Sygn. akt I ACa 1001/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 lutego 2013 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie I Wydzial Cywilny w skladzie:

Przewodniczqcy — Sedzia SA — Roman Dziczek

Sedzia SA — Edyta Mroczek /spr./

Sedzia SO del. — Beata Byszewska

Protokolant - st. sekr. sqd. Ewelina Walczuk

po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2013 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powodztwa U. (...).V. z siedziba w R. w Holandii i (...) S.A. z siedziba w W.
przeciwko D. P.

o ochrone praw ochronnych na znaki towarowe oraz o ochrone przed czynami nieuczciwej konkurencji
na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sadu Okregowego Warszawa - Praga w Warszawie

z dnia 4 kwietnia 2012 r. sygn. akt X GC 195/09

1. oddala apelacgje,

2. zasqdza od D. P. narzecz U. (...).V. z siedzibq w R. w Holandii i (...) S.A. z siedzibg w W. solidarnie
kwote 5.400 (pieé tysiecy czterysta) zlotych tytulem zwrotu kosztow zastepstwa procesowego w
postepowaniu apelacyjnym.

I A Cai1001/12

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2012r. Sad Okregowy Warszawa P. w W. uwzglednil w caloéci powddztwo U. (...).V. w
Holandjii oraz (...) S.A. w W. skierowane przeciwko D. P. o ochrone praw ochronnych na znaki towarowe oraz ochrone
przez czynami nieuczciwej konkurencji. Sad Okregowy nakazal pozwanemu:

1. zaprzestanie uzywania w sposob zarobkowy lub zawodowy oznaczenia (...) w tym:

a. zaprzestanie produkowania, eksportu, importu, prowadzenia sprzedazy lub innego wprowadzania do obrotu
produktéw, w tym wyrobéw kosmetycznych i perfumeryjnych lub ich opakowan, oznaczonych znakiem (...);

b. zaprzestanie reklamowania produktow kosmetycznych i perfumeryjnych oznaczonych znakiem (...) na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej w jakikolwiek sposdb, w tym w szczegdlnoSci w prasie i innych $rodkach masowego przekazu,



poprzez reklame bezposrednia lub na stronach internetowych, oraz zniszczenia juz wyprodukowanych materialow
promocyjnych i reklamowych zawierajacych oznaczenie (...);

c. zaprzestanie uzywania w nazwie, pod ktéra pozwany prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza lub ktérej uzywa do
oznaczenia swojego przedsiebiorstwa znaku (...), w tym zaprzestania umieszczania tej nazwy na dokumentach
zwiazanych z prowadzona dzialalno$cia gospodarcza, a w szczegdlnoSci zwiazanych z prowadzeniem obrotu
produktami perfumeryjnymi;

d. zaprzestanie uzywania domeny i witryny internetowej (...), i innych zawierajacych oznaczenie (...), oraz
2. wycofanie z obrotu produktow oznaczonych znakiem (...), w tym:

a. zniszczenia, na wlasny koszt, wszelkich produktéw, w tym wyrobéw kosmetycznych i perfumeryjnych i ich
opakowan oznaczonych znakiem (...) bedacych wlasno$cia lub znajdujacych sie w posiadaniu pozwanego;

b. spowodowanie wycofania ze sprzedazy prowadzonej przez kontrahentéw pozwanego, lub os6b dzialajacych w
imieniu lub na rachunek pozwanego produktéw oznaczonych znakiem (...);

3. zmiane firmy, pod ktéra prowadzona jest przez pozwanego dzialalno$¢ gospodarcza, w taki sposdb, aby nie
zawierala ona oznaczenia (...) oraz zaprzestania korzystania z jakichkolwiek dokumentéw, pieczatek oraz materialow
reklamowych wykorzystujgcych element (...);

4. podanie do wiadomo$ci publicznej, na koszt pozwanego D. P., niniejszego wyroku w ciggu 14 dni od jego
uprawomocnienia sie w nastepujacych dziennikach:

a. ,(...) w dodatku B (,,zielone strony”), na stronie drugiej lub trzeciej i o rozmiarach nie mniejszych niz 1/2 strony,
przy zachowaniu wielko$ci czcionki nie mniejszej niz 14 pkt, ogélnie przyjetego kroju,

b. (...), na stronie drugiej lub trzeciej i o rozmiarach nie mniejszych niz 1/2 strony, przy zachowaniu wielko$ci czcionki
nie mniejszej niz 14 pkt, ogblnie przyjetego kroju.

W przypadku, gdyby pozwany nie opublikowal w wyznaczonym terminie w powyzszych dziennikach zagdanego wyroku,
upowaznienia U. (...).V. w Holandii, R. do opublikowania sentencji niniejszego wyroku na koszt pozwanego.

A ponadto Sad Okregowy nakazat pozwanemu D. P. zlozenie, na jego koszt, w dziennikach:

a.(...) wdodatku B (,zielone strony”), na stronie drugiej lub trzeciej i o rozmiarach nie mniejszych niz 1/2 strony, przy
zachowaniu wielko$ci czcionki nie mniejszej niz 14 pkt, ogoélnie przyjetego kroju,

b. (...), na stronie drugiej lub trzeciej i o rozmiarach nie mniejszych niz 1/2 strony, przy zachowaniu wielko$ci czcionki
nie mniejszej niz 14 pkt, ogbdlnie przyjetego kroju, w ciagu 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku, o§wiadczenia o
nastepujacej treéci:

»,D. P. przeprasza spolke (...) S.A. za popehlianie wzgledem niej czynéw nieuczciwej konkurencji poprzez
wprowadzanie do obrotu handlowego towaréw oznaczonych -wyrazem (...) oraz postugiwanie sie w obrocie wyrazem
(...), przez co mylaco sugerowal nabywcom, ze oferowane przez niego wyroby pochodza od spolki (...) S.A.”

Nadto w przypadku, gdyby pozwany nie opublikowal w wyznaczonym terminie w powyzszych dziennikach zadanego
o$wiadczenia, upowaznienia (...) S.A. w W. do opublikowania powyzszego oSwiadczenia na koszt pozwanego.

Ponadto Sad Okregowy zasadzit od pozwanego D. P. narzecz U. (...).V. w Holandii, R. kwote 292.085,06 z} stanowiaca
réwnowarto$¢ 10% przychodow uzyskanych przez pozwanego ze sprzedazy towaréw oznaczonych oznaczeniem (...),
w okresie od dnia 4 czerwca 2004 r. do dnia 4 kwietnia 2012r., tytulem naprawienia szkody wyrzadzonej U. (...).V.



w Holandii, R. dotychczasowymi naruszeniami przez pozwanego praw do oznaczenia (...), oraz obciazyl pozwanego
obowigzkiem zwrotu kosztoéw procesu na rzecz powodow w wysokoS$ci 277 278, 60 zl.

Powyzisze rozstrzygniecie zapadlo na podstawie nastepujgcych ustalen faktycznych i rozwazan
prawnych.

U. (...).V. jest producentem dezodorantéw R., ktore dystrybuuje w Polsce, dzialajac za poSrednictwem swojej spotki
corki (...) S.A. Dezodoranty R. zostaly wprowadzone do szerokiej i nieograniczonej sprzedazy na rynku polskim w
1993 roku. W kwietniu 2002 r. powodki wprowadzily na polski rynek dodatkowo dezodoranty i antyperspiranty R.
dla mezczyzn, a obecnie wprowadzana jest w Polsce nowa linia dezodorantéw R. o zapachu perfum (R. F. C.), ktérej
towarzyszy szeroko zakrojona kampania reklamowa. M. R. jest rozpoznawana przez polskich konsumentow, ktorzy
wskazuja na wysoka jako$¢ oznaczonych nig produktow.

Rozpoznawalno$¢ marki R. jest rezultatem wysokich nakladéw finansowych poniesionych przez U. na promocje marki
oraz skutecznych kampanii reklamowych prowadzonych w przesztoéci przez U.. Miedzy innymi w 2011r. wydatki
na promocje i reklame produktéw opatrzonych znakiem towarowym R. poniesione przez U. wyniosly 29,8 min zk.
Powodki reklamuja swoje produkty R. w najbardziej popularnych stacjach telewizyjnych - od 1997 r. ilo$¢ spotéw
telewizyjnych rocznie przekraczala 700, a w ostatnich latach (2006 -2008) siegala kilkudziesieciu tysiecy. Na skutek
miedzy innymi dzialan marketingowych i ogromnych nakladéw na reklame, udzialy rynkowe produktéw opatrzonych
znakiem towarowym R. wyniosly w 2011r. 13,6%, co stanowi trzeci najlepszy wynik na rynku. Produkty R. zostaly
uznane w badaniach jako najpopularniejsze dezodoranty na §wiecie oraz drugie najpopularniejsze w Polsce (zgodnie
z badaniami AC Nielsen), i ciesza sie rowniez uznaniem w wielu konkursach dotyczacych kosmetykéw. Réwniez na
forach internetowych podkre§lane sa zalety kosmetykow tej marki .. (...) rezultacie marka R. zostala zakwalifikowana
jako S. w 2008 r. oraz w dostala nagrode jako Dobroczyfica Roku w 2004 r.

Jak wskazal Sad Okregowy powodka U. (...).V. jest uprawniona z praw ochronnych na m.in. nastepujace znaki
towarowe zarejestrowane w Urzedzie Patentowym RP:

1. Znak towarowy R., Nr rejestracji R- (...), klasa 03 05, data pierwszenstwa 19.04.1975,

2. Znak towarowy R., Nr rejestracji R- (...), klasa 03 05, data pierwszenstwa 26.07.1978,

3. Znak towarowy R. (...) 0% (...), Nr rejestracji R- (...), klasa 03, data pierwszenstwa 07.07.2000,
4. Znak towarowy R. (...), Nr rejestracji R- (...), klasa 03, data pierwszenstwa 22.11.2000,

5. Znak towarowy R. (...), Nr rejestracji R-185435, klasa 03, data pierwszenstwa 13.09.2004,

6. Znak towarowy R. (...), Nr rejestracji R-185436, klasa 03, data pierwszenstwa 13.09.2004,

7. Znak towarowy R. (...), Nr rejestracji R- (...), klasa 03, data pierwszenstwa 15.06.2005,

8. Znak towarowy R. (...) E., Nr rejestracji R- (...), klasa 03, data pierwszenstwa 28.09.2007.

Od 1975 roku U. (...).V. jest wylacznie uprawniony do uzywania w Polsce wyrazu (...) w sposbéb zarobkowy lub
zawodowy dla towaréw w Kklasie 3 i 5, takich jak: mydla, wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne i preparaty do
pielegnacji skory, wlosow, rak, glowy i zebdw, olejki eteryczne; produkty farmaceutyczne i higieniczne, dezodoranty
i érodki dezynfekcyjne.

Sad Okregowy ustalil, Zze pozwany dziata pod firma (...), oraz jako wspoélnik (...) S.C. - producent i hurtownia wod
toaletowych i perfum. Pozwany zajmuje sie produkcja i sprzedaza wod toaletowych i perfum, reklamowanych jako
zapachy ,w typie” znanych perfum, przykladowo (...) ,w typie (...)” lub(...) ,w typie (...)(...). Sprzedawane przez
pozwanego perfumy sa oznaczane wyrazami ,R. (...).C” a sam pozwany uzywa w obrocie pieczatek z oznaczeniem (...)
S.C.” Ponadto pozwany prowadzi ogélnokrajowa reklame, wykorzystujac oznaczenie (...). Produkcja wod toaletowych



iperfum jest gltobwna dzialalno$cia pozwanego. O rozmiarze tej dzialalnoéci §wiadczy zlozenie przez niego az 11 zgloszen
do rejestracji znakow towarowych w klasach towaréw obejmujacych produkty kosmetyczne i perfumy.

Ponadto, jak wskazal Sad Okregowy, pozwany w dniu 3 marca 2009 r. zlozyl w Urzedzie Harmonizacji w ramach (...)
Wewnetrznego (,OHIM”) wniosek o rejestracje znaku towarowego slownego (...) na nastepujace towary i ushugi (klasa
3) barwniki kosmetyczne, chusteczki higieniczne nasaczane plynami zapachowymi, depilatory, dezodoranty, esencje
eteryczne, preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne do kapieli, wody koloniskie, kosmetyki, zestawy kosmetyczne,
kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, lotony do wloséw, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mydla,
olejki eteryczne, olowki kosmetyczne, pasty do zebow, perfumy, produkty toaletowe, preparaty przeciw poceniu sie,
pomadki do ust, puder kosmetyczny, $rodki kosmetyczne do pielegnacji skory, sole kapielowe, szampony preparaty
zapachowe do bielizny i pomieszczen, talk kosmetyczny, Srodki do pielegnacji ust, wazelina kosmetyczna, farby i
odzywki do wloséw, wody toaletowe, wody zapachowe, wosk kosmetyczny; (klasa 35) zgrupowanie na rzecz os6b
trzecich towaréw pozwalajacych nabywcy wygodnie je ogladaé i kupowaé w sklepie z kosmetykami, prowadzenie
sklepow internetowych i hurtowni.

Powodki nigdy nie udzielily pozwanemu licencji na uzywanie w obrocie Znakéw Towarowych, w tym znaku
towarowego stownego R. (R- (...)).

W dniu 10 marca 2009 r. Urzad Celny w G. poinformowal powd6dki o zatrzymaniu 17 2777 sztuk pudelek papierowych
oznaczonych znakiem stownym R., ktérych importerem (odbiorca) byl pozwany. Z opisu na zatrzymanych pudetkach
wynikato, ze mialy one shuzy¢ jako opakowania dla wody toaletowej (eau de toilette) o nazwie (...) produkowanej
przez pozwanego.

Nastepnie w dniu 18 marca 2009r. powddki otrzymaly informacje o zatrzymaniu przez Urzad Celny w G. kolejnej
partii towarow, w postaci 12 800 sztuk pudelek oznaczonych znakiem R.. Rdwniez w tym przypadku odbiorca pudelek
majacych shuzy¢ do oznaczania wod toaletowych byt pozwany. Lacznie Urzad Celny zatrzymal 30 o077 szt. takich
samych pudelek oznaczonych znakiem R., ktore mialy stuzy¢ jako opakowania do wod toaletowych oferowanych przez
pozwanego.

W dniu 21 maja 2009r. Sad Okregowy w Warszawie w sprawie X GCo 28/09 postanowit udzieli¢ zabezpieczenia
roszczen powodek o naruszenie prawa ochronnego na znaki towarowe oraz popelnienie czynéw nieuczciwej
konkurencji. Po zebraniu informacji z rynku, powodki wystosowaly do pozwanego w dniu 17 kwietnia 2009 r.
wezwanie do dobrowolnego spelienia zadania tj. zaprzestania produkowania, eksportu, importu, prowadzenia
reklamy, sprzedazy lub innego wprowadzania do obrotu produktow, w tym wyrobéw kosmetycznych i perfumeryjnych
lub ich opakowan oznaczonych znakiem slownym (...); zobowiazania sie do zniszczenia wszelkich produktow, w
tym wyrob6w kosmetycznych i perfumeryjnych i ich opakowan oznaczonych znakiem stlownym (...); zobowiazania
sie do wystapienia o zmiane firmy, w taki sposob, aby nie zawierala ona oznaczenia (...) oraz do zaprzestania
korzystania z jakichkolwiek dokumentéw, pieczatek oraz materialow reklamowych wykorzystujacych element (...);
zobowiazania sie do niezwlocznego zaprzestania uzywania domeny i witryny internetowej (...), i innych zawierajacych
oznaczenie (...), oraz przeniesienia praw do ww. domen bez oplat na rzecz U. (...).V.; zobowigzania sie do
powstrzymania sie od czynéw nieuczciwej konkurencji oraz jakichkolwiek innych dzialan zmierzajgcych do naruszania
praw ochronnych do Znakéw Towarowych innych praw wlasnosci intelektualnej U. oraz débr osobistych U.;
zaplacenia odszkodowania tytulem naprawienia szkody wyrzadzonej dotychczasowymi naruszeniami praw do znakéw
towarowych i popelnionymi czynami nieuczciwej konkurencji w wysokoéci odpowiadajacej 10 % przychodow
uzyskanych ze sprzedazy towar6w oznaczonych oznaczeniem (...), w okresie od poczatku dzialalno$ci pozwanego pod
firma (...) do dnia otrzymania listu. Propozycja powodek zostata jednakze odrzucona przez pozwanego.

Sad Okregowy uznal powodztwo za uzasadnione w catoSci.

Z uwagi na podnoszone przez powddki zarzuty, w pierwszej kolejnoSci Sad Okregowy zbadal, czy dzialania pozwanego
doprowadzily do naruszenia przepisu artykulu 296 ustawy Prawo wlasnoéci przemyslowe;j. Jak wskazal Sad Okregowy
powdd jest uprawnionym do stownego znaku towarowego R. (R- (...)) zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP.



(Data pierwszenstwa(...)). Zgodnie z tredcig art. 153 ust. 1 p.w.p. przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie prawo
wylacznego uzywania znaku towarowego w sposob zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej. Pozwany natomiast dziala pod firma (...), a takze korzysta ze skrotu firmy w postaci - (...) S.C.”
zamieszczajac te oznaczenia zardwno na stronie internetowej, pieczatce oraz fakturach, a takze na opakowaniach
wyrobow perfumeryjnych produkowanych i wprowadzanych przez niego do obrotu, w szczeg6lnoéci na pudelkach
kosmetyku (...).

W ocenie Sadu Okregowego nieprawidlowe jest takie oznaczenie firmy, ktére pozbawione jest elementu
indywidualizujacego w postaci imienia i nazwiska przedsiebiorcy. Pozwany uzywajac skrotu nie zawierajacego
nazwiska blednie oznacza prowadzong przez siebie dzialalno$¢, ktoérej pelna nazwa brzmi D. H. Kosmetykow (...). W
konsekwencji pozwany umieszcza na pudelkach oznaczenie, ktore nie byto prawidlowym oznaczeniem producenta, a
ktore indywidualizowalo udostepnione konsumentom produkty .. (...) zatem umieszczajac na pudelkach oznaczenie
(...) S.C. pozwany uzywat znaku towarowego w rozumieniu art. 154 ustawy p.w.p.

Dokonujac analizy z punktu widzenia identycznoSci znaku uzywanego przez pozwanego z chronionym znakiem
towarowym powoda Sad Okregowy dokonal poréwnania wylacznie znakdéw slownych uzywanych przez obie strony
i uznal, Ze pozwany w warstwie fonetycznej wykorzystuje znak identyczny w stosunku do znaku zarejestrowanego
przez powoda. Oceny tej nie zmienia fakt umieszczenia przez pozwanego dodatkowych elementéw w postaci stowa
producent oraz s.c. poniewaz element dominujgcy oznaczenia tj. wyraz R., jest identyczny z zarejestrowanym znakiem
towarowym slownym powoda. Z tego wzgledu w ocenie Sadu oznaczenia wykorzystywane przez obie strony sa
identyczne.

W ocenie Sadu bezspornym jest takze i ta okoliczno$é¢, ze znaki towarowe stron odnosily sie do identycznych towaréow
albowiem pozwany umieszcza znak (...) S.C. na produktach perfumeryjnych, powdd za$ zarejestrowal znak towarowy
R. (...) na towary klasy 3 tj. mydla, wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne i preparaty do pielegnacji skory,
wlosow, rak, glowy i zebow, olejki, produkty farmaceutyczne i higieniczne, dezodoranty i $érodki dezynfekujgce. A
skoro tak, to zdaniem Sadu Okregowego towary produkowane przez pozwanego sg identyczne z towarami, na ktore
udzielone zostaly prawa ochronne na znaki towarowe powodowi.

Niewatpliwy jest rowniez fakt iz pozwany korzystal ze znaku towarowego powoda bezprawnie, bowiem powdd nie
wyrazal zgody na uzywanie zastrzezonego znaku towarowego.

Ponadto, zdaniem Sadu I Instancji, przedmiotowy znak towarowy nalezy uznaé za renomowany. Szczegdlnie istotna
dla ustalenia renomy przedmiotowego znaku jest kwestia dlugiego czasu funkcjonowania marki R. na rynku, (w
sprzedazy masowej w Polsce od 1993 r.) oraz duzy udzial w rynku jaki maja produkty opatrzone tym znakiem
towarowym (ponad 13% wszystkich dezodorantéw sprzedanych w Polsce wlatach 2006 - 2008 r.) Ponadto masowos$é
reklamy i wysoko$¢ §rodkéw poniesionych przez powodki na promocje przedmiotowego znaku spowodowaly, ze
w ocenie Sadu, nalezy uznac iz jest on obiektywnie dobrze znany znacznej czeSci konsumentéw i laczy sie z ich
przekonaniem o wysokiej jako$ci towar6w nim opatrzonych. Tym samym znak ten posiada znaczna atrakcyjno$é i site
przyciagania.

Sad Okregowy nie podzielil stanowiska pozwanego iz znak R. jest renomowany tylko w odniesieniu do dezodorantéow
i antyperspirantéw. Renoma znaku towarowego stanowi wykreowane w §wiadomos$ci konsumentéw wyobrazenie o
jako$ci produktéw opatrzonych konkretnym znakiem, przy czym bezzasadne jest twierdzenie iz wyobrazenie to wiaze
sie z tylko z konkretnymi towarami. W ocenie Sadu renoma znaku towarowego rozciagga sie na wszystkie produkty
oznaczone danym znakiem, co jest konsekwencja utrwalenia pozytywnych wyobrazen konsumentéw w odniesieniu
do towaréw pochodzacych z okreSlonego zrédla.

Sad Okregowy podkreslil, ze zgodnie z treScia art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. znaki renomowane podlegaja szczego6lnej
ochronie, ktéra wyraza sie poprzez rozciagniecie jej na jakiekolwiek towary, dla jakich znak jest stosowany



jezeli bezprawne uzywanie moze przynie$¢ uzywajacemu nienalezna korzysé lub by¢ szkodliwe dla odrézniajacego
charakteru badz renomy znaku wcze$niejszego.

Ponadto zdaniem Sadu Okregowego bezprawne wykorzystywanie znaku moglo przynie$é nienalezng korzy$c
pozwanemu, moglo by¢ rowniez szkodliwe dla renomy znaku powoda. Powyzsze wynika z faktu, ze pozwany korzystat
z oznaczenia swoich produktéw identycznego do oznaczenia powoda. Identyczno$é zachodzita wprawdzie jedynie w
warstwie stlownej jednakze powyzsze nie wplywa na okoliczno$é¢, iz konsumenci mogli odnie$é wrazenie, ze producent
marki R. wprowadza nowa linie kosmetykow. W przypadku znakéw renomowanych przestanka identycznosci
czy podobienstwa jest spelniona wowczas gdy istnieje mozliwo$¢ stwierdzenia niebezpieczenstwa laczenia znaku
naruszajacego ze znakiem renomowanym przez relewantnych odbiorcow. W przypadku towaréw pozwanego nizsza
cena oferowanych produktéw mogla w oczach kupujacego stanowié¢ uzasadnienie dla ubozszej szaty graficznej
towaru pochodzacego od znanego im producenta, renoma znaku towarowego za$, zachecala do zakupu perfum w
rzeczywisto$ci wytwarzanych przez pozwanego. W ten sposob pozwany moglt nabywa¢ nienalezng korzy$¢ zwiazang z
korzystaniem z renomowanego znaku towarowego i jego szczegolnej jako$ci i atrakeyjnosSci. Jednoczeénie niska jakosé
oferowanych przez pozwanego produktéw prowadzila do obnizenia renomy znaku towarowego powoda.

Ochrona znaku renomowanego nie wymaga wykazania przez uprawnionego, ze uzywanie podobnego znaku
towarowego przyniosto uzywajacemu nieuzasadniona korzy$é lub bylo szkodliwe dla odr6zniajacego charakteru
badz renomy znaku wczeéniejszego. Wystarczajaca jest sama mozliwo$§¢ uzyskania przez naruszajacego nienaleznej
korzyéci lub sama mozliwoé¢ szkodliwego oddzialywania dla odrézniajacego charakteru badZ renomy znaku
weczesniejszego. W ocenie Sadu I Instancji prawdopodobienstwo czerpania nieuzasadnionej korzysci z renomowanego
znaku powoda a takze szkoda dla renomy niniejszego znaku zostala bezspornie udowodniona, tym samym zostaly
spelione przeslanki art. 296 ust.2 pkt 3 i pkt 1 p.w.p.

Z uwagi na kolejna grupe zarzutéw powoda zawartych w pozwie Sad Okregowy rozwazal takze mozliwo$¢ naruszenia
przez pozwanego przepiséw art. 3 oraz 10 ust. 11 2 w zw. z art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zdaniem Sadu Okregowego z uwagi na uzywanie przez pozwanego na wytwarzanych przez siebie produktach znaku
slownego: ,producent (...) S.C.” - tozsamego z zarejestrowanym znakiem towarowym powoda moglo zaistnie¢ ryzyko
wprowadzenia w blad. W przedmiotowej spawie wystepuja dwa podmioty dzialajace na tym samym rynku i kierujace
oferte do tej samej grupy konsumentéw, oferowane towary sa za$ tego samego rodzaju. Zatem mimo iz znak towarowy
wykorzystywany przez powoda ma charakter stowno -graficzny, a dzieki licznym kampaniom reklamowym jest
silnie utrwalony w §wiadomosci kupujacych, to jednak nie ulega watpliwosci, ze wykorzystywane przez pozwanego
oznaczenie stlowne w warstwie fonetycznej jest identyczne ze znakiem towarowym powoda i moze powodowaé ryzyko
konfuzji u kupujacych. Ryzyko to jest tym bardziej realne, z uwagi na okoliczno$é, ze powdd zastrzegl i stosuje swoje
Znaki Towarowe z wykorzystaniem wyrazu R. w roznych kombinacjach. Konsument moze uznaé, ze r6zniace sie szata
graficzng produkty sa marka powigzang, a odmienne oznaczenie jest rodzajem strategii reklamowej producenta. Nie
ulega watpliwo$ci rowniez, ze produkty powoda i pozwane go réznia sie jako$cia, a zatem ryzyko bledu bedzie dotyczyto
rowniez ich standard6w jakoSci.

Biorgc pod uwage wszystkie okoliczno$ci sprawy Sad Okregowy uznal, Ze mialo miejsce popelienie czynu nieuczciwe;j
konkurencji poprzez dzialanie pozwanego sprzeczne z dobrymi obyczajami co zagrozilo interesowi powoda. Pozwany
kierowal sie zla wola dokonujac takiego a nie innego okreélenia firmy prowadzonej przez siebie dzialalnosSci, nade
wszystko o zlej woli Pozwanego $wiadczy fakt iz nie wykorzystuje on w obrocie pelnej nazwy swojej dzialalnosci,
a korzysta ze skrotu, ktéry nie jest zgodny z przepisami o firmie zawartymi w kodeksie cywilnym. Pozwany jako
podmiot prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza profesjonalnie powinien zdawaé sobie sprawe iz wykorzystywane
przez niego slowo bedace dominujacym elementem jego firmy stanowi zastrzezony znak towarowy, tym bardziej,
ze znak ten nalezy do producenta dzialajacego w tej samej branzy, a ponadto skrotowe oznaczenie firmy stosowane
na opakowaniach produktéw jest niezgodne zobowigzujacymi regulacjami prawnymi dotyczacymi oznaczen firmy
i wprowadza w blad. Pozwany wykorzystujac oznaczenie produktéw identyczne z zarejestrowanym znakiem



towarowym powoda bezsprzecznie czerpal korzysci z renomy oznaczenia R., ktore jest dobrze znane i utrwalone w
$wiadomosci Konsumentow.

Powyzsze narusza interes powoda, ktéry moze zaczaé byé¢ postrzegany jako producent tanich niskiej jako$ci
kosmetykéw. Pozwany wykorzystujac renome znaku towarowego R., moglby roéwniez odebraé cze$¢ klientow
powodowi. Ten za$ moglby stac sie adresatem roszczen konsumentéw nabywajacych produkty pozwanego.

Rozstrzygniecie w przedmiocie kosztéw procesu zapadlo na podstawie art. 98§ 1i 3 w zw. z art.99 k.p.c..

Apelacje od powyzszego rozstrzygniecia ztozyl pozwany D. P. zaskarzajqc je w calosci i zarzucajqgc
mu:

1. Sprzeczno$é¢ istotnych ustalen stanu faktycznego z treécig zebranego materialu dowodowego poprzez
wyprowadzenie logicznie btednych wnioskéw z ustalonych okolicznoSci oraz:

« przyjecie faktu ze pozwany wprowadzil konsumentéw w blad mimo zauwazalnej dla przecietnego konsumenta
réznicy w oznaczeniu producenta oraz przyjeciu ze nazwa firmy (...) jest tozsama ze stlowno-graficznym znakiem
towarowym powddek zamieszczonym na wszystkich jej produktach.

« przyjecie, ze oznaczenia obu stron procesu odnosily sie do identycznych produktow
2. Naruszenie przepiséw postepowania:

a) art. 227 k.p.c. poprzez oddalenie wnioskdbw dowodowych pozwanego wadliwie uznanych przez Sad, ze nie
maja istotnego znaczenia w sprawie, a dotyczacych dowodu z opinii bieglego z zakresu ochrony prawa wlasnosci
intelektualnej na okolicznoéci wskazane w odpowiedzi na pozew, a takze wniosku dowodowego z opinii rzecznika
patentowego G. T. oraz wniosku dowodowego w postaci przestuchania stron,

b) art. 233 § 1 k.p.c. poprzez naruszenie zasady do§wiadczenia zyciowego oraz logicznego rozumowania polegajacego
na przyjeciu, ze:

- wszystkie przeprowadzone dowody prowadza do wniosku, ze oznaczenie uzywane przez pozwanego jest identyczne
do oznaczenia nazwy produktéw produkowanych przez powodki a takze wprowadzajace w blad konsumentow,

- opinia bieglego P. S. jest rzetelna, wiarygodna i obiektywna,
- istnieje zwiazek przyczynowy pomiedzy wzbogaceniem pozwanego a zubozeniem powddki,

) 479112 § 1 k.p.c. poprzez oddalenie wnioskow dowodowych zlozonych przez pozwanego na rozprawie 26 listopada
2009 1. oraz zawartych w piSémie procesowym z 15 marca 2010 r. mimo, ze strona pozwana wykazala, ze potrzeba
powolania tych wnioskéw wynikta dopiero po zlozeniu przez powddki pisma procesowego z 6 pazdziernika 2009 r.,
a w konsekwencji nierozwazenie przez Sad zarzutu przedawnienia.

3. Naruszenie przepis6w prawa materialnego:

a) art. 434(4) k.c. poprzez niewlaéciwe zastosowanie polegajace na przyjeciu, ze pozwany oznaczajac producenta na
produktach winien uzywaé imienia i nazwiska pomijajac, ze dzialal wowczas jako wspdlnik w spotce cywilnej, do ktorej
przepis ten nie ma zastosowania.

Z uwagi na powyzsze apelujacy wnidst o zmiane wyroku Sadu I instancji i oddalenie powddztwa w catoéci oraz o
zasadzenie kosztéw procesu, w tym kosztow zastepstwa procesowego za obie instancje wedlug norm przepisanych.
Ewentualnie wnidst o uchylenie wyroku Sadu I instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania i
rozstrzygniecia o kosztach procesu, w tym kosztach zastepstwa procesowego we wszystkich instancjach.



Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje. Apelacja jako bezzasadna podlega oddaleniu.

Niezasadny jest zarzut naruszenia artykutu 227 k.p.c. ktéry polega na oddaleniu wnioskow dowodowych zgloszonych
przez pozwanego w odpowiedzi na pozew. Oceniajac ten zarzut wskazaé nalezy, ze spor w tej sprawie dotyczy uzywania
przez pozwanego oznaczenia R., ktore jest zastrzezonym na rzecz powodek znakiem towarowym. Pozwany uzywa
oznaczenia R. do oznaczenia prowadzonej przez siebie dzialalnoéci gospodarczej oraz do oznaczania produkowanych
i sprzedawanych przez siebie wod toaletowych i perfum. Zdaniem powddek produkty, dla ktérych zastrzezony zostal
przez nie znak R., sa identyczne z produktami pozwanego, a poréwnywane oznaczenia sa identyczne. Zachodzi
ryzyko skojarzenia przez konsumentow produktéw pozwanego o niskiej jakoéci oznaczonych znakiem R. z produktami
powddek wskutek czego renoma znaku dozna uszczerbku. Interesy powodek doznaja naruszenia, bo pozwany
bezprawnie korzysta z renomy wypracowanej wskutek wysitkéw i nakladéw powddek, a jednocze$nie istnieje ryzyko
powstania mylnego wrazenia o istnieniu powigzan pomiedzy dzialalnoScia pozwanego a powodek.

Zdaniem pozwanego natomiast oznaczenie uzywane na opakowaniach produkowanych przez niego towardw:
sproducent (...) S.C.” ma jedynie charakter indywidualizujacy producenta w obrocie gospodarczym i czyni zado$¢
przepisom ustawy o kosmetykach. Uzyty na opakowaniach w/w napis nie jest znakiem towarowym w rozumieniu
artykulu 154 p.w.p. Na poparcie swojego stanowiska do odpowiedzi na pozew pozwany zalaczyt opinie rzecznika
patentowego G. T. oraz zlozyl wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii bieglego sadowego z zakresu ochrony
praw wlasnoéci intelektualnej na okoliczno$é, ze oznaczenie R. uzywane bylo przez niego nie w charakterze znaku
towarowego a dla oznaczenia producenta w rozumieniu art. 158 p.w.p. Sad Okregowy prawidlowo oddalil w/w wnioski
dowodowe. Wedlug ugruntowanego stanowiska judykatury, za dowdd w sprawie nie moze byé bowiem uznana opinia
bieglego sporzadzona na polecenie strony i zZlozona do akt sadowych. Prywatne ekspertyzy opracowywane na zlecenie
stron nalezy traktowa¢ jako wyjasnienie stanowigce poparcie, z uwzglednieniem wiadomosci specjalnych, stanowiska
stron. (tak m.in. orzeczenie SN z dnia 29 wrze$nia 1956 r., III CR 121/56, OSNCK 1958, nr 1, poz. 16; wyrok SN
z dnia 11 czerwca 1974 r., II CR 260/74, LEX nr 7517; wyrok SN z dnia 8 listopada 1988 r., IT CR 312/88, LEX
nr 8925; wyrok SN z dnia 20 stycznia 1989 r., II CR 310/88, LEX nr 8940; uzasadnienie wyroku SN z dnia 8
czerwca 2001 r., I PKN 468/00, OSNP 2003, nr 8, poz. 197; uzasadnienie wyroku SN z dnia 12 kwietnia 2002
r., I CKN 92/00, LEX nr 53932). Oparcie orzeczenia na pozasagdowym o$wiadczeniu bieglego stanowi uchybienie
procesowe. Podobnie za niedopuszczalne uznaje sie w orzecznictwie przeprowadzenie dowodu z opinii bieglego w celu
ustalenia obowigzujacego stanu prawnego oraz zasad stosowania i wykladni obowigzujacych przepiséw prawa (tak
m.in. orzeczenie SN z dnia 4 marca 1965 r., III CR 795/64, PiP 1966, z. 4—5, poz. 831; wyrok SN z dnia 4 listopada 1966
r., I PR 445/66, LEX nr 13913; postanowienie SN z dnia 21 grudnia 1966 r., I CR 214/66, LEX nr 6090; uzasadnienie
orzeczenia SN z dnia 1 lipca 1998 r., I PKN 203/98, OSNAPiUS 1999, nr 15, poz. 478; uzasadnienie wyroku SN z dnia
12 wrze$nia 2000 r., I PKN 10/00, OSNP 2002, nr 7, poz. 156; uzasadnienie wyroku SN z dnia 20 grudnia 2006 r., IV
CSK 299/06, LEX nr 233051). Zgloszony w odpowiedzi na pozew wniosek dowodowy o przeprowadzenie dowodu z
opinii bieglego w istocie zmierzal do dokonania interpretacji przepiséw ustawy Prawo wlasnoéci przemyslowej w tym
zwlaszcza przepisu artykulu 158 p.w.p. Rozwazenie bowiem, czy oznaczenie uzywane przez pozwanego jest uzywane
w charakterze oznaczania towardw, czy tez nie pelni ono roli znaku towarowego, nie wymaga wiadomo$ci specjalnych
i moze by¢ dokonane w ramach kompetencji sadu orzekajacego w sprawie. Bieglych powoluje sie bowiem w zwigzku
z dowodzeniem "faktow" majacych istotne znaczenie dla rozstrzygniecia sprawy i tylko w wypadkach wymagajacych
wiadomoSci specjalnych, co nie obejmuje wiedzy dotyczacej regul thumaczenia przepiséw prawa; w tym zakresie
wiadomosci specjalne posiada bowiem sad.

Podobnie prawidlowo zostal oddalony przez Sad I Instancji wniosek o przeprowadzenie dowodu z przestuchania stron.
Przeprowadzenie tego dowodu zgodnie z treScig art. 299 k.p.c. dopuszczalne jest wyjatkowo, gdy w $wietle oceny
sadu, opartej na caloksztalcie okoliczno$ci sprawy, brak jest w ogdle innych srodkéw dowodowych albo gdy istniejace
okazaly sie niewystarczajace dla wyjasnienia okolicznoSci faktycznych istotnych dla rozstrzygniecia sprawy (tak m.in.
wyrok SN z dnia 18 sierpnia 1982 ., I CR 258/82, LEX nr 8446; wyrok SN z dnia 28 listopada 1997 r., II CKN 457/97,
M. Praw. 1998, nr 5, s. 4; uzasadnienie wyroku SN z dnia 8 grudnia 2000 r., I CKN 1129/99, LEX nr 51635; wyrok SN
z dnia 12 grudnia 2000 r., V CKN 175/00, OSP 2001, z. 7—8, poz. 116, wyrok SN z dnia 5 czerwca 2009 r., I PK 19/09,



LEX nr 519171). Przy czym dopuszczenie dowodu z przestuchania stron jest wylacznie uprawnieniem sagdu (wyrok SN
z dnia 5 lipca 2006 1., IV CSK 98/06, LEX nr 459229). Autor apelacji nie rozwinal, jakie okolicznoéci w tej sprawie
pozostaly niewyjasnione i z jakich przyczyn jedynie ten dowdd moglby je wyjasnic.

Niezasadny jest takze zarzut naruszenia art. 479'*§ 1 k.p.c. Pozwany podnosi, ze Sad I Instancji, z powolaniem na
prekluzje dowodowa, oddalil jego wnioski dowodowe zgloszone na rozprawie w dniu 26 listopada 2009r. oraz w
piSmie procesowym z dnia 15 marca 2010r., pomimo, ze potrzeba powolania tych wnioskéw wynikla dopiero po
zlozeniu przez powddki pisma procesowego z dnia 6 pazdziernika 2009r., a w konsekwencji nie rozwazyl zarzutu
przedawnienia. TreS¢ powyzszego zarzutu apelacji wskazuje, ze w istocie pozwany zarzuca naruszenie art.479 (14)
k.p.c., bowiem przywolany w apelacji przepis odnosi sie do obowigzkéw powoda skladajacego pozew w postepowaniu
gospodarczym. Odnoszac sie do powyzszego wskazac nalezy, ze wnioskowane przez pozwanego dowody mialy na
celu wykazanie zgloszonego juz w odpowiedzi na pozew zarzutu przedawnienia roszczenia. Jak wskazano pozwany
zarzut ten zglosil juz w odpowiedzi na pozew, jednakze wowczas zarzut ten byl uzasadniany innymi okoliczno$ciami,
a mianowicie prowadzeniem przez pozwanego dzialalnoéci gospodarczej od okoto 20 lat, na dowdd czego zostalto
dolaczone zaswiadczenie z ewidencji dziatalno$ci gospodarczej. Bieg terminu przedawnienia roszczen opartych
o ustawe Prawo wlasno$ci przemyslowej wynika z tresci art.298 ust.1 zdanie trzecie w zw. z art.298 p.w.p., co
oznacza, zZe zaczyna biec w momencie powziecia przez uprawnionego wiadomosci o naruszeniu i naruszycielu. Kazde
naruszenie powoduje bieg samodzielnego terminu przedawnienia. Rzecza pozwanego, zgodnie z regutami dowodzenia
okre§lonymi w artykule 6 k.c., bylo wiec przytoczenie tych okolicznoSci i poparcie ich dowodami wraz ze zgloszeniem
powyzszego zarzutu. A zatem pozwany juz w odpowiedzi na pozew winien przytoczy¢ okolicznoéci, ktore jego zdaniem
wskazuja na to, kiedy powodki dowiedzialy sie o naruszeniu ich praw dokonanych przez pozwanego. Tymczasem
pozwany w odpowiedzi na pozew powolal sie jedynie na okoliczno$é, ze nigdy nie ukrywal swojej dzialalnosci
gospodarczej oraz ze szeroko ja reklamowal. Nie zasygnalizowal nawet mozliwo$ci sktadania dalszych wnioskow
dowodowych w tym zakresie powolujgc sie chociazby na niemoznoé¢ ich uzyskania w czasie skladania odpowiedzi
na pozew. Dopiero w przywolanym wyzej piSémie procesowym oraz w toku rozprawy w dniu 26 listopada 20009r.
pozwany powolywal sie na nowe okoliczno$ci majace wykazaé poczatkowy termin biegu przedawnienia, a mianowicie
powolywat sie na kontakty handlowe pozwanego z firma bedaca rzekomym przedstawicielem handlowym powo6dek
w 2003r. Byla to niewatpliwie nowa okoliczno$¢ powolana z naruszeniem przepiséw o prekluzji dowodowej. Nie
moze by¢ uwzglednione twierdzenie pozwanego, jakoby potrzeba zlozenia tych dokumentéw wynikneta dopiero po
zlozeniu pisma procesowego powoddek z dnia 6 paZzdziernika 2009r. stanowiacym ich reakcje na podniesiony zarzut
przedawnienia. Powodki juz bowiem w pozwie wskazywaly, ze o dzialalno$ci pozwanego dowiedzialy sie w marcu
2009r., wowczas, gdy Urzad Celny w G. poinformowal je o zatrzymaniu towaru pozwanego. Na te okoliczno$¢ powodki
powolywaly sie takze w sprawie o zabezpieczenie roszczenia zlozonej przed wniesieniem niniejszego powodztwa, a
zatem pozwanemu te twierdzenia powddek byly znane. Przywolane przez pozwanego faktury wystawione w 2003r.,
jak wynika z jego oSwiadczenia, znajdowaly sie w aktach postepowania przygotowawczego, w ktdérym pozwany byt
przesluchiwany, a zatem wiedze o nich mial juz w tamtym okresie. Nie bylo zatem przeszkod, aby wnioskowac
w odpowiedzi na pozew, o zwrocenie sie przez Sad do odpowiedniej jednostki prokuratury o nadeslanie tych
dokumentow, wzglednie o dolaczenie akt prokuratorskich celem sprecyzowania konkretnego wniosku dowodowego
z dokumentéw tam sie znajdujacych. Zgodnie z zasada ciezaru dowodéw pozwany skladajgc zarzut przedawnienia
winien przedstawi¢ wszystkie okolicznoéci oraz dowody na jego poparcie, czemu jednakze nie sprostal. Poza tymi
argumentami wskazac nalezy, ze w/w wnioski dowodowe na poparcie zarzutu przedawnienia zostaly przez pozwanego
zgloszone z uchybieniem 14 — dniowego terminu o jakim mowa w art. 479(14) §2 zdanie 2 k.p.c.

W ramach zarzutdéw naruszenia prawa procesowego pozwany w apelacji podniost takze zarzut naruszenia art.
233 § 1k.p.c. polegajacy na naruszeniu przez Sad I instancji zasad doSwiadczenia zyciowego oraz logicznego
rozumowania polegajacego na przyjeciu, ze wszystkie przeprowadzone dowodowy prowadza do wniosku, zZe
oznaczenie uzywane przez pozwanego jest identyczne do oznaczenia nazwy produktéw produkowanych przez powodki
a takze wprowadzajace konsumentéw w blad, uznaniu, ze opinia bieglego P. S. jest rzetelna i obiektywna oraz uznaniu
istnienia zwigzku przyczynowego pomiedzy wzbogaceniem sie pozwanego a zubozeniem powddki.



Odnoszac sie do powyzszych zarzutow wskazac¢ nalezy, co nastepuje. Zdaniem pozwanego oznaczenia uzywane przez
obie strony nie sg identyczne, a ponadto nie wprowadzaja konsumentéw w blad co oznacza, Ze rozstrzygniecie
nie moze by¢ oparte na treSci art. 296 ust.2 pkt 1 p.w.p. Powyzszy zarzut nie moze by¢ uznany za zasadny. Sad i
Instancji prawidlowo bowiem ustalil, ze powod jest uprawniony do znaku slownego R. (...) zarejestrowanego dla
towardow z klas 3 i 5, za$ pozwany w formie fonetycznej wykorzystuje znak identyczny w stosunku do zarejestrowanego
przez powoda. A zatem skoro w/w znak jest znakiem slownym, to forma graficzna w jakiej jest uzywany przez
strony nie ma znaczenia w ocenie podobienstwa oznaczen, bowiem poréwnaniu podlega jedynie warstwa slowna.
Umieszczenie przez pozwanego na produktach dodatkowych elementéw takich jak ,producent”, ,s.c.” ma jedynie
charakter opisowy. Powyzszej oceny nie zmienia réwniez umieszczenie na towarach pozwanego oznaczenia B. J.,
ktory w zestawieniu z uzytym jednocze$nie oznaczeniem R. budzi¢ bedzie skojarzenie z powodkami. Prawidlowo
rowniez Sad Okregowy dokonal poréwnania zakresu ochrony znaku towarowego R. (...) dla towaréw bedacymi
wyrobami perfumeryjnymi z towarami pozwanego i uznatja za identyczne. Rozwazania te Sad Apelacyjny w zupelnoSci
podziela i przyjmuje za wlasne. Ponadto dla spelienia przestanek z w/w przepisu nie ma potrzeby rozwazania kwestii
ryzyka wprowadzenia konsumentéw w blad, na co powoluje sie skarzacy. Sad prawidlowo przeprowadzil analize tzw.
podwojnej identycznosci oznaczen i towaréw i wyprowadzit prawidlowe, zastugujace na aprobate wnioski.

Przede wszystkim natomiast nalezy podkresli¢, ze Sad I Instancji uznajac powddztwo za zasadne wskazal w pierwszej
kolejnosci, ze spelnione zostaly wszystkie przestanki okre$lone w art.296 ust.2 pkt 3 p.w.p., a zatem, ze przedmiotowy
znak ma charakter renomowany, a uzywanie go przez pozwanego moze przynie$¢ nienalezna korzy$¢ pozwanemu oraz
by¢ szkodliwe dla renomy tego znaku. Regulacja ta réwniez nie wymaga wykazania ryzyka wprowadzenia odbiorcow
w blad, nie jest to bowiem przestanka uznania znaku za renomowany, a jego ochrona nie jest uzalezniona od takiego
ryzyka. W tym miejscu nalezy wskazaé, Ze znak renomowany jest pojeciem niezdefiniowanym w ustawie i aktach prawa
europejskiego. Sad Apelacyjny podziela wykladnie Sadu Najwyzszego, nawiazujaca do orzecznictwa ETS, dokonang
m.in. w wyrokach z dnia 10 lutego 2011 r. IV CSK 393/10 (nie publ.) oraz z dnia 4 marca 2009 r. IV CSK 335/08
(OSNC-ZD 2009 nr 3 poz. 85), zgodnie z ktéra renomowanym znakiem towarowym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt
3 p-w.p. jest znak towarowy znany znacznej czeSci odbiorcow towardw i ustug oznaczonych tym znakiem, posiadajacy
sile atrakcyjna przyciagania i warto$¢ reklamowa wynikajgca z utrwalonego w $§wiadomo$ci odbiorcéw przekonania o
bardzo dobrych cechach towaru nim opatrzonego. Renoma znaku towarowego powstaje w wyniku jego dlugotrwalego
uzywania, intensywnej promocji i utrwalenia u odbiorcoéw przekonania o dobrej jako$ci towaréw nim oznaczonych.
Badanie tych okolicznoS$ci pozwala na ocene czy znak jest znakiem renomowanym, przy czym, przez uzywanie znaku
rozumie sie, zgodnie z art. 169 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 154 p.w.p., takze uzywanie go lacznie z innymi oznaczeniami,
nie zmieniajacymi jego odrézniajacego charakteru.

Zdaniem Sadu Apelacyjnego znak towarowy powodek spelnia powyzsze kryteria i jest niewatpliwie znakiem
renomowanym. Tym samym wprowadzenie do obrotu towaréw o niskiej jakosci oznaczonych znakiem (...) S.C.,
ktore nawigzuja do renomowanych produktéw perfumeryjnych powddek ma negatywny wplyw na renome znaku
R. (...). Odbiorca moze bowiem odnie$¢ wrazenie, ze producent marki R. wprowadza na rynek nowe produkty —
tanie linie kosmetykdow dezodorantéw nawigzujacych do zapachéw perfum, co wplynie na obnizenie renomy tego
znaku. Ponadto pozwany moze odnie$¢ korzy$¢ nienalezng bowiem klient bedzie wigzal jako$¢ produktu pozwanego z
jakoscig produktow powodow, tymezasem to powodki wypracowaty duzym nakladem finansowym w postaci promocji,
reklamy renome tego znaku, a pozwany niezastuzenie z niej korzysta. Pozwany natomiast nie przedstawil dowodow
wskazujacych, ze jest znanym producentem, prowadzacym samodzielne akcje reklamowe i marketingowe i ponosi
zwigzane z tym wydatki. Zaprezentowana przez niego inicjatywa dowodowa nie zmierzala w kierunku wykazania tych
okoliczno$ci. Z uzasadnienia apelacji nie wynika, aby pozwany kwestionowal ustalenia Sadu I Instancji, co do renomy
w/w znaku. Uznanie zatem, ze spelnione zostaly przestanki z artykulu 296 ust.2 pkt 3 p.w.p. nie wymagalo poczynienia
rozwazan w zakresie oceny ryzyka wprowadzenia odbiorcy w blad.

Powyzsze rozwazania zachowuja aktualno$¢ w stosunku do pierwszego zarzutu apelacji sprzeczno$ci ustalen stanu
faktycznego z treécia zebranego w sprawie materialu dowodowego. Zdaniem apelujacego Sad I Instancji wyprowadzil
logicznie bledne wnioski poprzez przyjecie, ze pozwany wprowadzil konsumentéw w btad mimo zauwazalnej dla



przecietnego konsumenta réznicy w oznaczeniu producenta oraz poprzez przyjecie, ze nazwa firmy (...) jest tozsama
ze stowno — graficznym znakiem towarowym powodek zamieszczonym na wszystkich jej produktach oraz przyjecie,
Ze oznaczenia obu stron procesu odnosily sie do identycznych produktow.

Powyzsze rozwazania czynione byly przez Sad I Instancji przy okazji oceny naruszenia przepiséw art.3, 10 ust.1
i 2 w zw. z art.18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Racje ma Sad Okregowy wskazujac w §lad za
tutejszym Sadem Apelacyjnym (postanowienie z dnia 30.12.2010r. I Acz 1870/10 LEX 897988), ze uzycie w art.10 w/
w ustawy sformulowania ,,moze wprowadzi¢ w blad” oznacza, ze wystarczajace jest wykazanie istnienia faktycznego
niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad (mozliwosci/ryzyka wywolania bledu), a nie faktycznego jego zaistnienia.
Dokonujac oceny ogoblnego wrazenia znaku chronionego i uzywanego przez nieuprawnionego na plaszczyZnie
shuchowej, wizualnej i znaczeniowej decydujace znaczenie maja elementy zbiezne, a nie r6znice. Nie ulega watpliwosci,
jak stusznie wskazal Sad Okregowy, Ze obie strony sa podmiotami dzialajacymi na tym samym rynku i kieruja oferte
do tej samej grupy konsumentéw. Nie budzi takze watpliwoSci, ze znak towarowy powodek utrwalil sie w §wiadomosci
kupujacych, za§ powodki dokonaly zastrzezenia tegoz znaku z wykorzystaniem rozmaitych kombinacji. A zatem
sluszne jest stanowisko Sadu, ze konsument moze uznaé, ze rézniace sie szata graficzna produkty sa marka powiazana,
za$ odmienne oznaczenia stanowig rodzaj strategii reklamowej. Tym samym wykorzystywane przez pozwanego
oznaczenie slowne w warstwie fonetycznej identyczne ze znakiem towarowym powodek moze powodowaé ryzyko
konfuzji u konsumenta.

Odnoszac sie natomiast do zarzutéw skarzacego co do opinii bieglego P. S. wskazaé nalezy, ze wbrew twierdzeniom
pozwanego dowdd z opinii tego bieglego zostal dopuszczony przez sedziego, ktéry nie podlegal wylaczeniu. Dowdd ten
zostal mianowicie dopuszczony postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2010r. przez poprzedniego sedziego referenta (S.
J. K.— k.614). Sedzia M. S., co do ktoérej zachodzilyby ewentualne podstawy do wylaczenia od udzialu w sprawie, nie
podejmowala w tym zakresie zadnych merytorycznych decyzji. Jedyne jej czynnoSci dotyczyly kwestii technicznych
— wydania zarzadzenia o skierowaniu akt do bieglego, przyznaniu wynagrodzenia, zakre§leniu terminu stronom
na pytania do bieglego. Sad Najwyzszy w orzeczeniu z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie I UK 44/08 LEX nr
500232 wskazal, ze zgodnie z art. 379 pkt 4 k.p.c. nie kazdy udzial w sprawie sedziego wylaczonego z mocy ustawy
powoduje niewazno$¢ postepowania, a dotyczy to jedynie "udzialu w rozpoznaniu sprawy", czyli udzialu w wydaniu
merytorycznego rozstrzygniecia.

Opinia bieglego P. S. nie byla kwestionowana przez pozwanego w toku postepowania przed Sadem I Instancji.
Pozwany nawet nie odpowiedzial na wezwanie sadu czy wnosi o wezwanie bieglego na rozprawe oraz czy ma do niego
pytania. Pozwany nie domagat sie uzupelnienia opinii bieglego czy tez powolania nowego bieglego, nie sktadal zadnych
merytorycznych zarzutéw do tej opinii. Nie kwestionowano takze tezy dowodowej dla bieglego. Wskaza¢ nalezy, ze
powodki zglosily zadanie w oparciu o tre$¢ artykul 296 ustep 1pkt 2 p.w.p tj.- naprawienia wyrzadzonej szkody poprzez
zaplate sumy pienieznej w wysoko$ci odpowiadajacej optacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia,
ktore w chwili ich dochodzenia bylyby nalezne tytulem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku
towarowego. W celu wyliczenia wysokoéci tego odszkodowania zostal przeprowadzony dowdd z opinii bieglego S.,
a po jego przeprowadzeniu powodki okreslity wysoko$é zadania z tego tytulu, co réwniez nie spotkalo sie reakcja
pozwanego. Reasumujac Sad Okregowy nie przekroczylt granic swobodnej oceny dowodéw okreslonych przepisem
art. 233 § 1 k.p.c. dokonujac oceny opinii biegltego oraz pozostalych dowodéw w sprawie. Jak wskazal Sad Najwyzszy
w wyroku z dnia 10 czerwca 1999 r. (sygn. akt II UKN 685/98) ramy swobodnej oceny dowodéw wyznaczone sa
wymaganiami prawa procesowego, do$wiadczenia zyciowego oraz regutami logicznego myslenia, wedlug ktorych sad
w sposbb bezstronny, racjonalny i wszechstronny rozwaza material dowodowy jako calo$¢, odnosi je do pozostalego
materialu dowodowego. Skuteczne postawienie zarzutu naruszenia przez sad przepisu art. 233 § 1 k.p.c. wymaga
wykazania, ze sad uchybil zasadom logicznego rozumowania lub doSwiadczenia zyciowego, to bowiem moze byc
jedynie przeciwstawione uprawnieniu sagdu do dokonywania swobodnej oceny dowodéw (tak SN w orz. z 6 listopada
1998 r., IT CKN 4/98, niepubl.; oraz w orz. z 10 kwietnia 2000 r., V CKN 17/00, "Wokanda" 2000/7/10). Wymogom
tym nie moze sprosta¢ odmienna ocena opinii bieglego dokonana przez skarzacego.



Jezeli chodzi o zarzut dotyczacy przyjecia przez Sad istnienia zwigzku przyczynowego pomiedzy wzbogaceniem
pozwanego, a zubozeniem powddek, pomimo braku przedstawienia jakichkolwiek dowodéw w tym zakresie,
to wskaza¢ nalezy co nastepuje. W mys$l art. 296 ust. 1 p.w.p. naprawienie szkody wyrzadzonej naruszeniem
prawa ochronnego na znak towarowy moze by¢ dochodzone na zasadach ogdlnych, a wiec zgodnie z regulacja
odpowiedzialno$ci odszkodowawczej w kodeksie cywilnym. Alternatywnie, szkoda moze by¢ naprawiona przez zaplate
sumy pienieznej w wysokos$ci odpowiadajacej oplacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w
chwili jego dochodzenia byloby nalezne tytulem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku
towarowego. W niniejszej sprawie powodki dochodza naprawienia wyrzadzonej szkody w sposéb przewidziany w
punkcie 2 art. art.296 ust. 1 p.w.p. Roszczenie odszkodowawcze oparte na tej podstawie nie wymaga wykazania
korzysci majatkowej po stronie pozwanego oraz odpowiadajacego jej zubozenia po stronie powodek, a co za tym
idzie rowniez istnienia zwiazku przyczynowego pomiedzy tymi zdarzeniami. Tym samym powyzsze nie bylo w ogole
przedmiotem analizy Sadu I Instancji.

Apelujacy zarzucil roéwniez naruszenie art. 43(3) k.c., polegajace na jego niewlasciwym zastosowaniu i przyjeciu, ze
pozwany oznaczajac producenta na produktach powinien uzywa¢ imienia i nazwiska, podczas gdy pozwany dzialal jako
wspOlnik w spoélce cywilnej, do ktérej przepis ten nie ma zastosowania. Racje ma skarzgcy wskazujac, ze w/w przepis
nie ma zastosowania do sp6iki cywilnej, bowiem spoétka cywilna nie jest przedsiebiorca, a zatem nie moze dziala¢ pod
firma. Prawo do firmy jest bowiem $ciéle zwigzane ze statusem przedsiebiorcy (art. 43> § 1k.c.). Tymczasem pozwany
dzialal jako przedsiebiorca pod nazwa: D. P. Hurtownia (...) i ta nazwa stanowila jego firme w rozumieniu art.43
(4) k.c. W sytuacji gdy wspolnicy spolki sg przedsiebiorcami badz staja sie nimi w zakresie dzialalno$ci gospodarczej
wykonywanej w spolce, kazdy z nich moze wystepowaé pod swoja firma. Brak podmiotowoéci prawnej powoduje,
ze spotka cywilna nie moze postugiwaé sie oznaczeniem odnoszacym sie do podmiotu, a wiec inng niz firma nazwa.
W spélce cywilnej podmiotami prawa do oznaczenia musieliby by¢ wszyscy wspoélnicy (J. Krauss glosa do wyroku
SN z 14 grudnia 1990 r., I CR 529/90, PS 1991, nr 4, s. 100 oraz R. Skubisz w glosie do w/w wyroku, PS 1992, nr
11-12, S. 114 i n.). W zwiazku z tym wystepowanie w obrocie wspolnikow spotki cywilnej w tym wilasnie charakterze
musi sie wigza¢ z podawaniem imion i nazwisk, firm czy nazw ich wszystkich. Wskazane jest uzupehienie dodatkiem
wskazujacym na spolke cywilna jako podstawe lacznego ich dzialania. (A. Kidyba Komentarz do Kodeksu cywilnego
tom III, Zobowigzania cze$¢ szczegdlna LEX 2010). A zatem skoro pozwany prowadzil samodzielng dzialalno§é
gospodarcza, posiadat status przedsiebiorcy i wobec tego winien w obrocie uzywaé nazwy swojej firmy — z podaniem
imienia i nazwiska, co pozwoliloby na indywidualizacje producenta. Tymczasem, jak wskazal Sad Okregowy, pozwany
postugiwal sie oznaczeniem (...) S.C., co Swiadczylo o uzywaniu przez niego znaku towarowego w rozumieniu art.154
p-w.p., natomiast nie postugiwat sie oznaczeniem swojej firmy w rozumieniu art.43 (4) k.c.

Biorac powyzsze pod uwage Sad Apelacyjny oddalil apelacje na podstawie art.385 k.p.c. O kosztach orzeczono na
podstawie art. 9881 i 3 k.p.c. w zw. z art. 10881 k.p.c. i art.391 §1 k.p.c. oraz w zw. z §12 ust.1 pkt 2 i §6 pkt 7
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 28.09.2002r. w sprawie oplat za czynno$ci radcow prawnych oraz
ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzedu.



