1999,
z. 3, poz. 58). W realiach sprawy oznaczalo to, ze na dzien zamkniecia rozprawy (por. art. 316 § 1 in principio KPC)
pozwana ad 2 byla uniwersalnym nastepca prawnym pozwanej ad 1, ale rowniez, ze na dzien zamkniecia rozprawy po
stronie pozwanej nie wystepowalo juz wspotuczestnictwo.

Ad secundo Sad a quo podkreslil, ze juz w pozwie powodka, reprezentowana przez profesjonalnego pelnomocnika,
wskazuje na podstawe prawna swoich roszczen. Pamietajac za$, ze wskazanie przez strone powodowa podstawy
prawnej swoich roszczen nie oznacza formalnego zwigzania sadu podstawa prawna, to jednakze nie pozostaje bez
znaczenia dla przebiegu i wyniku sprawy, albowiem posérednio okresla takze okoliczno$ci faktyczne uzasadniajace
zadanie pozwu i tym samym ukierunkowuje cale postepowanie w sprawie (vide: uzasadnienie uchwaly SN z dnia 277
marca 2007 1. II PZP 2/07, OSNP 2007, z. 15-16, poz. 210; teza z uzasadniania wyroku SN z dnia 28 lutego 2002 r. III
CKN 182/01, Lex 54471; teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 14 stycznia 2004 r. I CK 42/03, Lex 172790). Oznacza
to, ze odniesienie sie przez sad do: art. 296 ust. 2 pkt 21 3 (...) oraz 3 i 10 uZNK stanowi¢ bedzie wystarczajace, ale
rowniez nalezyte zbadanie sprawy.

Ad tertio powodka swoje roszczenia opierata zar6wno na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jak i na przepisach Prawa wlasnoSci przemyslowej. Jednakze skoro przepisy Prawa wlasno$ci przemyslowej statuuja
prawa bezwzgledne, jakim jest roéwniez prawo ochronne z rejestracji znaku towarowego (vide: teza z uzasadnienia
wyroku SN z dnia 16 stycznia 2009 r. V CSK 241/08, Lex 484688), do nich nalezy odnies¢ sie w pierwszej kolejnosci,
jako do zapewniajacych dalej idaca ochrone.

Wypowiadajac sie co do kwestii intertemporalnej Sad Okregowy doszedl do konkluzji, ze mimo iz powddka chodzi
ochrony prawa istniejacego przed dniem 22 sierpnia 2001 roku, a wiec ochrony znaku towarowego zarejestrowanego
przed ta data, to skoro w uzasadnieniu pozwu przywoluje, na uzasadnienie swojego roszczenia, dzialania pozwanej po
tej dacie, przyjaé nalezy, ze ewentualne naruszenie prawa wlasnoSci przemystowej powodki nastapilo juz pod rzadami
(...), a wiec w sprawie zastosowanie znajda przepisy tej ustawy.



Art. 296 ust. 1 (...), okreSlajacy roszczenia z tytulu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, uzaleznia
ich powstanie przede wszystkim od faktu naruszenia. Pojecie to z kolei definiuje art. 296 ust. 2 (...), ktory — w
zakresie odpowiednim dla niniejszej sprawy — stanowi, ze naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega
na bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym: znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku
towarowego w odniesieniu do towar6w identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow
w blad, ktére obejmuje w szczegdlnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym (pkt. 2)
lub znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do
jakichkolwiek towardow, jezeli takie uzywanie moze przynie$¢ uzywajacemu nienalezna korzy$c lub by¢ szkodliwe dla
odrozniajacego charakteru badz renomy znaku wezedniejszego (pkt. 3).

Konieczng przestanka naruszenia z art. 296 ust. 2 pkt. 3 (...) jest zatem, aby strona powodowa swoje roszczenie
wywodzila z renomowanego znaku towarowego; ustaleniem wystapienia te przestanki w zakresie powyzszego przepisu
nalezy zajac sie w pierwszej kolejnosci (vide: teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 4 marca 2009 r. IV CSK 335/08,
OSNC-ZD 20009, z. 3, poz. 85). Przy czym ciezar udowodnienia, ze znak towarowy strony powodowej jest znakiem
renomowanym — zgodnie z ogélnymi regulami dowodzenia (por. art. 232 zd. I KPC i art. 6 KC) — z cala moca obciaza
powddke, bowiem to ona z faktu renomy swojego znaku wywodzi skutek prawny w postaci wystgpienia przestanki
z przywolanego przepisu. OkolicznoSci tej strona powodowa jednak nie dowodzi, nie zglosila ona na te okolicznoéci
wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii bieglego sadowego. Spoétka powodowa powoluje sie w tym zakresie na
szerokie akcje reklamowe, jednakze z jednej strony nie wykazuje ich skutecznosci, z drugiej za$ strony wyrazi¢ mozna
przypuszczenie, ze wlasnie produkty renomowane nie wymagaja reklamy (przykladem niech tu bedzie jedna z marek
pieluch jednorazowych dla dzieci Pampers, ktérej nazwa stala sie wrecz synonimem takich jednorazowych pieluch,
ktora po osiggnieciu renomowanej pozycji na rynku polskim ograniczyla reklame).

W tym stanie rzeczy nie sposob uzna¢, aby znaki strony powodowej mialy charakter renomowany. Tym samym
powodka nie dowodzi, aby nastapilo naruszenie prawa ochronnego w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt. 3 (...).

Powddztwo w oparciu o ostatni z przywolanych przepiséw podlegalo oddaleniu z uwagi na jeszcze jedna okoliczno$¢.
Jak bowiem wynika z tego przepisu, przesltanka okre$§lonego w nim naruszenia jest, aby uzywanie przez pozwang znaku
podobnego do znaku renomowanego powodki, moglo przynie$é pozwanej nienalezna korzysé lub byé szkodliwe dla
odrozniajacego charakteru badz renomy znaku weze$niejszego. Réwniez i tych okoliczno$ci powodka nie udowodnita

W zakresie przestanki szkodliwego wplywu na odrézniajacy charakter znaku towarowego powodki Sad Okregowy
zwrocil dodatkowo uwage, ze preparaty stron nie s do kupienia w sklepach samoobstugowych, lecz tylko w aptekach.
Oznacza to, ze podczas ich nabywania konsumenci moga korzysta¢ z pomocy fachowego personelu aptek, a wiec
watpliwe jest, aby uzycie przez pozwang wyrazu ,prenatal” moglo mieé¢ ujemny wplyw na znak towarowy powodki.

Z kolei w zakresie naruszenia z art. 296 ust. 2 pkt. 2 (...) Sad pierwszej instancji wskazal, ze stwierdzenie wystapienia
przeslanek z tego przepisu wymaga wykazania podobiefistwa znakdw oraz podobiefistwa towaréw, powodujacego
ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad. Natomiast niebezpieczenstwo wprowadzenia w blad istnieje, jezeli odbiorcy
mogliby uznaé, ze dane towary lub ushugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa lub ewentualnie z przedsiebiorstw
powiazanych gospodarczo (vide: teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 4 marca 2009 r. IV CSK 335/08, OSNC-ZD
20009, z. 3, poz. 85). Przy czym, co wyraznie nalezy zaznaczy¢, w my$l art. 296 ust. 2 pkt. 2 (...) mozliwo$¢ skojarzenia
znakoéw stanowi jedno z kryteriéw oceny podobienistwa, samo zatem stwierdzenie ryzyka skojarzenia znakow nie jest
wystarczajace, a konieczne jest ustalenie niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad co do pochodzenia towaréw lub
ustlug (vide: uzasadnienie wyroku SN z dnia 12 pazdziernika 2005 r. III CK 160/05, OSNC 2006, z. 7-8, poz. 132), a
jednoczes$nie zaznaczy¢ nalezy, ze w aktualnym orzecznictwie przewage zyskal wzorzec konsumenta $wiadomego i z
tego wzgledu oceniajac ryzyko konfuzji sad winien braé pod uwage zakladane oczekiwania przecietnego konsumenta,
a wiec konsumenta wyposazonego w triade cech: wystarczajaco poinformowanego, wystarczajaco uwaznego i
podejrzliwie ostroznego — presumed expectations of an average consumer who is reasonably well-informed and
reasonably observant and circumspect (vide: pkt 31 wyroku Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwoéci z dnia 16



lipca 1998 roku wydany w sprawie o sygn. akt C 210/96 {sprawa Gut Springenheide}, publ. w: CELEX 61996J0210;
podobnie vide uzasadnienie wyroku SN z dnia 4 marca 2009 r. IV CSK 335/08, OSNC-ZD 2009, z. 3, poz. 85).

Sad a quo stanal na stanowisko, ze znak towarowy powddki ogélnoinformacyjny charakter. O ile bowiem do lat 50
XX wieku nie mnozna moéwi¢ o uzywaniu wyrazu ,prenatal”, o tyle p6zniej zostal on spopularyzowany we Francji.
Aktualnie szereg produktéw zwigzanych z szeroko rozumianym zdrowiem uzywa wyrazenia ,prenatal”. Powolany w
sprawie biegly sadowy okreslil jednoznacznie, ze wyraz ,prenatal” wystepowal jako przymiotnik, co jest zwigzane
z faktem, ze w wielu jezykach, w tym: angielskim, niemieckim, francuskim, wloskim, hiszpaniskim, jest to wyraz
rodzimy, oznaczajacy powigzanie z okresem przed urodzeniem dziecka, dziecka poczetego (mozna by nawet rozwazac,
czy do zakresu wiedzy takiego Swiadomego konsumenta nie nalezy, ze wyraz ,prenatal” jest kontaminacja dwoch
czlonow: ,pre” jako znaczacego ,wczeSniejszy niz” i ,natalis” znaczgcego ,dotyczacy narodzin”). Wyraz ten zostal
spolszczony poprzez dodanie sufiksu —ny i w ten sposéb powstal wyraz ,,,prenatalny”. Co wiecej, mimo iz w korpusie
jezyka polskiego wyraz ten w wiekszo$ci wysteruje jako nazwa wlasna, to jednakze w 6 na 26 wystapien zostat uzyty
bez powigzania z konkretnym produktem czy dzialalno$cia gospodarcza, a wiec w funkeji opisowe;j. Z okolicznoéci tych
wynika, w ocenie sadu, ze znak towary powodki sktadajg sie z opisowego, ogblnoinformacyjnego wyrazu ,prenatal”.
Przeciw opisowemu charakterowi tego wyrazu nie przemawia za$, ze zostal on zastrzezony jako znak towarowy.
najlepszym przykladem niech bedzie tu wspomniana juz marka pieluch jednorazowych Pampers, ktorej stowny znak
towarowy stal sie wrecz synonimem pieluch jednorazowych (tak samo zreszta bylo z przeno$nym urzadzeniem do
odtwarzania kaset magnetofonowych, pétbutami sportowymi czy marka samochodéw, ktora spolszczywszy sie stala
sie nazwa klasy pojazdow — ,r.”, zeby wskaza¢ na najbardziej znane przyklady).

Nie mozna moéwié, aby wykorzystanie wyrazu "prenatal” przez pozwang moglo w sposoéb wyrazny wprowadzaé
konsumentéw (§wiadomych) w blad. Juz pomijajac okolicznoéci sprzedazy suplementéw diety (sa one sprzedawane
w aptekach, a wiec za posrednictwem farmaceutéw) i oznaczenia producenta na opakowaniu, dostrzec nalezy, ze
pozwana swoje produkty oznacza nie samym wyrazem "prenatal”, lecz ten wyraz stanowi jedynie dopelnienie serii
jej produktow: ,vita-miner”. Nie wchodzac tu w dywagacje na temat mocy dystynktywnej pierwszego czlonu nazwy
produktéw (serii produktéw) pozwanej i dopelnienia "prenatal" wskazujacego na przeznaczenie dla kobiet w ciazy,
wskazaé nalezy, ze okoliczno$ci te nie pozwalaja mowic (a w kazdym razie powddka tego nie udowodnila), iz oznaczenie
pozwanych jest podobne ,,w stopniu wyraznie wprowadzajacym odbiorcéw w blad”.

Nieudowodnione okazaly sie wiec twierdzenia powodki co do naruszenia jej prawa ochronnego na znak towarowy
stypizowanego w art. 296 ust. 2 pkt 2 (...).

Powyzszy wniosek potwierdzaja jeszcze dwie okoliczno$ci, zwigzane z faktem, zZe pozwana uzyskala prawa ochronne
na znaki towarowe.

Po pierwsze, pamietajac o ogélnoinformacyjnym charakterze wyrazu "prenatal”, wskazaé¢ nalezy na dyspozycje art.
156 ust. 1 (...), zgodnie z ktorym prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania
uzywania przez inne osoby w obrocie oznaczen wskazujacych w szczegbélnosci na cechy i charakterystyke towarow,
ich rodzaj (pkt. 2) i zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jezeli jest to konieczne dla wskazania
przeznaczenia towaru (pkt 3).

Po drugie — jak wskazuje orzecznictwo — przystugiwanie pozwanej prawa ochronnego na znak towarowy nie wylacza
z samej zasady mozliwoS$ci skierowania przeciwko niej, w zwiazku z uzywaniem tego znaku, roszczenia opartego na
przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przy czym o ile w takim wypadku trudno byloby przypisaé
ceche sprzecznos$ci z prawem, o tyle nie mozna a priori wykluczy¢ sprzecznoéci z dobrymi obyczajami (vide: teza z
uzasadnienia wyroku SN z dnia 3 lipca 2008 r. IV CSK 88/08, Lex 609970; teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 14
pazdziernika 2009 r. V CSK 102/09, Lex 558623). Z tego wzgledu kolizje dwoch znakéw towarowych nalezy raczej
rozstrzygnaé na gruncie przepisé6w o nieuczciwej konkurencji.

Kolejng podstawa prawna roszczen powodki jest wlasnie art. 3 i 10 UZNK. Zgodnie za$ z art. 3 ust. 1 UZNK czynem
nieuczciwej konkurencji jest dzialanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub narusza interes



innego przedsiebiorcy lub klienta. Podnosi sie, Ze przepis ten zawiera trzy konieczne przestanki, ktore musza wystapic
lacznie: (1) dzialanie poddane ocenie musi zosta¢ podjete w zwiazku z dzialalno$cia gospodarcza, (2) czyn ten
musi by¢ sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami i (3) dzialanie to musi zagraza¢ lub naruszaé interes innego
przedsiebiorcy lub klienta.

O ile poza sporem musi by¢, ze w sprawie spelniona jest pierwsza z przeslanej, o tyle powodka nie udowodnita
spelnienia dwbch pozostalych. Sad Okregowy w skladzie rozpoznajacym sprawe prezentuje poglad — ktéry opisano
powyzej — iz w wypadku poslugiwania sie przez pozwang zarejestrowanym na jej rzecz znakiem towarowym, nie
sposob méwié o bezprawnosci takiego dzialania. Powodka winna wiec wykazaé, ze dzialania pozwanej byly sprzeczne
z dobrymi obyczajami. W tym zakresie mozna odesta¢ do juz przeprowadzanych rozwazan w zakresie art. 296 ust.
2 pkt 2. Skoro wyraz "prenatal” ma znaczenie ogbélnoinformacyjne, to nie sposéb w sytuacji wyraznego oznaczenia
produktéw przez pozwang innymi okreSleniami (jak np. ,vita-mineral”), wskazujgcymi na serie produktow, gdzie
"prenatal” wskazuje tylko na przeznaczenie okreslonego preparatu, nie mozna méwic o ewidentnym naruszeniu zasad
uczciwej konkurencji (a — jak juz wskazano — to bylo wymagane z uwagi na opisowy charakter wyrazu "prenatal").
Powodka nie udowodnila réwniez, ze dzialanie pozwanej bylo sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Wreszcie powoddka nie udowodnila, ze dzialanie pozwanej zagrazalo lub naruszalo interes innego przedsiebiorcy
(powddki) lub klientow. W zakresie interesu konsumentéw brak tu cho¢by cienia dowodu na takie okolicznoSci, jak zta
jakos§é produktéw pozwanej, czy falszywos$é oznaczenia, ze produktu oferowane sa dla kobiet w ciazy. Zas w zakresie
interesu powodki, to — jak juz wykazano — z jednej strony nie udowodnila ona, ze uzywanie przez pozwang oznaczenia
"prenatal” grozi rzekomej renomie jej znaku towarowego, z drugiej za$ strony wprowadzenie przez pozwana na rynek
jej produktéw nie spowodowalo spadku przychodéw sprzedazy strony powodowej (wrecz ulegly one zwiekszeniu z
17% do 18% udzialy w rynku).

Z tych wzgledow powddka nie udowodnila, aby pozwana dopuscila sie ogolnego czynu nieuczciwej konkurencji z art.
3 ust. 1 UZNK. Przesadzalo to, zZe niezasadne bylo twierdzenie o popelnieniu przez pozwana jakiegokolwiek czynu
nieuczciwej konkurencji.

O kosztach procesu nalezalo — na podstawie art. 98 § 1 KPC — rozstrzygnac z zastosowaniem zasady odpowiedzialno$ci
za wynik procesu

(uzasadnienie k. 978-1008)
Apelacje od w/w orzeczenia zlozyla strona powodowa, zaskarzajgc je w calosci i zarzucajac:

1. naruszenie art. 278 k.p.c. w zw. z art. 296 ust. 2 pkt. p.w.p. poprzez przyjecie, ze wykazanie renomowanego
charakteru znaku towarowego wymaga wiadomosci specjalnych w rozumieniu art. 278 § 1 k.p.c, podczas gdy
pojecie znaku renomowanego wypracowane na gruncie art. 296 ust. 2 pkt. p.w.p. ma charakter normatywny, a jego
oceny dokonuje kazdorazowo sad w oparciu o przedstawione przez zainteresowang strone twierdzenia i dowody,
skutkiem czego Sad nie dokonal oceny dowodoéw przedstawionych przez powoda na okoliczno§é renomowanego
charakteru oznaczenia (...), co w konsekwencji skutkowalo blednym przyjeciem, iz oznaczenie (...) nie ma charakteru
renomowanego;

2. naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego rozwazenia materialu dowodowego zgromadzonego
W sprawie przejawiajace sie w:

- pominieciu istotnej cze$ci materialu dowodowego w postaci materialéw reklamowych, materialow prasowych,
wydrukow ze stron internetowych, zestawien dotyczacych wydatkéw na promocje produktéw (...) oraz sprzedazy
produktéow (...), zeznan $wiadkoéw A. W. oraz E. J., zloZonych na rozprawie w dniu 18 grudnia 2012 roku, o§wiadczen
spolek (...) Ltd. sp. z 0.0., (...) S.A., (...) S.A,, (...) S.A. oraz A. N. oraz wyceny marki (...) z dnia 7 stycznia 2013
roku, ktore potwierdzaly naklady ponoszone przez powoda na produkty oznaczone znakiem (...) oraz wysoka rynkowa



pozycje produktow (...), co w konsekwencji doprowadzilo do blednego ustalenia, ze znak towarowy (...) nie ma
charakteru renomowanego;

- pominieciu zestawien dotyczacych sprzedazy preparatéw (...), zeznan §wiadkow A. W. oraz E. J. oraz wyceny marki
(...) z dnia 7 stycznia 2013 roku, co w konsekwencji doprowadzilo do blednego ustalenia, ze dzialania reklamowe
podejmowane przez powoda nie wykazuja skutecznoéci;

- pominieciu tej czeSci opinii profesora B., w ktoérej wskazuje on, ze slowo P. jest oryginalng nazwa wlasng
produktu jedynie sugerujaca przeznaczenia produktu, co w konsekwencji doprowadzilo do blednego ustalenia, ze znak
towarowy (...) nie ma charakteru odro6zniajacego;

- pominieciu wydruku z bazy danych (...) ds. Harmonizacji Ryku Wewnetrznego, do ktérego odwolywatl sie pozwany
w odpowiedzi na pozew oraz pisma Kancelarii (...) z dnia 3 lipca 2012 roku (zalgcznik 3 do pisma z dnia 17 lipca 2012
roku), ktére potwierdzaja fakt istnienia na rynku wloskim spolki (...).p.A., ktéra ma zarejestrowane na swoja rzecz
w Urzedzie ds. Harmonizacji (...) Wewnetrznego prawa ochronnego na wspo6lnotowy znak towarowy slowny P. nr C.
(...) dla produktéw farmaceutycznych, co w konsekwencji doprowadzilo do blednego ustalenia, ze oznaczenie (...) ma
charakter opisowy;

3. naruszenie art. 233 § k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodow wyrazajace sie w:
- przyjeciu, iz oznaczenie (...) ma charakter opisowy na terytorium Polski podczas, gdy:

a. stowny znak towarowy (...) zarejestrowany jest od kilkunastu lat na rzecz powoda w Urzedzie Patentowym pod
numerem R- (...);

b. w opinii pisemnej bieglego jezykoznawcy z dnia 27 czerwca 2013 roku zostalo wskazane, iz oznaczenie (...) nie ma
funkcji ogblnej, opisujacej (generycznej), lecz utozsamiane jest z jednostkowa nazwa konkretnej marki;

c. w opinii pisemnej bieglego jezykoznawcy z dnia 27 czerwca 2013 roku zostalo wskazane, iz w Narodowym Korpusie
Jezyka Polskiego zdecydowana wiekszo$¢ wystapien formy "prenatal” powigzana jest z wypowiedziami konsumentow
(internautéw) identyfikujacych "prenatal” jako nazwe konkretnego suplementu diety (str. 2-3 opinii);

d. w pisemnej opinii bieglego jezykoznawcy z dnia 27 czerwca 2013 roku zostalo wskazane, iz wszystkie wystapienia
stowa P. w Narodowym Korpusie Jezyka Polskiego (6 na 26 wystapien), ktore zostaly uzyte bez powiazania z
konkretnym produktem czy dzialalnoécig gospodarcza pochodzi z bibliografii polskich ksigzek naukowych lub
polskich stron W. i wynika wylacznie z powolania tekstu anglojezycznego, co jak podkreslit biegly pozwala przyjaé, iz
"jest bez zwigzku dla jezyka polskiego”, gdy tymczasem Sad uznal, iz stowo to zostalo uzyte w funkcji opisowej;

e. sfowo prenatal nie wystepuje w jezyku polskim przez innych przedsiebiorcow;

f. stowo prenatal jest uzywane w chwili obecnej na terytorium Polski jedynie przez powoda i pozwanego do oznaczenia
suplement6ow diety;

g. w opinii bieglego farmaceuty nie zostaly wskazane przypadki stosowania oznaczenia prenatal na rynku polskim;

h. w przedmiotowej sprawie nie zostal przeprowadzony dowod, ktory wskazywalby na wysoka znajomo$é na
terytorium Polski jezykéw obceych, w ktérych wystepuje stowo prenatal;

i. z zeznan $§wiadka M. P. wynika, iz na rynku amerykanskim sga obecne suplementy diety o nazwie (...), a takze ze
zdje¢ produktéw zawartych w opinii bieglego z zakresu farmaceutyki, ktore wskazuja, ze nawet w przypadku rynku
anglojezycznych pojawiaja sie produkty, w ktérych slowo P. uzyte jest jako odr6zniajaca nazwa produktu (produkt
oferowany w USA przez N.'s (...), produkt oferowany w Kanadzie przez J.), co w sposéb jednoznaczny potwierdza, ze
nawet w przypadku jezykow, w ktorych wystepuje stowo prenatal, jest ono uzywane jako nazwa produktu



co w konsekwencji skutkowalo blednym przyjeciem, iz pozwany nie naruszyl zasad uczciwej konkurencji i dobrych
obyczajow wprowadzajac na rynek produkty opatrzone oznaczeniem (...) i nie naruszylt prawa ochronnego na slowny
znak towarowy (...);

- przyjeciu, iz przy nabywaniu suplementéw diety powoda i pozwanego konsumenci moga korzysta¢ z pomocy
fachowego personelu aptek, z czego Sad wywiodl, iz watpliwe jest, aby uzycie przez pozwana wyrazu "prenatal” moglo
mie¢ ujemny wplyw na znak towarowy powodki, podczas gdy z materialéw zalagczonych do pozwu wynika, iz produkty
powoda i pozwanego sg dostepne w sklepach internetowych, a ponadto w piSmie z dnia 26 kwietnia 2012 roku pozwany
przyznal, iz tez jego produkty sprzedawane sa nie tylko w aptekach, a w zwigzku z powyzszym przy dokonywaniu ich
zakupu konsument jest pozbawiony mozliwo$ci konsultacji z osobami trzecimi, co moze skutkowac¢ wprowadzeniem
w blad konsumentéw co do pochodzenia produktéw opatrzonych znakiem (...);

- wybidrezej analizie zeznan Swiadka A. W. przejawiajacej sie pominieciem przez Sad wskazania §wiadka, iz obecnie
na rynku jedynymi produktami, ktére zawieraja w swojej nazwie stowo (...) sa produkty powoda i pozwanego, co
skutkowalo btednym przyjeciem, iz znak towarowy (...) nie ma unikalnego charakteru na rynku polskim;

- wybidrczej analizie zlozonego na rozprawie w dniu 18 grudnia 2012 roku oéwiadczenia spoélki (...) Ltd. spotki
z 0.0. poprzez odniesienie jedynie do zestawienia Raport wartoSciowy udzial w sprzedazy w kategorii pomijajac
zestawieni raport iloSciowy udzial w sprzedazy oraz przez nieprawidlowe zaokraglenie wartosci wskazanych w
Raporcie wartoSciowym udziale w sprzedazy, co skutkowato blednym uznaniem, iz wprowadzenie do obrotu przez
pozwanego produktow opatrzonych znakiem (...) nie mialo wplywu na poziom sprzedazy produktow powoda;

4. naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. poprzez brak wyjasnienia przyczyn, dla ktérych Sad przypisuje odmienne znaczenie
rejestracji znaku towarowego powoda (...) oraz rejestracjom stowno-graficznym znakéw towarowych pozwanego (...)
oraz (...), nie uwzgledniajac z jednej strony faktu rejestracji znaku towarowego (...) w Urzedzie Patentowym, z drugiej
za$ strony argumentujac, iz zarejestrowanie przez pozwanego w Urzedzie Patentowym oznaczen (...) oraz (...) wylacza
bezprawnos¢ dzialan pozwanego;

5. naruszenie art. 227 k.p.c. poprzez uznanie, iz wnioski dowodowe powddki zawarte w piSmie z dnia 2 stycznia 2014
roku dotyczgce produktéow (...), (..., (...), (..), (..), (..), (...), (...) nie dotycza bezposrednio przedmiotu sporu,
w sytuacji gdy przedmiotowe dowody dotycza okolicznoSci istotnej dla przedmiotu niniejszej sprawy, mianowicie
potwierdzaja, iz nazwy wlasne farmaceutykow i suplementow diety wykorzystuja czlony wskazujace na zastosowanie
produktéw czy tez ich sklad, co nie pozbawia ich charakteru nazw wiasnych (odrézniajacych), co w konsekwencji
doprowadzilo do uznawania, iz oznaczenie (...) ma charakter opisowy;

6. naruszenie art. 296 ust. 2 pkt. 1 p.w.p. poprzez brak dokonania oceny postepowania pozwanego w kontekscie
powolanego przepisu, co skutkowalo nierozpoznaniem istoty sprawy w omawianym zakresie;

7. naruszenie art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p., art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p., art. 3 ust. 1 u.z.n.k. oraz art. 10 ust. 1 u.z.n.k.
poprzez:

- uznanie, iz rejestracja znakow towarowych (...) oraz (...) wylacza bezprawno$¢ dzialan pozwanego podczas, gdy w
orzecznictwie ugruntowany jest poglad, ze prawa wylaczne przyznawane przez Urzad Patentowy RP maja charakter
jedynie formalny, a sad cywilny jest uprawniony do badania czy korzystanie z przyznanego prawa nie narusza praw
podmiotéw trzecich;

- brak rozréznienia pojecia znaku aluzyjnego i opisowego;
8. naruszenie art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. oraz art. 10 ust. 1 u.z.n.k. poprzez:

- przyjecie, iz dla mozliwosci skutecznego postawienia zarzutu naruszenia przedmiotowych artykuldéw niezbedne
jest wykazanie, iz oznaczenie pozwanego jest podobne do oznaczenia zarejestrowanego na rzecz powoda w stopniu



wyraznie wprowadzajacym w blad podczas, gdy przedmiotowy przepis odwoluje sie jedynie do ryzyka wprowadzenia
w blad nie wymagajac wykazania jego wysokiego natezenia;

- przyjecie, iz umieszczenie na stronie internetowej jednej z aptek, obok zdjecia i nazwy produktéw nazwy producenta
konkretnego suplementu diety, a takze umieszczenie informacji o producencie na opakowaniu produktu wylgcza
ryzyko konfuzji, podczas gdy przedmiotowe oznaczenia nie wylaczaja tak zwanego posredniego niebezpieczenstwa
wprowadzenia w blad polegajacego na przyjeciu, iz produkty opatrzone tym samym znakiem towarowym pochodza
od podmiotu powigzanego gospodarczo z powodka;

- uznanie, iz w przedmiotowej sprawie nie doszlo do popelhienia czynu niedozwolonego wskazanego w art. 132 ust.
2 pkt. 2 p.w.p. oraz art. 10 u.z.n.k., w sytuacji gdy stan faktyczny sprawy wypelnia przeslanki zawarte we wskazanym
przepisie;

9. naruszenie art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p. poprzez jego bledna wykladnie polegajaca na przyjeciu, iz:

- mozliwo$¢ uznania danego oznaczenia za renomowane wymaga wykazania, iz znak ten jest no$nikiem zespolu
informacji i wyobrazen o wysokiej jako$ci i duzego prestizu, podczas gdy w doktrynie przyjmuje sie, iz uznanie, ze dany
znak towarowy jest znakiem renomowanym nie jest uzaleznione od wykazania, iz znak towarowy wywotuje pozytywne
odczucia u potencjalnych odbiorcow;

- w celu wykazania naruszenia przedmiotowego przepisu powdd powinien wykazaé, iz uzywanie przez pozwanego
znaku podobnego do znaku renomowanego powoda przynosi pozwanemu nienalezng korzy$¢ lun jest szkodliwe dla
odrozniajacego charakteru badz renomy znaku wezesniejszego;

- szkodliwy charakter dla zdolno$ci odrozniajacej znaku towarowego winien by¢ oceniany przez pryzmat ryzyka
konfuzji, podczas gdy mozliwo$¢ wprowadzenia odbiorcow w blad nie stanowi przeslanki naruszenia prawa
ochronnego, o ktorym mowa w art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p.;

- produkty renomowane nie wymagajg reklamy, podczas gdy zgodnie z powszechnie obowigzujacym orzecznictwem
jednym z kryteriéw branych pod uwage przy ocenie, czy dane oznaczenie ma charakter renomowany jest ustalenie
wielko$ci nakladéw poniesionych na promowanie danego oznaczenia;

- uznanie, iz w przedmiotowej sprawie nie doszlo do popelnienia czynu niedozwolonego wskazanego w art. 132 ust. 2
pkt. 3 p.w.p. w sytuacji, gdy stan faktyczny sprawy wypelia przestanki zawarte we wskazanym przepisie;

10. naruszenie art. 156 p.w.p. poprzez przyjecie, iz znajduje on zastosowanie w przedmiotowej sprawie, podczas
gdy oznaczenie (...) nie ma charakteru opisowego, a ponadto uzywanie przez pozwanego oznaczenia (...) nie
odpowiada usprawiedliwionym potrzebom pozwanego i nabywcow towar6ow i nie jest zgodne z uczciwymi praktykami
w produkcji, handlu i ustugach;

11. naruszenie art. 3 ust. 1 u.z.n.k poprzez:

- bledna wykladnie polegajaca na przyjeciu, ze dla uznania, iz doszlo do naruszenia przedmiotowego przepisu
niezbedne jest udowodnienie bezpos$redniego negatywnego wplywu postepowania pozwanego na sytuacje powoda;

- uznanie, iz powod nie wykazal, iz dzialania pozwanego sa sprzeczne z dobrymi obyczajami podczas, gdy material
zgromadzony w przedmiotowe]j sprawie jednoznacznie potwierdza, iz pozwany rozpoczal stosowanie oznaczenia
uzywanego do indywidualizowania na rynku powoda, ktére w wyniku duzych nakladéw finansowych poczynionych
przez powoda uzyskalo ugruntowana pozycje na rynku;

- uznanie, iz w przedmiotowej sprawie nie doszlo do naruszenia art. 3 ust. 1 u.z.n.k., w sytuacji gdy stan faktyczny
sprawy wypelnia przestanki zawarte we wskazanym przepisie;



12. naruszenie art. 10 ust. 1 u.z.n.k. poprzez:

- bledna interpretacje polegajaca na powolaniu przy analizie, czy doszlo do naruszenia przestanek dotyczacych art. 13
u.z.n.k. i orzecznictwa dotyczacego art. 13 u.z.n.k.;

- uznanie, iz w przedmiotowej sprawie nie doszlo do naruszenia art. 10 ust.1 u.z.n.k., w sytuacji gdy stan faktyczny
wypelnia przestanki zawarte we wskazanym przepisie.

W nastepstwie taks formulowanych zarzutéow skarzacy wniést o zmiane zaskarzonego orzeczenia poprzez
uwzglednienie powodztwa w caloéci (w sposéb szczegdlowo wskazany w treSci apelacji) oraz o zasadzenie
od pozwanego na rzecz powoda kosztéw postepowania pierwszoinstancyjnego i odwolawczego wedlug norm
przepisanych, ewentualnie o uchylenie zaskarzonego orzeczenia i przekazanie sprawy Sadowi I instancji do
ponownego rozpoznania.

(apelacja k. 1014-1038)

W odpowiedzi na apelacje (...) spotka z ograniczona odpowiedzialnoécia z siedziba w P. wniosla o jej oddalenie i
zasadzenie od strony powodowej na swoja rzecz kosztow postepowania, w tym kosztow zastepstwa adwokackiego,
wedlug norm przepisanych - ustosunkowujac sie jednocze$nie w sposéb szczegdlowy do kazdego z zarzutdéw
apelacyjnych.

(odpowiedz na apelacje k. 1043-1052)
Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
Apelacja okazala sie niezasadna i jako taka podlegata oddaleniu.

Przed przystapieniem do szczegblowej analizy poszczegblnych zarzutdéw apelacyjnych stwierdzi¢ nalezy generalnie,
iz majg one zroéznicowany charakter. Po pierwsze, strona powodowa kwestionuje rozstrzygniecie Sadu pierwszej
instancji w plaszczyZnie poczynionych ustalen faktycznych. Po drugie, (...) spolka z ograniczona odpowiedzialno$cia
z siedziba w L. zarzuca Sadowi a quo liczne naruszenia przepisOw postepowania, ktore mialy istotny wplyw na tresé
zaskarzonego wyroku. Po trzecie, apelujacy wskazuje na uchybienia w zakresie prawidlowoSci stosowania i wykladni
przepiso6w materialnoprawnych.

Pomimo ré6znorodnoS$ci podstaw zaskarzenia, wszystkie podniesione zarzuty sprowadzaja sie w swej istocie do
podwazenia trafnoéci orzeczenia Sadu Okregowego zar6wno w kontekécie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku
Prawo wlasnoéci przemystowej (Dz. U. 2013.1410 t.j. z p6zn. zm., dalej p.w.p.), jak i ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003.153.1503 t.j. z p6zn. zm., dalej u.z.n.k.). Z tego wzgledu za
zasadne uzna¢ nalezy laczne rozpoznanie wszystkich zarzutéw - niezaleznie od ich charakteru - odnoszacych sie do
poszczegblnych podstaw materialnoprawnych roszezen (...) spokki z o.o. z siedziba w L..

Analize zarzutow apelacyjnych zwigzanych z zastosowaniem przez Sad pierwszej instancji przepisow ustawy p.w.p.
rozpoczac nalezy od odniesienia sie do podniesionego przez (...) spolke z ograniczona odpowiedzialnoS$cig z siedzibag
w L. naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodéw wyrazajacego sie w
przyjeciu, iz oznaczenie "prenatal” ma na terytorium Polski charakter opisowy. Zarzut ten stanowi w ocenie Sadu
Apelacyjnego jedynie przejaw polemiki z prawidlowymi ustaleniami Sadu pierwszej instancji, opartymi na wlasciwie
zebranym i ocenionym materiale dowodowym - w szczeg6lnoSci na opinii bieglego z zakresu jezykoznawstwa.
Profesor S. R. wyjasnil, iz oznaczenie "prenatal” jest w jezyku angielskim forma rodzimg, naturalng i w tym jezyku
wystepuje w wiekszo$ci przypadkow (tj. w 98 %) w ogbdlnym znaczeniu opisujacym, tj. jako oznaczenie okresu przed
urodzeniem sie dziecka. Natomiast oceniajac funkcje omawianego slowa na terytorium Polski nie mozna abstrahowac
od dwoch zjawisk zachodzacych w spoleczefistwie na przestrzeni ostatnich lat. Po pierwsze, wéréd Polakdow w
sposob znaczgcy wzrosta znajomo$c¢ jezyka angielskiego. Po drugie - co ma Scisly zwiazek z pierwsza ze wskazanych



okolicznosci - w jezyku polskim funkcjonuje coraz wieksza liczba tzw. "zapozyczen" z jezyka angielskiego. Z tego
rodzaju praktyka mamy do czynienia miedzy innymi na rynku zywno$ci i suplementéw diety. Przykladowo wskazaé
mozna na postugiwanie sie oznaczeniami takimi, jak "light", "strong", "active", "fast", "senior", "woman" itd. Cel ich
stosowania jest w ocenie Sadu Apelacyjnego przejrzysty, tj. przekazanie klientom w sposéb nowoczesny informacji o
przeznaczeniu konkretnego produktu lub jego cechach. Konstatacja ta koresponduje z wnioskiem plynacym takze z
opinii bieglego z zakresu farmacji B. K.. Co wiecej - jak shusznie zauwaza strona pozwana w odpowiedzi na apelacje -
rowniez strona powodowa stosuje podobng praktyke, dodajac do oznaczenia (...) okreslenia typu "complex" i "classic".
W tym konteksScie Sad uwaza, iz brak jest podstaw do uznania, ze (...) spolka z ograniczona odpowiedzialno$cia z
siedzibg w L. uzupehiajgc oznaczenie swoich podstawowych produktéw z serii "vita-miner” i "immunaron" poprzez

nen
1

dodanie slowa "prenatal” czyni to w innym celu, anizeli dla podkreslenia ich skierowania dla kobiet w okresie ciezy.
Majac na uwadze wszystkie przytoczone okolicznoS$ci stwierdzi¢ nalezy, iz Sad a quo prawidlowo wskazal, ze stowo
"prenatal” spehnia przestanki opisowos$ci rozumianej jako zawieranie w sobie informacji o cechach, charakterystyce
lub o przeznaczeniu towaru. Wniosek ten znajduje potwierdzenie w fakcie, iz w Korpusie Jezyka Polskiego (wspodlnej
inicjatywie Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwa (...) oraz (...)) w/w stlowo w wiekszo$ci wystepuje jako nazwa
wlasna, to jednakze w 6 na 26 wystapien zostal uzyty bez powigzania z konkretnym produktem czy dzialalno$cia
gospodarcza, a wiec w funkeji opisowej. Jedynie na marginesie warto zauwazy¢, iz odwolywanie sie przez strone
powodowa w tresci apelacji do opinii prywatnej profesora J. B. jest - z uwagi na jednoznaczne brzmienie art. 278 § 1
k.p.c. oraz wydanie w toku przedmiotowego postepowania opinii przez bieglego powolanego przez Sad - irrelewantne
z punktu widzenia merytorycznego rozstrzygniecia niniejszej sprawy.

Konsekwencja zaprezentowanego powyzej stanowiska bylo uznanie przez Sad Okregowy, ze dla skutecznego
wykazania naruszenia art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. koniecznym jest udowodnienie, ze podobienstwo znakéow
towarowych powoduje ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad w sposdb wyrazny. Rozstrzygniecie w tym zakresie
rowniez stalo sie przedmiotem zarzutu apelacyjnego ze strony (...) spolki z ograniczona odpowiedzialno$cig z
siedzibg w L.. Sad Apelacyjny podziela stwierdzenie Sadu a quo, iz w aktualnym orzecznictwie przewage zyskal
wzorzec konsumenta §wiadomego i z tego wzgledu oceniajgc ryzyko konfuzji Sad powinien bra¢ pod uwage zakladane
oczekiwania przecietnego konsumenta wystarczajaco poinformowanego, wystarczajaco uwaznego i podejrzliwie
ostroznego. Uwzgledniajac ten wzorzec oraz wykazana powyzej opisowos$¢ oznaczenia "prenatal”, nie mozna zasadnie
uznad, ze strona pozwana oferujac do sprzedazy produkty "vita-miner prenatal” i "immunaron prenatal” wprowadzala
konsumentéw blad. Warto zwrdéci¢ dodatkowa uwage na zdecydowana odmienno$é¢ wizualng (w tym kolorystyke i
uklad graficzny) opakowan stosowanych przez obie strony niniejszego postepowania. Nie bez znaczenia pozostaje
rowniez fakt, ze w przypadku strony powodowej oznaczenie (...) (pisane z wielkiej litery) stanowi trzon nazwy,
podczas gdy w przypadku strony pozwanej oznaczenie "prenatal” (pisane z malej litery) jest jedynie dodatkiem do
podstawowego oznaczenia "vita-miner" i "immunaron". W orzecznictwie Sadu Najwyzszego przyjmuje sie, ze jednym
z kryteriow, od ktorych zalezy ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad sa takze okolicznosci, w ktorych przedmiotowe
towary sa sprzedawane (wyrok z dnia 15 grudnia 2006 roku, III CSK 299/06, opubl. Lex nr 270865). W tym kontekscie
Sad pierwszej instancji zauwazyt, ze suplementy diety sprzedawane sa w aptekach za posrednictwem farmaceutow.
Ma oczywiécie racje apelujacy, iz nie jest to jedyny sposéb sprzedazy, gdyz ta odbywa sie takze za po$rednictwem
sklepow internetowych. Jednakze i w tym przypadku z uwagi na umieszczenie zdje¢ oferowanych produktéw, a takze
informacji o producencie brak jest podstaw do uznania, ze istnieje realne ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w blad. Na
marginesie warto podkreséli¢, iz uwagi zawarte w tej czeSci rozwazan pozostaja aktualne takze w zakresie interpretacji
pojecia "wprowadzenia klientow w blad" na gruncie art. 10 ust. 1 u.z.n.k.

Ponadto, jako bledne jawia sie twierdzenia apelujacego, wedlug ktérych Sad a quo dopuscil sie naruszenia art.
156 ust. 1 p.w.p. poprzez przyjecie, ze znajduje on zastosowanie w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z powolanym
przepisem, prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania uzywania przez inne
osoby w obrocie miedzy innymi zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jezeli jest to konieczne
dla wskazania przeznaczenia towaru (pkt. 3). Tymczasem jak to zostalo juz powyzej wyjasnione, stowo prenatal
ma w jezyku polskim znaczenie opisowe, a jego uzywanie przez strone stuzy jedynie wskazaniu klientom, ze
oferowane produkty sa przeznaczone do stosowania przez kobiety w okresie ciazy. Takie postepowanie ocenié¢ nalezy



jako odpowiadajace usprawiedliwionym potrzebom uzywajacego i nabywcoHw towardw, a jednoczesnie za zgodne z
uczciwymi praktykami w produkeji, handlu lub ustugach (art. 156 ust. 2 p.w.p.). Jak slusznie podnosi (...) spotka z
ograniczong odpowiedzialnoScig z siedziba w L. w odpowiedzi na pozew, dzialanie takie por6wna¢ mozna do sytuacji,
gdy stosowanie oznaczenia "senior" lub "junior" sygnalizuje konsumentom przedzial wiekowy os6b, do ktérych
skierowane sg konkretne produkty farmaceutyczne.

Zaniezasadny uznaé nalezy takze zarzut naruszenia art. 278 k.p.c. w zw. z art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p. poprzez przyjecie,
iz wykazanie renomowanego charakteru znaku towarowego wymaga wiadomosci specjalnych. W tym zakresie Sad
drugiej instancji podziela w pelni stanowisko wyrazone przez Sad Najwyzszy w uzasadnieniu wyroku z dnia 10 lutego
2011 roku (IV CSK 393/10). Czytamy w nim, iz "kwestionowany przez Sad Apelacyjny dowod z opinii bieglego
zostal dopuszczony przez Sad pierwszej instancji na wniosek strony powodowej celem ustalenia rozpoznawalno$ci,
skojarzen, sily rynkowej oraz wartoSci znaku towarowego IR (...), ktérego ochrona jest przedmiotem powoddztwa.
Sa to okoliczno$ci wymagajace wiadomosSci specjalnych w rozumieniu art. 278 k.p.c., a w $wietle art. 296 ust. 2
pkt. 3 p.w.p. sa to takze okoliczno$ci istotne dla rozstrzygniecia sprawy, majace wykazaé charakter odr6zniajacy
przedmiotowego znaku towarowego oraz jego renome". Tymczasem na gruncie przedmiotowej sprawy strona
powodowa (reprezentowana przez profesjonalnego pelnomocnika), na ktoérej spoczywatl zgodnie z art. 6 k.c. i art.
232 zd. 1 k.p.c. ciezar dowodu nie zglosita wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii bieglego z zakresu ekonomii,
marketingu i reklamy lub badania rynku i opinii publicznej na okolicznoSci wynikajace z powolanego orzeczenia.
Jednocze$nie warto zauwazyé, iz ewentualne dopuszczenie takiego dowodu przez Sad z urzedu stanowitoby naruszenie
rzadzacej postepowaniem cywilnym zasady kontradyktoryjnosci - w szczegbdlnoSci majgc na uwadze profesjonalny
charakter podmiotéw wystepujacych po obu stronach niniejszego procesu. Dokumenty powolywane przez strone
pozwana w uzasadnieniu apelacji (materialy reklamowe i prasowe, wydruki ze stron internetowych, zestawienia
wydatkéw na promocje, oswiadczenia spoélek i osob itp.) - z uwagi na jednoznaczne brzmienie art. 278 § 1 k.p.c.
- nie moga stanowi¢ samodzielnie dowodéw bedacych podstawa ustalen faktycznych, lecz moglyby by¢ jedynie
przyczynkiem do wypowiedzenia sie w tym zakresie przez bieglego sadowego.

Wobec bezzasadno$ci przedstawionego powyzej zarzutu, jako bezprzedmiotowy dla rozstrzygniecia niniejszej sprawy
uznaé¢ nalezy zarzut naruszenia art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p. poprzez przyjecie, ze mozliwo$¢ uznania danego
oznaczenia za renomowane wymagana wykazania, iz znak towarowy jest no$nikiem zespotu informacji i wyobrazen
o wysokiej jakosci i duzego prestizu. Skoro bowiem strona powodowa nie wykazala w analizowanym zakresie
odpowiedniej inicjatywy dowodowej, to brak jest konieczno$ci merytorycznego rozwazenia znaczenia pojecia
"oznaczenie renomowane". Jedynie na marginesie warto wskazaé, iz wyczerpujaca definicje tego pojecia odnaleZé
mozemy w wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 10 lutego 2011 roku (IV CSK 393/10, opubl. Lex nr 811919), w ktérym
stwierdzono, ze renomowanym znakiem towarowym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p. jest znak towarowy
znany znacznej czeSci odbiorcow towardow i ustug oznaczonych tym znakiem, majacy duza sile przyciagania i warto$c
reklamowa wynikajaca z utrwalonego w $wiadomosci odbiorcéw przekonania o bardzo dobrych cechach towaru nim
opatrzonego. W tym $wietle, poglad zaprezentowany przez Sad Okregowy w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku
zasluguje na pelna aprobate Sadu drugiej instancji.

Wobec wezeéniejszych uwag za bezprzedmiotowe uznaé nalezy takze odniesienie sie do zarzutu naruszenia art. 296
ust. 2 pkt. 3 p.w.p. poprzez bledna wykladnie polegajaca na przyjeciu, iz w celu wykazania naruszenia przedmiotowego
przepisu powod powinien wykazac, iz uzywanie przez strone pozwang znaku podobnego do znaku renomowanego
przynosi stronie pozwanej nienalezng korzy$c lub jest szkodliwe dla odrézniajacego charakteru badz renomy znaku
wezedniejszego. Jedynie na marginesie - dla zachowania czysto$ci jurydycznej - warto zauwazy¢, iz Sad pierwszej
instancji nie utozsamil spelnienia przedmiotowej przestanki z powstaniem nienaleznej korzyéci lub zaistnieniem
szkodliwoéci dla odrozniajacego charakteru znaku lub jego renomy, lecz postuzyl sie na stronie 24 uzasadnienia
jedynie sformulowaniem "moglo przynie$¢", co w sposéb znaczgcy zmienia sens wypowiedzi. Takie stanowisko Sadu
a quo pozostaje w zgodzie z pogladem wyrazonym przez Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 10 lutego 2011 roku( IV CSK
393/10, opubl. Lex nr 811919), w ktérym wskazano, ze przestanka zastosowania ochrony przewidzianej w art. 296 ust.



2 pkt. 3 p.w.p. jest sama mozliwo$¢ uzyskania przez naruszajacego nienaleznej korzysci lub mozliwoé¢ szkodliwego
oddzialywania dla odr6zniajacego charakteru badz renomy znaku weze$niejszego.

Nie ma roéwniez racji apelujacy zarzucajac Sadowi pierwszej instancji naruszenie art. 296 ust. 2 pkt. 1 p.w.p. poprzez
brak dokonania oceny postepowania pozwanego w kontekScie tego przepisu - zgodnie z ktérym naruszenie prawa
ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego do
zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarow. W pierwszej kolejnosci warto zauwazy¢,
iz w pozwie strona powodowa nie wskazywala omawianego przepisu jako podstawy normatywnej swoich roszczen
i w toku catego postepowania konsekwentnie prezentowata stanowisko, ze pomiedzy znakami towarowymi jej oraz
strony pozwanej zachodzi podobienstwo. Odwotanie do identycznoSci tych znakéw towarowych nastapilo dopiero w
piSmie procesowym z dnia 2 stycznia 2014 roku. Wydaje sie, iz to wla$nie z tego wzgledu w uzasadnieniu zaskarzonego
wyroku Sad Okregowy nie odniost sie w ogéle do art. 296 ust. 2 pkt. 1 p.w.p.

Jednakze pomimo braku rozwazan Sadu a quo w tym zakresie jest oczywistym, iz w niniejszej sprawie nie
zostala spelniona podstawowa przeslanka zastosowania w/w przepisu. Juz prima facie wida¢, ze znaki towarowe
uzywane przez obie strony przedmiotowego postepowania nie sg identyczne. W przypadku produktow (...) spotki
z ograniczong odpowiedzialno$cia z siedziba w L. oznaczenie (...) stanowi trzon nazwy, do ktérej dodawane sg
elementy uzupehiajace takie, jak na przyktad (...). Natomiast w przypadku produktéw (...) spdlki z ograniczong
odpowiedzialno$cia z siedziba w L. sytuacja przedstawia sie w sposéb dokltadnie odwrotny. Oznaczenie "prenatal” jest
jedynie dodatkiem do podstawowych okreslen "vita-miner" i "immunaron".

Rozwazania w zakresie drugiej podstawy materialnoprawnej roszczen (...) spolki z ograniczona odpowiedzialnoScia z
siedziba w L. rozpoczac¢ nalezy od wskazania wzajemnego stosunku art. 3 ust. 1 u.z.n.k.iart. 10 u.z.n.k. W wyroku z dnia
30 maja 2006 roku (I CSK 85/06, opubl. Lex nr 189860) Sad Najwyzszy w sposob jednoznaczny wypowiedzial sie, iz
w kazdym przypadku - takze w razie stosowania przepisoéw rozdziatu 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji -
niezbedne jest wykazanie ogdlnych przestanek odpowiedzialnoSci za czyn nieuczciwej konkurencji, ktére sa okreslone
w art. 3 ust. 1 ustawy. Brak jest podstaw do uznania, ze pomiedzy przepisami rozdzialu 2 a art. 3 ust. 1 u.z.n.k.
zachodzi relacja leges speciales - lex generalis i ze dopiero w braku mozliwo$ci zakwalifikowania zachowania sprawcy
jako nazwanego czynu nieuczciwej konkurencji istnieje mozliwo$¢ oceny tego zachowania przez pryzmat klauzuli
generalnej z art. 3 ust. 1 ustawy. Sad Apelacyjny podziela powolane stanowisko, ktére uznaé nalezy za dominujace
rowniez w doktrynie prawa cywilnego. Na gruncie przedmiotowej sprawy oznacza to, ze Sad a quo prawidlowo przyjal,
iz odniesienie sie do dyspozycji art. 10 u.z.n.k. wymaga w pierwszej kolejnosci ustalenie ogdlnych przestanek czynu
nieuczciwej konkurencji, do ktérych tradycyjnie zalicza sie nastepujace okoliczno$ci:

- podjecie dzialania podlegajacego ocenie Sadu w zwigzku z dzialalno$cig gospodarcza strony pozwanej;
- sprzeczno$¢ czynu z prawem lub z dobrymi obyczajami;
- zagrozenie lub naruszenie interesu innego przedsiebiorcy lub klienta.

Sad Apelacyjny aprobuje stanowisko Sadu pierwszej instancji, iz na gruncie przedmiotowej sprawy (...) spotka
z ograniczona odpowiedzialno$cia z siedziba w L. wykazala jedynie wystapienie pierwszej z w/w przeslanek. W
szczegblnos$ci za trafne uznaé nalezy - zakwestionowane przez apelujacego - ustalenie, iz dzialanie (...) spolki z
ograniczong odpowiedzialno$cia z siedzibg w L. nie mialo charakteru bezprawnego. W tym miejscu przypomniec
nalezy, iz od dnia 22 czerwca 2009 roku strona pozwana uzyskala prawo ochronne nr (...) na stowno - graficzny
znak towarowy "vita-miner prenatal" w kolorystyce granatowej, jasnoniebieskiej, szarej i bialej. Prawo ochronne
na ten znak udzielone zostalo miedzy innymi w zakresie substancji dietetycznych do celow leczniczych. Ponadto,
decyzja z dnia 31 stycznia 2013 roku Urzad Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej udzielit (...) spélce z ograniczong
odpowiedzialno$cig z siedziba w L. prawa ochronnego na stowno-graficzny znak towarowy "I. prenatal” w kolorystyce
rézowej i zielonej. Rowniez i to prawo udzielone zostalo miedzy innymi w zakresie substancji dietetycznych do celéw
leczniczych. W tym $wietle stwierdzi¢ nalezy, iz nie moze zosta¢ uznane za sprzeczne z prawem dzialanie strony
pozwanej podejmowane w ramach wykonywania wlasnego prawa podmiotowego (o czym byla juz mowa w uwagach



dotyczacych art. 156 p.w.p.), przyznanego przez wlasciwy organ wladzy publicznej w ramach przystugujacych mu
kompetencji.

Nalezy zgodzi¢ sie z Sadem pierwszej instancji, iz strona powodowa nie udowodnila réwniez sprzecznos$ci zachowania
(...) spokki z ograniczong odpowiedzialnoécia z siedziba w L. z dobrymi obyczajami. To pojecie nieostre stanowigce
klauzule generalna stalo sie przedmiotem licznych wypowiedzi zaréwno w doktrynie prawa cywilnego, jak i
judykaturze. Wypracowane w literaturze przedmiotu i orzecznictwie sgdowym kryteria oceny pozwalaja pomocniczo
na dokonanie wlasciwej wykladni w/w pojecia. Jednakze co najwazniejsze, interpretacja ta musi w kazdym przypadku
uwzglednia¢ okolicznosci faktyczne konkretnej sprawy. (...) spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w L.
- na ktorej, jak to juz bylo wielokrotnie powtarzane, spoczywal na podstawie art. 6 k.c. i art. 232 zd. 1 k.p.c. ciezar
dowodu - nie wykazala, by okoliczno$ci towarzyszace zachowaniu strony pozwanej wskazywaly na sprzecznoéé tego
zachowania z dobrymi obyczajami. W szczegdlnos$ci podkresli¢ nalezy, iz (...) spotka z ograniczong odpowiedzialnoécia
z siedziba w L. oznaczala swoje produkty w sposéb wyraznie odmienny od oznaczen stosowanych przez strone
powodowa - chociazby poprzez postugiwanie sie nazwa "vita-miner" lub "immunaron", a stowo "prenatal” (majace
charakter ogélnoinformacyjny) wskazywalo jedynie na przeznaczenie okreslonego preparatu (tj. do stosowania dla
kobiet w ciazy).

Na plaszczyznie dowodowej (...) spélka z ograniczonga odpowiedzialnoScia z siedziba w L. nie wykazala rowniez, by
dzialanie strony pozwanej zagrazalo lub naruszalo interes jej lub klientow. W tym kontekscie Sad Okregowy wladciwie
wskazal, ze wskutek wprowadzenia na rynek produktow (...) spolki z ograniczona odpowiedzialno$cia z siedziba w
L. przychody strony powodowej nie tylko nie spadly, lecz wrecz ulegly zwiekszeniu z 17 % do 18 % udzialu w rynku.
Jednocze$nie brak jest jakichkolwiek przestanek do stwierdzenia, ze naruszony zostat interes klientéw - chociazby
poprzez zla jakoé¢ produktéw pozwanej spdiki lub falszywosc przeznaczenia tych produktéw dla kobiet w cigzy.

Majac na uwadze powyzsze uwagi godzi sie zauwazy¢, iz na gruncie przedmiotowej sprawy nie zostaly przestanki
tzw. ogolnego czynu nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Konstatacja ta stanowi wystarczajacy warunek
do stwierdzenia bezzasadnoSci roszczenia strony powodowej na podstawie przepisow omawianej ustawy . Pomimo
tego, Sad pierwszej instancji uznal za stosowne odniesienie sie takze do treéci art. 10 ust. 1 u.z.n.k. - dochodzac do
wniosku, iz strona powodowa nie udowodnila ryzyka wprowadzenia klientéw w blad. Apelujacy zarzuca Sadowi a quo,
iz w tym zakresie odwolal sie w spos6b nieuprawniony do przestanek wynikajgcych z art. 13 u.z.n.k. i orzecznictwa
Sadu Najwyzszego dotyczacego wykladni tego przepisu. W pierwszej kolejnoSci warto zauwazyé¢, ze Sad Okregowy
w uzasadnieniu zaskarzonego orzeczenia wprost wskazal. ze odwolanie sie do przedmiotowych orzeczen ma jedynie
charakter positkowy. Ponadto, w obu przepisach ustawodawca uzaleznil przyznania ochrony prawnej od wystapienia
tej samej przestanki w postaci "ryzyka wprowadzenia klientow w blad". Biorac pod uwage wykladnie literalna, jak i
wykladnie systemowa (umieszczenie analizowanych przepisow w tej samej ustawie, w tym samym rozdziale) trudno
zasadnie twierdzi¢, ze inne sg kryteria stosowania w/w przestanki w obu przypadkach.

Konkludujac, pomimo wieloéci sformutowanych zarzutéw apelacyjnych dotyczacych zastosowania przez Sad
pierwszej instancji przepisow ustawy prawo wlasnoéci przemyslowej oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, zaden z nich nie okazat sie zasadny. W konsekwencji, brak byto podstaw do zmiany zaskarzonego wyroku
poprzez uwzglednienie powbddztwa w sposéb, o jaki wnosil apelujacy.

O kosztach postepowania apelacyjnego orzeczono zgodnie z ogblng zasadg odpowiedzialnosci za wynik sprawy (art.
98 § 11 § 2 k.p.c.), zasadzajac od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwote 630 z} tytulem zwrotu kosztow
zastepstwa procesowego (§ 11 ust. 1 pkt. 18 w zw. z § 12 ust. 1 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z
dnia 28 wrzes$nia 2002 roku w sprawie oplat za czynnoS$ci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztow
nieoplaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu, Dz. U. 2013.461)

Majac powyzsze na uwadze, na podstawie art. 385 k.p.c., Sad Apelacyjny orzekl jak w sentencji.



