Sygn. akt VII AGa 24/18

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 stycznia 2018 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie VII Wydziatl Gospodarczy w skladzie:
Przewodniczqcy: SSA Ewa Stefanska (spr.)

Sedziowie: SA Tomasz Szancilo

SA Aldona Wapinska

Protokolant: sekr. sqdowy Izabela Nowak

Ppo rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2018 r. w Warszawie
na rozprawie sprawy z powédztwa (...) z siedzibg w B.
przeciwko (...) sp. z 0.0. z siedzibg w G.

o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sqdu Okregowego w Warszawie

z dnia 1 grudnia 2015 r., sygn. akt XXVI GC 169/12

uchyla zaskarzony wyrok w calosci i przekazuje sprawe Sadowi Okregowemu w Warszawie do
ponownego rozpoznania, pozostawiajqgc temu Sgdowi rozstrzygniecie o kosztach postepowania
apelacyjnego.

Sygn. akt VII AGa 24/18

UZASADNIENIE

Powdd (...) z siedziba w B. wnosil o:

1) nakazanie pozwanemu (...) spélce z 0.0. z siedziba w G. zaniechania naruszen i niedozwolonych dzialan
poprzez zakazanie uzywania w obrocie gospodarczym oznaczenia E. w stosunku do jakichkolwiek preparatow
farmaceutycznych, a w szczegolno$ci: zakazanie oznaczania jakichkolwiek preparatow farmaceutycznych znakiem
E. lub innym podobnym do znaku E.; zakazanie wytwarzania, skladowania, eksportu i importu preparatow
farmaceutycznych oznaczonych znakiem E. lub innym podobnym do znaku E.; zakazanie oferowania do sprzedazy
i wprowadzania do obrotu preparatéw farmaceutycznych oznaczonych znakiem E. lub innym podobnym do
znaku E.; zakazanie pakowania jakichkolwiek preparatéw farmaceutycznych w opakowania oznaczone znakiem
E. lub innym podobnym do znaku E.; zakazanie wytwarzania i wprowadzania do obrotu opakowan preparatow
farmaceutycznych opatrzonych znakiem E. lub innym podobnym do znaku E.; zakazanie prowadzenia jakichkolwiek
dzialan promocyjnych oraz reklamy preparatow farmaceutycznych oznaczonych znakiem E., w tym w szczegolnosci
dzialan promocyjnych i reklamy w aptekach, w $rodkach masowego przekazu oraz w Internecie; zakazanie
umieszczania znaku E. na dokumentach zwigzanych z prowadzona dzialalnoécig gospodarczg - na podstawie art. 296
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnoSci przemystowej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 1., poz. 776, zwanej



dalej ,,p.w.p.”) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst
jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 ze zm., zwanej dalej ,u.z.n.k.”);

2) nakazanie pozwanemu usuniecia skutkéw naruszen i niedozwolonych dzialan poprzez: nakazanie wycofania z
obrotu wszelkich preparatow farmaceutycznych oznaczonych znakiem E. oraz ich opakowan, bedacych wlasnoscig
pozwanego lub znajdujacych sie w jego posiadaniu lub pod jego kontrola; nakazanie zniszczenia na wlasny
koszt wszelkich preparatow farmaceutycznych oznaczonych znakiem E. oraz ich opakowan, bedacych wlasnoscig
pozwanego lub znajdujacych sie w jego posiadaniu lub pod jego kontrolg; nakazanie wycofania z obrotu wszelkich
materialéw promocyjnych i reklamowych dotyczacych preparatéow farmaceutycznych oznaczonych znakiem E.,
bedacych wlasnoscia pozwanego lub znajdujacych sie w jego posiadaniu lub pod jego kontrolg; nakazanie zniszczenia
na wlasny koszt wszelkich materialéw promocyjnych i reklamowych dotyczacych preparatéw farmaceutycznych
oznaczonych znakiem E., bedacych wlasno$cia pozwanego lub znajdujacych sie w jego posiadaniu lub pod jego
kontrola - na podstawie art. 286 p.w.p. oraz art. 18 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 u.z.n.k,;

3) zobowigzanie pozwanego do podania do wiadomo$ci publicznej, na wlasny koszt, wyroku rozstrzygajacego o
naruszeniu przystugujacych powodowi praw ochronnych na znaki towarowe w ciggu 14 dni od jego uprawomocnienia
sie, w dzienniku ,Rzeczpospolita”, w dodatku B (,ekonomia & rynek”), na trzeciej stronie redakcyjnej i o rozmiarach
nie mniejszych niz 1/8 strony, przy zachowaniu typowej wielkoSci i kroju czcionki dla takiego ogloszenia, a w
przypadku niewykonania przez pozwanego tego obowigzku, upowaznienie powoda do wykonania zastepczego na koszt
pozwanego - na podstawie art. 287 ust. 2 w zwigzku z art. 296 ust. 1a p.w.p.;

4) zobowigzanie pozwanego do zlozenia o$wiadczenia, w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku, na
wlasny koszt, o tresci: (...) spélka z o.0. z siedziba w G. przeprasza spolke (...) za to, ze wprowadzajac do obrotu
preparaty przeciwko dolegliwo$ciom zoladkowo-jelitowym oznaczone nazwa E. tudzgco podobna do renomowanego
znaku towarowego E., dopuscila sie czynéw nieuczciwej konkurencji wobec tej spotki oraz wprowadzonych w blad
konsumentéw.” w dzienniku ,,Rzeczpospolita”, w dodatku B (,ekonomia & rynek”), na trzeciej stronie redakcyjnej i o
rozmiarach nie mniejszych niz 1/8 strony, przy zachowaniu typowej wielkoéci i kroju czcionki dla takiego ogloszenia,
a w przypadku niewykonania przez pozwanego tego obowiazku, upowaznienie powoda do wykonania zastepczego na
koszt pozwanego - na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k.;

5) nakazanie naprawienia wyrzadzonej szkody poprzez zasadzenie od pozwanego na rzecz powoda sumy pienieznej
w wysokoSci odpowiadajacej oplacie licencyjnej obliczonej jako 10% przychodéw netto uzyskanych przez pozwanego
ze sprzedazy towar6w oznaczonych znakiem E. za okres od dnia ich pierwszego wprowadzenia do obrotu do dnia
wydania wyroku, tj. kwoty nie mniejszej niz 21.608,80 zl albo alternatywnie zasadzenie od pozwanego na rzecz powoda
odpowiedniej sumy pienieznej w wysoko$ci ustalonej przez sad na podstawie art. 322 k.p.c. - na podstawie art. 296
ust. 1 pkt 2 p.w.p.

Jako podstawe faktyczna roszczenia powodd wskazal okolicznoéé, ze jest uprawiony z tytulu prawa ochronnego
na znak towarowy slowny E. o numerze rejestracji R- (...). Powdd wyjasnil, ze jest czeScia dzialajacej na calym
Swiecie grupy M., bedacej najwieksza wloska firma farmaceutyczng. Jednym z najbardziej znanych i najlepiej
sprzedajacych sie produktéw powoda jest preparat do tagodzenia dolegliwosci Zolgdkowo-jelitowych, gtownie wzdeé,
oznaczony znakiem E.. Powdd uzyskal zezwolenie na obrot tym lekiem w Polsce w 1986 r., za$ produkt pojawil
sie na polskim rynku w 1987 r. E. jest najlepiej sprzedajacym sie preparatem farmaceutycznym przeznaczonym do
lagodzenia dolegliwosci zotadkowo-jelitowych w Polsce, czemu towarzyszy bardzo dobra opinia produktu na rynku.
Osiagniecie takiej pozycji to efekt wieloletnich staran i dbalo$ci o wysoka jako$éc leku oraz wielomilionowych nakladow
finansowych ponoszonych na jego reklame i promocje. Znak E. jest zarejestrowanym w Polsce znakiem towarowym
o numerze rejestracji R- (...), ktory zostat zgloszony w Urzedzie Patentowym RP w dniu 25 paZzdziernika 1968 r., dla
towaréw w klasie 5 Klasyfikacji nicejskiej 2 obejmujacych: produkty farmaceutyczne, wyroby chemiczne do celow
leczniczych i higienicznych. Od 1968 r. powodowi przystuguje wylaczne prawo postugiwania sie znakiem E. w dowolnej
formie graficznej dla oznaczania preparatéw farmaceutycznych. Natomiast pozwany istnieje od 2007 r. i od kilku



miesiecy wprowadza do obrotu preparat przeznaczony do lagodzenia dolegliwosci zoladkowo-jelitowych, takich jak
wzdecia, oznaczony znakiem E..

Wedlug powoda, dzialanie pozwanego polegajace na uzywaniu do oznaczania towar6éw znaku E., podobnego do znaku
E., wypelhia dyspozycje art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p. Zdaniem powoda wyréb medyczny oznaczony znakiem E.,
przeznaczony do lagodzenia dolegliwosci zoladkowo-jelitowych, jest tozsamy z towarami, dla ktérych chroniony jest
znak E., tj. produktami farmaceutycznymi. Ponadto poréwnujac znaki na plaszczyZnie wizualnej, nalezy dostrzec,
ze na siedem liter zawartych w znaku E. az piet jest tozsamych ze znakiem E.. Podobienstwo to istnieje takze na
plaszczyZnie fonetycznej, wobec identyczno$ci dwoch pierwszych sylab w obu znakach i bardzo stabej dystynktywnoéci
koncowek. Jesli chodzi o plaszezyzne znaczeniowa - zdaniem powoda - dla przecietnego odbiorcy w Polsce znaki te
beda mialy charakter fantazyjny, a wiec plaszczyzna znaczeniowa nie odgrywa tu roli. Powod wskazal, ze znaki sa
do siebie bardzo podobne z uwagi na identycznos¢ pierwszych pieciu liter (...), za$ pozostate czeéci poréwnywanych
znakoéw ,-isan” oraz ,-(m)ax” czesto wystepuja w nazwach réznych lekow, wiec nie sa odbierane przez konsumentow
jako wyrbzniajace. Wedlug powoda krag odbiorcow towaréw oznaczonych znakiem E. i towaréw oznaczonych znakiem
E. jest jednakowy i obejmuje zar6wno personel medyczny, tj. odbiorce profesjonalnego o podwyzszonym poziomie
uwagi, jak i pacjentow, ktorych poziom uwagi jest przecietny. Preparaty te naleza do grupy lekow bez recepty (over the
counter, (...)), za$ poziom uwagi przecietnego konsumenta dla tego typu lekow nie jest tak wysoki, jak w przypadku
lekéw wydawanych na recepte, przyjmowanych pod écisla kontrolg lekarska. Dlatego - zdaniem powoda - w niniejszej
sprawie nalezy przyja¢ zwykly (a nie podwyzszony) poziom uwagi przecietnego odbiorcy.

Odnoszac sie do kwestii istnienia ryzyka konfuzji, powdd wskazal, ze znak E. posiada duza sile odr6zniajaca, ktora
wynika z samej budowy znaku, przy czym jest to znak szczegoélnie silny z racji wysokiej rozpoznawalno$ci i renomy.
Tymczasem im wieksza jest sila odr6zniajaca i renoma znaku weze$niejszego, tym wieksze jest prawdopodobienistwo
konfuzji. Powod zauwazyl, ze wsp6lny dla znakow E. i E. element (...) nie odnosi sie ani do substancji czynnej, ani
do schorzenia. Wobec tego wyboér przez pozwanego znaku E. do oznaczania preparatow na dolegliwosci zoladkowo-
jelitowe nie ma uzasadnienia medycznego, a co wiecej, cze$¢ koncowa znaku pozwanego ,,-(m)ax” moze byc
postrzegana przez odbiorcow jako wskazanie podwyzszonej sily oddzialywania, tj. ,mocy” preparatu. Skoro znak E.
jest uzywany dla towaréw identycznych do oznaczonych znakiem E., za$ oba oznaczenia sa do siebie bardzo podobne,
moze to prowadzi¢ do pomyltek po stronie odbiorcéw, co powoduje, ze uzywanie przez pozwanego znaku E. jest
bezprawne.

Zdaniem powoda znak E. jest znakiem renomowanym. Powod wskazal, ze ocena renomy znaku wymaga
uwzglednienia takich okoliczno$ci, jak: udzial w rynku produktéw oznaczonych znakiem, geograficzny zasieg
uzywania znaku na rynku, czasowy zakres uzywania znaku na rynku, nagrody odzwierciedlajace pozycje marki na
rynku, wielko$¢ inwestycji podjetych w celu promocji znaku, stopien znajomosci lub rozpoznawalnosci znaku we
wlaéciwym kregu odbiorcow. Powod zaznaczyl, ze w przypadku takiego znaku do wystapienia przeslanki szkodliwoSci
wystarczy, aby wla$ciwy krag odbiorcow kojarzyl znak pdzniejszy ze znakiem renomowanym, nawet jesli znakow tych
nie myli. Tymczasem znak E. jest na tyle podobny do znaku E., ze odbiorcy znaki te skojarza ze soba. Co wiecej, wobec
ogromnej rozpoznawalno$ci leku E. i faktu, ze E. jest nazwg farmaceutyku o identycznych wlasciwo$ciach, konsumenci
moga znaki te nie tylko kojarzy¢, lecz takze myli¢.

Wedlug powoda, w niniejszej sprawie zachodza wszystkie trzy rodzaje szkodliwoéci uzywania w obrocie znaku E..
Po pierwsze: uzywanie znaku E. moze spowodowaé¢ rozwodnienie renomowanego znaku E., ktéry przestanie by¢
postrzegany przez konsumentéw jako oznaczenie konkretnego leku, pochodzacego od powoda, sprawdzonego i
cieszacego sie dobra opinia, a zacznie by¢ postrzegany jako jakikolwiek preparat na wzdecia. Po drugie: moze to
skutkowa¢ oslabieniem renomy znaku E., albowiem w sytuacji, gdy konsumenci po zazyciu produktu o nazwie E.
nie bedg zadowoleni z jego jako$ci, ucierpi na tym reputacja leku E.. Po trzecie: pozwany bedzie czerpal nienalezne
korzyéci z uzywania w obrocie znaku E., gdyz konsumenci beda przenosi¢ swoje pozytywne odczucia zwiazane z
renomowanym znakiem E. na produkty pozwanego. Tej rodzaj szkodliwo$ci dzialania pozwanego polega na tym, ze
odbiorcy na skutek skojarzenia preparatu E. z doskonale im znanym lekiem E. beda chetniej kupowaé E., dodatkowo



reklamowany jako potr6jna dawka tradycyjnego leku na wzdecia, niz jakikolwiek lek na te same dolegliwos$ci o innej
nazwie. W ten sposob pozwany bez wlasnego wysitku bedzie korzystal z dorobku powoda, trafiajac do jego odbiorcow.

Zdaniem powoda, dzialanie pozwanego wypelnia réwniez znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art.
3 ust. 1 u.z.n.k., polegajacego na wprowadzajacym w blad oznaczeniu towaréw, o ktérym mowa w art. 10 u.z.n.k., oraz
na pasozytnictwie, tj. podszywaniu sie pod cudza renome i czerpaniu w ten sposob nienaleznych korzysci polegajacych
przede wszystkim na nieuczciwym zdobywaniu klienteli. Wedlug powoda, dzialanie pozwanego jest sprzeczne z
dobrym obyczajem kupieckim, wedtug ktérego kazdy przedsiebiorca powinien samodzielnie i wlasnym wysitkiem
promowac swoj produkt wéréd odbiorcéw i budowac jego pozycje na rynku. Tymczasem zblizenie nazwy swojego
produktu do nazwy produktu konkurenta, ktéry zajmuje pozycje lidera, ulatwia pozwanemu wypromowanie jego
produktu. Pozwany korzysta bowiem z efektu skojarzenia jego produktu z produktem powoda, a odbiorcy znajacy i
ceniacy E., przenosza swoje pozytywne skojarzenia na produkt pozwanego. W ten sposéb pozwany uzyskuje korzystna
pozycje na rynku bez mozolnego budowania wlasnej reputacji i bez ponoszenia nakladéw. Dzialanie pozwanego
zmierza wiec do przejecia czeéci klienteli powoda w sposéb powszechnie uwazany za nieuczciwy. Takie dzialanie
narusza rowniez interes klientow, ktérzy moga czu¢ sie wprowadzeni w blad na skutek skojarzenia produktu o nazwie
E. ze znanym i cenionym produktem o nazwie E..

Pozwany (...) spotka z 0.0. z siedziba w G. wnosil 0 oddalenie powodztwa. Podnidsl, ze decyzja Urzedu Patentowego RP
z dnia 28 grudnia 2009 r. zostalo mu udzielone prawo ochronne na znak towarowy stlowno-graficzny (...) o numerze
rejestracji R- (...). Znak ten mial odrézniaé preparat pozwanego poprzez twarde i niespotykane w jezyku polskim
brzmienie nazwy, a jednoczeénie informacje o silniejszym dzialaniu preparatu. Pozwany wskazal, ze oznaczenie E.
nie jest calkowicie fantazyjne, albowiem wzdecie (inaczej: bebnica) to dolegliwo$¢, w ktoérej w obrebie przewodu
pokarmowego wystepuje wzmozona ilo$¢ pecherzykow gazu, przyjmujacych postaé piany (z lac. spuma), za$ leki i
wyroby medyczne na wzdecia maja dzialaé¢ przeciwko tej pianie. Dlatego oznaczenie to odnosi sie do dolegliwoSci,
ktorej preparat przeciwdziala. Przy tym, w przypadku znaku E. mamy do czynienia z jednoczlonowym oznaczeniem, a
wiec nie mozna twierdzi¢, ze koncowka znaku ma znaczenie wylacznie opisowe. Wrecz odwrotnie, wobec opisowoSci
pierwszego czlonu obydwu znakéw towarowych, to konicoéwka wyraznie odréznia znak pozwanego na rynku, przy
okazji wskazujac na silniejsze dzialanie jego preparatu. Ponadto pozwany podnidsl, ze powdd nie udowodnil, aby
poprzez zarejestrowanie i uzywanie znaku towarowego E. wystapila szkodliwoéé¢ dla charakteru odroézniajgcego i
renomy jego znaku.

Pozwany zaprzeczyl rowniez, aby odnosil nienalezne korzy$ci wynikajace z uzywania znaku towarowego E., wskazujac,
ze jego dzialanie nigdy nie polegalo na cichym podszywaniu sie pod znak powoda w celu uzyskania korzysci
wynikajacych z pomylek odbiorcow. Zdaniem pozwanego, oba znaki towarowe roznia sie na tyle, ze nie mozna
mowic o ,podszywaniu sie” przez oznaczenia pozwanego pod oznaczenia powoda. Podniost rowniez, ze jako preznie
rozwijajaca sie firma farmaceutyczna poniost znaczace naklady finansowe zwigzane z wprowadzeniem na rynek
produktu E., obejmujace wydatki na m.in. reklame, promocje, rabaty dla hurtowni, szkolenia dla grupy sprzedazowe;j.
Wedlug pozwanego okolicznos¢, ze pozniejszy znak towarowy przywodzi na my$l wezedniejszy znak renomowany, nie
wystarcza do uznania, iz uzywanie p6zniejszego znaku powodowato lub moglto powodowaé czerpanie nienaleznych
korzyéci z renomy weze$niejszego znaku. Podkreslil, ze takze preparaty sprzedawane bez recepty nie sa nabywanie
przez konsumentéw automatycznie, bez zastanowienia.

Odnoszac sie do zarzutu dopuszezenia sie czynu nieuczciwej konkurencji, pozwany podnidst, ze uzywane przez strony
opakowania produktow sg calkowicie odmienne pod wzgledem koncepcji, ukladu, kolorystyki, czcionek i elementow
graficznych, co powoduje, Ze pozwany nie opiera swojej dzialalnoSci na podszywaniu sie pod produkty powoda. Wobec
braku wystarczajacego podobienstwa miedzy oznaczeniami, ktére mogloby wprowadzi¢ w blad przecietnego odbiorce
co do pochodzenia towar6w, nie zostaly spelnione przestanki okre$lone w art. 10 u.z.n.k. Nie zostaly rowniez spelnione
przestanki okre$lone w art. 3 ust. 1 u.z.n.k., poniewaz dzialanie pozwanego nie ma znamion pasozytnictwa. Produkt
pozwanego nie jest oznaczony w taki sposob, aby odbiorcy mogli go skojarzy¢ z produktem powoda, albowiem znaki
towarowe nakladane na produkty stron réznia sie dostatecznie. Ponadto wedlug pozwanego, jego dzialanie nie jest



sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, albowiem pozwany nie podszywa sie pod produkty powoda oraz nie
buduje swojej pozycji i marki wykorzystujac naklady poczynione przez powoda.

Wyrokiem z dnia 1 grudnia 2015 r. Sad Okregowy w Warszawie oddalil powodztwo.
Wyrok Sadu Okregowego zostal wydany w oparciu o ponizsze ustalenia faktyczne i rozwazania prawne.

Berlin-Chemie Aktiengesellschaft z siedziba w B. prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza w zakresie m.in. produkeji
i sprzedazy preparatow farmaceutycznych. Jest czeScig grupy M. z siedzibe we F., bedacej najwieksza wloska
firma farmaceutyczna. Jest producentem m.in. sprzedawanego bez recepty preparatu do lagodzenia dolegliwoéci
zotadkowo-jelitowych, glownie wzde¢, oznaczonego znakiem E.. Powodowi stuzy udzielone przez Urzad Patentowy
RP prawo ochronne na znak towarowy (...)J®” zarejestrowany pod numerem R- (...), trwajace od daty zgloszenia, tj.
od dnia 25 pazdziernika 1968 r. W dniu 16 paZdziernika 1986 r. powdd uzyskal zezwolenie na obrét w Polsce lekiem
o nazwie E.. Decyzja z dnia 30 czerwca 2009 r. Minister Zdrowia przedluzyl na czas nieokre$lony okres waznosci
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego E.. Na rynku polskim powo6d wprowadzil do obrotu
kolejne modyfikacje leku pod pierwotna nazwa E., z dodatkowym oznaczeniem stezenia substancji czynnej, oznaczone
jako (...), (...)1 (...). Od wielu lat powdd prowadzi szeroka kampanie reklamowa i promocyjna produktu oznaczonego
znakiem E. oraz bada sprzedaz w Polsce tego produktu na tle innych produktéw o takim samym zastosowaniu. W
latach 2005-2007 produkt E. byl (...) roku (...) Farmacji w kategorii preparatéw lagodzacych dolegliwo$ci zoladkowo-
jelitowe.

W styczniu 2007 1. (...) sp6lka z o.0. z siedziba w G. rozpoczela dzialalno$é na rynku farmaceutycznym, obejmujaca
w szczegblnoSci produkceje i sprzedaz wlasnych produktow, tj.: lekéw sprzedawanych bez recepty ( (...)), lekéw
sprzedawanych na recepte (Rx), suplementow diety i wyroboéw medycznych. Jest producentem m.in. wprowadzonego
na rynek w maju 2010 r. i sprzedawanego bez recepty preparatu przeciwko wzdeciom oznaczonego znakiem E..
Pozwany prowadzil szeroka kampanie reklamowa i promocyjna swoich produktéw, w tym preparatu oznaczonego
znakiem E..

Decyzja z dnia 28 grudnia 2009 r. Urzad Patentowy RP udzielil pozwanemu prawa ochronnego na stowno-
graficzny znak towarowy E. o numerze rejestracji R- (...). Znak ten zostal przeznaczony do oznaczania towaréow kl. 5
Klasyfikacji nicejskiej, tj.: produktéw farmaceutycznych, wyrobéw chemicznych do celéw leczniczych i higienicznych
oraz wyrob6w medycznych zawartych wylacznie w zakresie klasy 5. Decyzja z dnia 25 stycznia 2012 r. Urzad Patentowy
RP oddalit sprzeciw powoda od decyzji o udzieleniu pozwanemu prawa ochronnego na powyzszy znak towarowy.
Wyrokiem z dnia 19 listopada 2012 r. Wojewodzki Sad Administracyjny w W. oddalit skarge powoda na decyzje
Urzedu Patentowego RP z dnia 25 stycznia 2012 r. Nastepnie wyrokiem z dnia 21 pazdziernika 2014 r. Naczelny Sad
Administracyjny uchylil zaskarzony wyrok Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w W. z dnia 19 listopada 2012 r.
oraz zaskarzong decyzje Urzedu Patentowego RP z dnia 25 stycznia 2012 r.

Pismami z dnia 11 czerwca 2010 r. i 14 lipca 2010 r. powdd wezwal pozwanego do natychmiastowego zaprzestania
dzialan naruszajacych prawo ochronne na znak towarowy E. oraz stanowiacych czyn nieuczciwej konkurencji, w
szczegblnosci poprzez wycofanie z obrotu produktéw o nazwie E., ktéra jest tudzaco podobna do renomowanego i
powszechnie znanego znaku towarowego E., a takze zaprzestanie uzywania w obrocie nazwy E. do oznaczenia wyrobéw
medycznych. Pismem z dnia 23 czerwca 2010 r. pozwany poinformowal, ze w jego ocenie nie zostaly spelione
przestanki okreSlone w art. 296 ust 2 pkt 11 3 p.w.p. oraz art. 3 i art. 10 u.z.n.k., wiec zagdania powoda nie maja
uzasadnienia.

Stan faktyczny sprawy zostal ustalony przez Sad Okregowy na podstawie dowodéw z dokumentéw oraz
niezakwestionowanych twierdzen stron. Na okoliczno$¢ ustalenia wystepujgcej na rynku farmaceutycznym wysokosci
i zasad ustalania oplaty licencyjnej naleznej z tytulu uzywania cudzego renomowanego znaku towarowego Sad
pierwszej instancji dopuscit dowdd z opinii bieglego sadowego z dziedziny ekonomii - specjalisty z zakresu eksploatacji
praw na dobrach niematerialnych, uméw licencyjnych lub wyceny marki. Jednakze ocenil, ze wnioski i wyja$nienia
zawarte w opinii bieglego sadowego nie s3 przekonujace, albowiem biegly stwierdzil, ze ,,wskazana przez powodke



stawka oplaty licencyjnej (10%) mieSci sie w przedziale dopuszczalnej uczciwej i rzetelnie ustalonej wysokosci
obowigzujacej na rynku farmaceutycznym oplaty licencyjnej naleznej z tytulu uzywania cudzego renomowanego
zakatu towarowego (znaku towarowego uzywanego przez lidera w swoim segmencie)”, pomimo ze w tej samej
opinii napisal, Ze ,na podstawie zgromadzonych w wyniku badania danych biegly nie moze bezpo$rednio wyliczy¢
obowigzujacej na rynku wysoko$ci oplaty licencyjnej naleznej z tytulu uzywania cudzego renomowanego znaku
towarowego” oraz ,jednoznaczne ustalenie wysoko$ci takiego wynagrodzenia, nie tylko napotyka na przeszkody
w postaci braku danych o wysokoSciach takich stawek stosowanych realnie na rynku, ale takze braku mozliwoSci
skompletowania algorytmu pozwalajacego na ustalenie wplywu na taka stawke takich czynnikow, jak zasieg
geograficzny i rynkowy czy wylacznos§é”. Wedlug Sadu Okregowego obydwa powolane stwierdzenia bieglego pozostaja
we wzajemnej sprzecznoSci, co czyni opinie nierzetelng. Sad pierwszej instancji oddalit zgloszone wnioski o
dopuszczenie dowodu z zeznan $wiadkoéw i przestuchanie stron, jako nieprzydatne dla rozstrzygniecia niniejszej

sprawy.
Zdaniem Sadu Okregowego powodztwo nie zastuguje na uwzglednienie.

Sad pierwszej instancji stwierdzil, ze istota sporu w niniejszej sprawie sprowadza sie do oceny, czy uzywany w obrocie
przez pozwanego znak E. jest podobny do uzywanego w obrocie przez powoda znaku E. na tyle, ze doszlo do naruszenia
udzielonego powodowi prawa ochronnego na znak towarowy w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 p.w.p., a takze
zaistnienia czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1i art. 10 u.z.n.k.

Sad Okregowy wskazal, ze zgodnie z treScig art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, ktorej prawo ochronne na znak towarowy
zostalo naruszone, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zadac od osoby, ktéra naruszyla to prawo, zaniechania
naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzySci, a w razie zawinionego naruszenia roéwniez naprawienia
wyrzadzonej szkody: na zasadach ogo6lnych albo poprzez zaplate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajacej
oplacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia bylyby nalezne tytulem
udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. Natomiast z art. 296 ust. 2 pkt 2 i
3 p.w.p. wynika, zZe naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym uzywaniu w obrocie
gospodarczym m.in. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do
towarow identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcéow w blad, ktére obejmuje w
szczegolnos$ei ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym, a takze znaku identycznego lub
podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towardow, jezeli
takie uzywanie moze przynie$¢ uzywajacemu nienalezng korzy$é lub byé szkodliwe dla odrozniajacego charakteru
badz renomy znaku weze$niejszego.

Sad pierwszej instancji wyjaénil, ze powolane przepisy wskazuja na dwa rodzaje naruszen. Pierwsze z nich to
bezprawne uzywanie w obrocie znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w
odniesieniu do towar6éw identycznych lub podobnych, pod warunkiem, ze moze to wywola¢ konfuzje co do
pochodzenia towaru. Naruszenie w powyzszym zakresie jest mozliwe w stosunku do kazdego znaku towarowego, bez
wzgledu na to, czy pelni wylgcznie funkcje odrézniajaca, czy takze funkcje gwarancyjna lub reklamowa, przy czym,
jesli te dalsze funkcje wystepuja, ryzyko wprowadzenia w blad zostaje zwiekszone. Blad moze polegaé¢ na ryzyku
skojarzenia pomiedzy obydwoma oznaczeniami. Natomiast drugie z naruszen jest zwigzane z ochrong rynkowego
znaczenia znaku, ktory postrzegany jest jako renomowany. Oznaczenie takie podlega ochronie przede wszystkim przed
jego pasozytniczym wykorzystaniem. Na podstawie powolanego przepisu ochrong objete sa znaki zarejestrowane.
Poslugiwanie sie przez naruszyciela oznaczeniem identycznym lub podobnym do zarejestrowanego renomowanego
znaku towarowego musi by¢ bezprawne, co oznacza, Ze nie ma on zadnego skutecznego tytulu prawnego (np.
umowy licencyjnej) do uzywania danego znaku w zakresie, ktory charakteryzuje uzywanie przez uprawnionego, badz
uzywanie to ma miejsce poza jego uprawnieniami, wskazanymi w art. 155-160 p.w.p. Przestanka bezprawnos$ci musi
zosta¢ dowiedziona przez powoda, co sprowadza sie przede wszystkim do wykazania braku wlasnego uprawnienia
pozwanego do jego uzywania. Przy tym, zarzutu bezprawno$ci nie usuwa wykazanie, ze nabylo sie wlasne prawa do
oznaczenia poprzez uzyskanie pbzniejszej jego rejestracji.



Sad Okregowy wskazal, ze w ramach przeslanek okre§lonych w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. konieczne jest wykazanie
ryzyka konfuzji, stanowiacego wypadkowa podobienstwa towaréw i znaku, ocenianego z perspektywy przecietnego,
modelowego nabywcy danych towarow (ustug). W zakresie oceny podobienstwa znakéw, w piSmiennictwie zostaly
wypracowane nastepujace dyrektywy: porownywany jest znak uzywany w obrocie przez naruszyciela ze znakiem w
formie zarejestrowanej na rzecz uprawnionego; ocenie podlega ogdlne wrazenie, jakie oznaczenia wywoltuja w obrocie;
ocenia sie oznaczenia na trzech plaszczyznach: wizualnej, stuchowej i znaczeniowej; o podobienstwie decyduja
elementy zbiezne, a nie istniejace roznice; istotna jest sita odrbzniajaca znaku chronionego; ustala sie istnienie
renomy znaku; uwzglednia sie warunki, w jakich znaki funkcjonuja. Odwolujac sie do pogladéw judykatury Sad
pierwszej instancji wyjasnil, ze jako podstawe oceny podobienstwa przyjmuje sie ogolne wrazenie oraz identyczno$é
w warstwie wizualnej, stuchowej i znaczeniowej. Przy tym, ograniczenie sie do jednej tylko z plaszczyzn nie jest
wladciwie nawet w odniesieniu do znakéw slownych, a tym bardziej nie jest wystarczajace w przypadku znakéw
slowno-graficznych, w ktérych warstwa wizualna (uktad, kolor, rozmiar, czcionka) ma szczeg6lne znaczenie (por.
uzasadnienie wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 11 grudnia 2013 r., sygn. akt IV CSK 191/13, OSNC 2014, nr 9, poz.
95). Podobienstwo zaréwno znakéw, jak i towaréw (uslug), ocenia sie z punktu widzenia modelowego uczestnika
danego rynku produktowego. Natomiast przepis art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. wskazuje ,wlasne”, obok ogélnych
(bezprawnosé¢, identyczno$é lub podobienstwo znakéw/towardw), przestanki odpowiedzialnosci, w sytuacji, gdy
dochodzi do naruszenia renomowanego znaku towarowego. Sa one nastepujace: naruszony znak towarowy musi by¢
zarejestrowany na terytorium Polski; znak cechuje przymiot renomy; uzywanie znaku moze przynie$¢ naruszycielowi
nienalezng korzy$c¢ lub moze by¢ szkodliwe dla odrdzniajacego charakteru badz renomy znaku chronionego.

Wedlug Sadu pierwszej instancji, dokonanie oceny ryzyka konfuzji w niniejszej sprawie wymaga stworzenia modelu
potencjalnego klienta (konsumenta), ktéry w sposéb nieskrepowany i analityczny dokonuje rozeznanego wyboru
dobra konsumpcyjnego. Takim klientem jest osoba z pogranicza profesjonalno-uwaznej (lekarz, farmaceuta) i
decydujacej o swoim stanie zdrowia, podejmujacej ostroznie wybory (pacjent). W przypadku bowiem, gdy preparaty
farmaceutyczne sprzedawane sa bez recepty, konsumenci interesuja sie produktami, ktére moga mie¢ wplyw na
stan ich zdrowia i jest malo prawdopodobne, Zze pomylg rézne wersje poszczegbdlnych produktow. Takze wodwczas,
gdy do zakupu lekéw konieczna jest recepta, konsumenci wykazuja wysoki poziom uwagi przy wystawianiu
recepty przez lekarza. Wedlug Sadu Okregowego, niemozliwe jest dokonanie rozréznienia miedzy poszczegdlnymi
podkategoriami lekdw, lecz w celu prawidlowej oceny ich podobiefistwa nalezy oprze¢ sie takze na innych czynnikach,
m.in. konkurencyjnym lub komplementarnym charakterze lekéw oraz ich szczegélnym celu lub przeznaczeniu
(leczenie konkretnych probleméw zdrowotnych). Zatem rozwazny konsument to osoba $wiadoma réznorodnos$ci
nazw specyfikow medycznych, wynikajacej zarébwno z nazw substancji czynnych, jak i sposobu dzialania lekéw na
organizm.

Sad Okregowy wskazal, ze w niniejszej sprawie niesporne jest, ze znaki E. i E. uzywane sa w obrocie gospodarczym
dla oznaczenia produktéw (preparatow) farmaceutycznych przeznaczonych do lagodzenia dolegliwoéci zoladkowo-
jelitowych. Natomiast oceny wymagalo podobienistwo tych znakéw na trzech plaszczyznach, tj. wizualnej, stuchowej
i znaczeniowej, majac na uwadze zasade, ze znaki towarowe poroéwnuje sie caloSciowo, biorgec pod uwage lacznie
wszystkie elementy tworzace znak. Sad pierwszej instancji stwierdzil, ze w wypadku dochodzenia roszczen z
powolaniem sie na prawo wylacznego uzywania znaku stlownego, badania identycznoS$ci znakoéw nie mozna ograniczy¢
do tych samych liter oraz zmiany liter z wielkich na male lub odwrotnie. Taka ocena nie bylaby miarodajna,
poniewaz ograniczalaby sie do poréwnania tylko jednego z elementéw znaku slowno-graficznego uzywanego przez
uprawnionego z jednym z elementéw znaku stowno-graficznego strony przeciwnej. Konieczne jest dokonanie oceny
w ujeciu calo$ciowym, z uwzglednieniem wszystkich elementéw poréwnywanych znakéw. Oznacza to potrzebe
poréwnania znakéw uzywanych przez strony nie tylko na plaszczyznie fonetycznej i znaczeniowej, ale takze na
plaszczyznie wizualnej. W znaku towarowym jest to okre$lone slowo lub slowa, a w znaku slowno-graficznym
- wszystkie tworzace znak elementy, a wiec stlowo (jezeli jest), grafika, kolor, kompozycja. Nie jest natomiast
dopuszczalne badanie podobienistwa znakéw wedtug dowolnie wybranych elementéw oznaczenia, bez wezesniejszej
analizy calego znaku.



Dokonujac oceny w plaszczyznie wizualnej, Sad Okregowy stwierdzil, ze znaki E. i E. nie sa podobne do siebie
w stopniu mogacym wywola¢ ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad. Oba znaki co prawda rozpoczynaja sie od
przedrostka ,espum” jednakze koncowki obu znakéw, tj. isan” oraz ,-(m)ax” diametralnie réznia sie, nie tylko
wizualnie, ale i stuchowo. Wedlug Sadu pierwszej instancji, potencjalni odbiorcy obu preparatéw dokonuja pomylek
raczej w poczatkach nazw lekow, albowiem - co do zasady - czlowiek zapamietuje koncow stow. Ponadto pacjenci nie
pamietajac nazwy leku, chca ja sobie przypomnieé, odwolujac sie do réznego typu asocjacji mysli, wrazen, wyobrazen
(cech opakowan) w taki sposob, ze u§wiadamiajac sobie jedne, automatycznie przywoluja w pamieci inne. Pacjenci,
ktorzy nie potrafia przypomniec¢ sobie nazwy leku, moga wykorzystywa¢ mechanizm ,usensownienia” - ich zdaniem -
bezsensownych nazw lekarstw. Zdaniem Sadu Okregowego, dochodzi woéwczas do ,,przekrecenia” nazwy leku powoda
w: ekstermisan, ekshumisan, ekspenisan - przy zachowaniu przyrostka ,misan” (por. (...) Zatem potencjalny odbiorca
preparatow stron zapamieta konicowki ,misan” lub ,max”, ignorujac lub przekrecajac pierwsza czes¢ nazwy ,espu”
lub ,espum”. Tymczasem nie wystepuje podobienstwo koncéwek ,misan” oraz ,max”. (...) oznacza co$, co jest
snajwieksze” lub ,maksymalne”, a w nazwach lekdw co$, co ma wieksza dawke. Koncowka ,max” odréznia sie od
koneowki ,isan” lub ,,misan”, ktéra nie budzi takich skojarzen. Zdaniem Sadu Okregowego, koncéowka ,,max” odréznia
wiec znak E. od znaku E..

Uzupelniajaco Sad pierwszej instancji podal, ze od 1995 r. na rynku produktéw farmaceutycznych funkcjonujg
podobne pod wzgledem slowotwoérczym preparaty o nazwach E. i E. M., o tozsamym zastosowaniu, ktérych
producentom powdd nie zarzuca naruszenia jego praw ochronnych na znak towarowy. Stwierdzil, ze istnienie dwoch
preparatéow o rbéznej substancji czynnej (espumisan — simeticonum, esputicon - dimetikon), lecz stowotwoérstwie
opartym na takim samym sposobie dzialania, pozwolilo ,oswoi¢” pacjentéw z wystepowaniem na rynku preparatow
skierowanych na te same dolegliwoéci, pochodzacych od réznych producentow.

Dokonujac oceny znaczeniowej wystepujacego w obu porownywanych znakach przedrostka ,espum”, Sad pierwszej
instancji wskazal, ze wywodzi sie on z lacinskiego stlowa ,spuma”, ktére oznacza piane. Tymczasem w medycynie
wzdecie jest okreslane jako proces gromadzenia sie pecherzykdéw powietrza w jelitach, opisywanych tez jako piana.
Piana za$ jest tym czynnikiem, na ktorym skupione jest dzialanie obu preparatéw, bowiem gazy wytwarzane w
przewodzie pokarmowym, dopoki nie zostana spienione, same nie powoduja wzdec¢. Sa one bowiem uwalniane
przez skére i dopiero spienienie powoduje trudnosci z ich usunieciem. Wedlug Sadu Okregowego, przedrostek
~espum” nawigzuje zatem - choé¢ nie bezposrednio - do dolegliwosci, przeciwko ktérym dzialaja oba analizowane
preparaty. Przy tym wskazal, ze skojarzenie nazwy ,spuma” nie powinno ograniczaé sie tylko do laciny, a wiec
jezyka typowo medycznego. Slowa ,spuma” lub ,espuma” sa uzywane réwniez dla oznaczenia piany w jezykach
hiszpanskim, portugalskim, rumunskim, czy wloskim, ktére sa znane znacznej czeSci potencjalnych odbiorcow.
Wedlug Sadu pierwszej instancji, odwolywanie sie do lacinskiego thumaczenia ,gazéw zoladkowych” jako vesicula gas
jest bledne, poniewaz zawarte w ulotkach preparatu wyrazenie ,pienienie tresci przewodu pokarmowego” to po lacinie
»summaque gastrointestinal tractu spumans”. Sad Okregowy za niezasadny uznal poglad, ze dla przecietnego odbiorcy
w Polsce poréwnywane znaki beda mialy wylacznie charakter fantazyjny, wskazujac, ze nazwa obu preparatéw odnosi
sie do dolegliwosci, przeciwko ktérym dzialaja.

Sad pierwszej instancji zauwazyl, ze znak towarowy oparty na bazie zwigzku chemicznego lub specyfiki dzialania, ma
stosunkowo niewielka zdolno$é¢ odrézniajaca. Jezeli producent preparatu farmaceutycznego decyduje sie na uzycie
w znaku towarowym slownym elementu skladowego, jakim jest czlon nazwy lub skrét nazwy zwigzku chemicznego,
czy potencjalny sposob jego dzialania, musi liczy¢ sie ze stabsza ochrona takiego znaku. Nie moze bowiem skutecznie
zarzuca¢ konkurentowi, ze postepuje analogicznie, chyba ze znak towarowy konkurenta jest podobny w stopniu
mogacym odbiorce wprowadzi¢ w blad co do pochodzenia towaru. Jednakze, wedlug Sadu Okregowego, taka sytuacja
nie wystepuje w niniejszej sprawie, albowiem koncéwki obu poréwnywanych znakéw odrézniaja je od siebie. Sad
pierwszej instancji podkreslil, Ze o podobienstwie znakow decyduja elementy zbiezne, a nie istniejace roznice.
Tymeczasem jedynym elementem zbieznym poréwnywanych znakéw jest przedrostek ,,espum”, ktory odnosi sie do
procesu, na ktérym skupione jest dzialanie obu preparatow. Wedlug Sadu Okregowego, klient znajacy jezyki obce
lub specyfike nazewnictwa preparatéw farmaceutycznych, dodatkowo wzbogacony powszechng wiedzg z Internetu,



bez trudu odrdzni znaki E. i E., poprzez odrozniajaca je koncoéwke. Za$§ pozostata czeé¢ odbiorcoéw bez trudu odrézni
produkt powoda od produktu pozwanego na pozostalych plaszczyznach poréwnawczych, w tym przede wszystkim
plaszczyZznie wizualnej.

Odnoszac sie do przestanek okre§lonych w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Sad Okregowy wskazal, Zze wprawdzie
bezspornie znak E. zostal zarejestrowany na terytorium Polski, to jednak powod nie wykazal, aby znak ten cechowal
przymiot renomy. Pojecie renomowanego znaku towarowego nie zostalo zdefiniowane w prawie krajowym ani
w prawie unijnym, jednakze w orzecznictwie europejskim przyjmuje sie, iz czynnikiem kwalifikujacym znak do
ochrony jako znak renomowany jest stopien jego znajomosci (rozpoznawalno$ci) na okreSlonym terytorium w
odniesieniu do konkretnych towar6w oznaczanych tym znakiem (por. uzasadnienie wyroku ETS z dnia 14 wrze$nia
1999 r., C-375/97, General Motors Corporation v. Yplon SA, Zb.Orz. 1999, s. I-05421). Do normatywnego pojecia
renomowanego znaku towarowego nie naleza wiec: wysoka jako$¢, prestiz, dobra opinia o towarach opatrywanych
tym znakiem. Renomowany znak towarowy (zarejestrowany) musi zatem cechowac okre$lony stopien jego znajomosci
(rozpoznawalnoéci) wéréd nabywcoéw w Polsce jako oznaczenia pochodzenia towarow (ushug).

Sad pierwszej instancji wyjasnil, ze niektoérzy autorzy wyrazaja przekonanie, iz dla takiej kwalifikacji wymagana jest
znajomo$¢ ponad 50%, inni za$ twierdza, ze dolna granice poziomu znajomoSci znaku stanowi 25% potencjalnych
nabywcoOw znaku na rynku. W uzasadnieniu powolanego wyzej wyroku ETS wskazal okoliczno$ci, ktére moga
by¢ pomocne do udowodnienia renomowanego charakteru znaku, tj.: udzial w rynku oznaczanych towaréw lub
ushug, intensywno$¢ uzywania, zasieg terytorialny i dlugotrwalo$¢ uzywania, naklady na promocje znaku. Renoma
laczona jest wiec z rozpoznawalnos$cia lub znajomoScia znaku. Trybunal sprzeciwil sie jednak przyjmowaniu, ze
aby znak towarowy podlegal takiej ochronie, powinien by¢ znany okreSlonemu odsetkowi odbiorcow towardéw. W
celu ustalenia stopnia znajomosci znaku mozna przeprowadzi¢ rynkowe badania demoskopowe. W zalezno$ci od
charakteru towaréw, miarodajna moze by¢ tez opinia szerokiej grupy odbiorcéw (w przypadku produktéw masowych,
powszechnego uzytku) lub waskiej grupy odbiorcéw (w odniesieniu do produktéw niszowych).

Zdaniem Sadu Okregowego, w niniejszej sprawie powdd - oprocz powolania sie na renome swojego produktu,
przedstawienia prospektow reklamowych sprzed kilku lat oraz danych bez szczegdlowego opisu metod statystycznych
- nie zaoferowal dowodéw potwierdzajacych renome znaku E.. Ponadto Sad pierwszej instancji stwierdzil, ze wobec
wprowadzenia na rynek wielu innych lekéw i preparatéw usuwajgcych dolegliwo$ci zwigzane z nagromadzeniem sie
piany bedacej przyczyna wzdeé, na podstawie zgromadzonego materialu dowodowego nie sposob jest ocenié¢ renomy
produktu powoda. Na rynku w Polsce - oprécz poréwnywanych produktéw E. i E. - istniejg preparaty takie jak: E.,
U, V,E,B.,.S., D.,S.iwiele innych.

Wedlug Sadu pierwszej instancji, nawet przyjmujac istnienie renomy znaku E., uwzglednienie powddztwa
wymagaloby wystapienia dalszych okoliczno$ci, w tym przede wszystkim przeslanki wprowadzenia w blad, ktéra
w niniejszej sprawie nie wystepuje. Dokonujac zakupu potencjalni odbiorcy widza na poétkach apteki opakowania
produktow, ktore sa zupelie rézne. Opakowanie preparatu E. nie kojarzy sie z zielonym odcieniem opakowania
leku E.. Ponadto, w przypadku watpliwosSci co do producenta leku, pacjenci majg mozliwo$¢ uzyskania w aptece
profesjonalnej informacji. Ryzyko konfuzji w aptekach oferujacych sprzedaz internetowa takze nalezy wykluczy¢, na
stronach www podawana jest bowiem nie tylko informacja o nazwie leku, lecz takze opakowanie i producent. W ocenie
Sadu Okregowego, w przypadku lekow lub preparatéw farmaceutycznych dla kupujacych znaczenie ma réwniez ich
cena. Polski pacjent uwaza, ze skuteczno$c¢ leku zalezy od jego ceny, tj. lek drozszy musi by¢ lepszy. Dlatego niezasadny
jest argument, ze nizsza cena produktu pozwanego powoduje rozwodnienie (erozje) znaku powoda.

Zdaniem Sadu Okregowego powdd takze nie udowodnil, iz uzywanie znaku moze przynie$¢ pozwanemu nienalezng
korzyéc¢ lub moze by¢ szkodliwe dla odrozniajacego charakteru badz renomy znaku chronionego. Wskazal, iz powod
powinien przedstawi¢ dowody na okoliczno$¢, ze uzywanie p6zniejszego znaku towarowego dziata lub moze dzialaé na
szkode charakteru odrbzniajacego weze$niejszego znaku towarowego, co wymagaloby zmiany rynkowego zachowania
przecietnego odbiorcy produktéw, dla ktérych wezesniejszy znak jest zarejestrowany, bedacego konsekwencja
uzywania pdzniejszego znaku towarowego, lub duzego prawdopodobienistwa, ze taka zmiana nastapi w przysztoSci.



Przy tym, Sad pierwszej instancji podkreslil, Zze stwierdzenie braku podobienstwa obu znakéw - co mialo miejsce w
niniejszej sprawie - czyni bezprzedmiotowym badanie dalszych ustawowych przestanek, w szczegdlno$ci przestanki
ryzyka konfuzji (art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.) oraz powstania skojarzen znaku wcze$niejszego ze znakiem p6zniejszym
(art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.).

Oceniajac dzialania pozwanego na podstawie przepis6w ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Sad Okregowy
wskazal, ze zgodnie z tredcig art. 3 ust. 1 tej ustawy, czynem nieuczciwej konkurencji jest dzialanie sprzeczne z prawem
lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta. Czynami nieuczciwej
konkurencji sa w szczegblnoSci: wprowadzajace w blad oznaczenie przedsiebiorstwa, falszywe lub oszukancze
oznaczenie pochodzenia geograficznego towaréw albo ustug, wprowadzajace w blad oznaczenie towaréw lub ustug,
naruszenie tajemnicy przedsiebiorstwa, naklanianie do rozwigzania lub niewykonania umowy, nasladownictwo
produktéw, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostepu do rynku, przekupstwo osoby pelniacej
funkcje publiczna, nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedazy lawinowej oraz prowadzenie
lub organizowanie dzialalno$ci w systemie konsorcyjnym. Sad pierwszej instancji zauwazyl, ze powolany art. 3
ust. 1 u.z.n.k. zawiera klauzule generalng, ktéra odsyla do systemu ocen i norm pozaprawnych, okreslonych przez
ustawodawce jako ,dobre obyczaje”. Przy tym, art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi lex generalis nie tylko dla czynéw
wymienionych w art. 3 ust. 2 u.z.n.k., lecz takze w stosunku do czynéw nieuczciwej konkurencji stypizowanych w
innych ustawach.

Sad pierwszej instancji wyjasnil, ze poszczegolne czyny konkurencyjne powinny byé badane przede wszystkim w
Swietle przeslanek okre$lonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k., a dopiero wowczas, gdy nie mieszcza sie w hipotezie
ktoregokolwiek z tych przepisow, podlegaja ocenie wedtug klauzuli generalnej z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Wskazal, ze relacja
miedzy ogélnym okresleniem czynu nieuczciwej konkurencji w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. oraz przepisami wymieniajacymi
poszczegodlne czyny nieuczciwej konkurencji (art. 5-17d u.z.n.k.) jest oparta na dwdch uzupekniajacych sie zalozeniach.
Po pierwsze, wymienione czyny nieuczciwej konkurencji nie tworza zamknietego katalogu, a wiec za czyn nieuczciwej
konkurencji moze by¢ uznane takze dzialanie niewymienione w art. 5-17d u.z.n k., jezeli tylko odpowiada wymaganiom
wskazanym w ogo6lnym okresleniu czynu nieuczciwej konkurencji (por. uzasadnienie wyroku Sadu Najwyzszego z dnia
26 listopada 1998 r., sygn. akt I CKN 904/97, OSP 1999, nr 9, poz. 91). Po drugie, wymagania zawarte w ogélnym
okresleniu czynu nieuczciwej konkurencji (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.) zachowuja w pelni aktualno$é w odniesieniu do czynéw
wymienionych w art. 5-17d u.z.n.k.

Sad Okregowy wskazal, ze zgodnie z treécig art. 10 ust. 1 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie
towar6ow lub uslug albo jego brak, ktére moze wprowadzi¢ klientbw w blad, co do pochodzenia, iloSci, jakoSci,
skladnikéw, sposobu wykonania, przydatno$ci, mozliwo$ci zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych
cech towardw albo usltug, a takze zatajenie ryzyka, jakie wiaze sie z korzystaniem z nich. Zdaniem Sadu pierwszej
instancji, pozwanemu nie mozna zarzuci¢ naruszenia tego przepisu. Przy ocenie zaistnienia przestanek okre$lonych
w art. 10 ust. 1 u.z.n.k. nie jest bowiem wystarczajace stwierdzenie, ze ma miejsce nasladownictwo innego produktu,
lecz konieczne jest ustalenie, ze moze ono wprowadzi¢ klientéw w blad co do tozsamosci producenta. Ponadto przepis
ten odnosi sie do klienta uwaznego, rozsadnego i Swiadomego swoich wyboréw, czyli w przedmiotowej sprawie -
profesjonalisty lub uwaznego pacjenta. Konsument mieszczacy sie w tym wzorcu jest osoba analizujaca komunikaty
zamieszczone na opakowaniu produktu w kontekscie ich zgodnosci z tymi kryteriami swojego wyboru, ktére uwaza
za szczegOllnie istotne.

Sad pierwszej instancji podkreslil, Ze oprocz istnienia réznicy w samej nazwie poréwnywanych preparatéow, widoczne
rozréznienie dotyczy réwniez ich wizualnego oznaczenia. Produkt powoda jest oznaczony znakiem E. w formie
czarnego druku na bialo-zielonym tle, z charakterystycznym zoltym elementem imitujacym kapsulke i stanowiacym
jednoczeénie kropke nad ,i” oraz nazwa producenta w lewym rogu. Produkt ten ,na pierwszy rzut oka” rbzni
sie od wprowadzonego do obrotu przez pozwanego preparatu oznaczonego znakiem E., w formie bialego napisu
z czarnym obramowaniem umieszczonego na bialo niebieskim tle, z charakterystycznymi bialymi balonikami w
czerwonym obramowaniu oraz oznaczeniem producenta na bokach pudelka. Takie wizualne odr6znienie preparatu
pozwanego oznaczonego znakiem E. od wcze$niej wprowadzonego preparatu powoda oznaczonego znakiem E.,



poprzez umieszczenie na nim innej nazwy, oznaczenia producenta, a takze skomponowanie innej szaty graficznej,
w sytuacji, gdy $wiadomy i rozsadny konsument jest w stanie odrézni¢ produkty sygnowane nazwa producenta
oraz wizualnie inng szate opakowan, pozwala na stwierdzenie, ze w tym przypadku nie dochodzi do wprowadzenia
konsumentéw w blad co do tozsamosci produktow.

Wobec nieistnienia przestanek okreslonych w art. 10 ust. 1 u.z.n.k., Sad Okregowy ocenil objete pozwem dzialanie
pozwanego przez pryzmat art. 3 ust. u.z.n.k., odwolujac sie do klauzuli generalnej przewidzianej w tym przepisie.
Stwierdzil, ze dzialanie wyczerpujace znamiona nasladownictwa moze byé zakwalifikowane jako czyn nieuczciwej
konkurencji wywiedziony z klauzuli generalnej dopiero po wykazaniu istotnych z punktu widzenia prawa konkurencji
zarzutow przesadzajacych naganno$§é postepowania konkurenta i uzasadniajacych powolanie sie na klauzule
dobrych obyczajow. Za czyn nieuczciwej konkurencji - w rozumieniu ustawy - moze zatem byé¢ uznane takze
dzialanie nie wymienione w art. 5-17d u.z.n.k., jezeli tylko odpowiada wymaganiom wskazanym w ogblnym
okresleniu czynu nieuczciwej konkurencji wskazanym w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Zdaniem Sadu Okregowego, budowanie
zakazu nasladownictwa na podstawie klauzuli generalnej ustanowionej w art. 3 ust. 1 u.z.n.k., jest co do zasady
niedopuszczalne. Jedynie wyjatkowo taki sposob postepowania konkurenta z wlasnym produktem moze by¢ uznany
za delikt nieuczciwej konkurencji w postaci dzialania niedajacego sie pogodzi¢ z dobrymi obyczajami. Przy tym,
niezbedne jest wykazanie, ze dobry obyczaj obowigzujgcy wérdd uczciwie i legalnie konkurujacych podmiotéow zostal
naruszony, oraz iz jego nieprzestrzeganie grozilo lub doprowadzilo do naruszenia interesu przedsiebiorcy.

Wedlug Sadu pierwszej instancji, dzialaniu pozwanego nie mozna przypisaé sprzecznoéci z prawem lub dobrymi
obyczajami, a przy tym nie zagraza ono i nie narusza interesu powoda. Wobec istnienia cech odrézniajacych
oba preparaty farmaceutyczne, dzialanie pozwanego jako producenta nie jest sprzeczne z prawem, ani dobrymi
obyczajami. Zdaniem Sadu Okregowego, nasladownictwo cudzych produktéow, o ile nie stanowi naruszenia
praw wylgcznych, nie jest zjawiskiem nagannym, albowiem postep jest mozliwy tylko dzieki wykorzystaniu
dotychczasowych osiggnieé¢, a ulepszanie produktu danego rodzaju lezy w interesie ogélnym. Dzieje sie tak
wladnie z lekami odtwoérczymi (tzw. generykami), bedacymi zamiennikami leku oryginalnego, zawierajacymi te
samg substancje czynna. Sad pierwszej instancji stwierdzil, ze pozwany wykazal, iz wprowadzony przez niego
preparat E. zostal oznaczony w spos6b jednoznacznie odrézniajacy go od wezeéniej istniejgcego na rynku preparatu
oznaczonego znakiem E., a ponadto zwieral wieksza dawke substancji czynnej niz lek powoda, bowiem E. max
zostal wprowadzony przez powoda p6zniej. Sad Okregowy wskazal, ze o oddaleniu powddztwa zadecydowala réwniez
nieadekwatno$¢ zgloszonych przez powoda zadan, ktore zmierzaja do konsekwentnego wyeliminowania z rynku
preparatu oferowanego przez pozwanego, a nie do przywrodcenia uczciwej konkurencji, ktéra - zdaniem powoda -
zostala naruszona.

Od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie apelacje wnidst powod.

Apelacja (...) z siedziba w B. zaskarzyl wyrok w caloSci, wnoszac o jego zmiane poprzez uwzglednienie powodztwa w
calo$ci. Zaskarzonemu wyrokowi zarzucit:

1) obraze przepiséw postepowania, tj. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dokonanie blednej i niezgodnej ze wskazaniami
wiedzy oraz zasadami do§wiadczenia zyciowego oceny dowodow w postaci poréwnywanych znakéw E. i E. w zakresie
oceny podobienstwa znakow towarowych, renomy, przestanki wprowadzenia w blad oraz tzw. szkodliwosci dla znaku
renomowanego, poprzez uznanie, ze znaki towarowe E. i E. nie s3 podobne w stopniu uzasadniajacym zaistnienie
ryzyka wprowadzenia odbiorcow w blad i/lub powstania szkody dla renomy znaku E., Ze znak E. nie jest znakiem
renomowanym, ze nie zachodzi ryzyko wprowadzenia w blad oraz ze uzywanie znaku E. przez pozwanego nie przynosi
mu nienaleznych korzySci ani nie jest szkodliwe dla renomy oraz charakteru odrézniajacego znaku E., a nadto, ze
powod nie wykazal szkody, ani wysokoS$ci naleznego mu odszkodowania, co doprowadzilo do dokonania przez Sad
Okregowy ustalen sprzecznych ze zgromadzonym materialem w sprawie, podczas gdy, jak zostalo wykazane przez
skarzacego:

(i) poréwnywane znaki sa podobne w wyzej opisany sposob, gdyz:



- skladaja sie z az 5 identycznych znakéow (liter, zglosek) w obrebie poczatkowej (gtownej) czesci obu znakéw ( (...)),
gdzie znak pozwanego inkorporuje w calo$ci te cze$¢ znaku skarzacego ( (...)), przy czym koncowka ,- (m)ax” w znaku
pozwanego nie ma charakteru dominujacego i jest czysto opisowa, przez co nie tylko nie odréznia znaku E. od znaku
E., ale wrecz wzmacnia skojarzenia z tym ostatnim znakiem sugerujac, ze E. jest silniejsza wersja produktu E.;

- identyczny przedrostek obu znakéw (...) nie jest opisowy, nie wskazuje bowiem na substancje czynna (simeticonum)
zawarta w obu preparatach (jak to ma miejsce np. w L. - ibuprofenum), ma zatem charakter fantazyjny; nie wskazuje
tez przecietnemu (modelowemu) klientowi/konsumentowi (odbiorcy) na rynku preparatéw farmaceutycznych
sprzedawanych bez recepty ( (...)) w Polsce na sposéb dzialania poréwnywanych towarow, gdyz modelowy polski
konsument, nawet o podwyzszonej Swiadomosci, nie zna znaczenia lacinskiego terminu medycznego ,spuma” (z
lac. piana), ani jego odpowiednika w jezykach: wloskim, portugalskim, hiszpanskim, czy rumunskim (odpowiednio
~spuma” i ,espuma”), a nawet gdyby znal to znaczenie, to w dalszym ciagu nie kojarzylby go ze sposobem dzialania
E. czy E., gdyz w powszechnej (potocznej) §wiadomo$ci preparaty wspomagajace zwalczanie dolegliwoéci zotadkowo-
jelitowych dzialaja przeciwko gazom nagromadzonym w zoladku lub wzdeciom, a nie pianie;

(ii) znak E. jest znakiem renomowanym, bowiem posiada ponad 50% procentowy udzial w rynku, jest najlepiej
sprzedajacym sie preparatem na wzdecia w Polsce, jest szeroko reklamowany oraz jest znany wiekszoSci
spoleczenstwa, co zostalo wykazane dowodami zlozonymi do akt przez skarzacego, niezasadnie pominietymi przez
Sad Okregowy;

((...)) zuwagi na identyczno$¢ towardéw (preparaty farmaceutyczne na wzdecia) oraz wysokie podobienstwo oznaczen
E.iE., a takze duza sile odrézniajaca znaku E. wynikajaca z faktu duzej popularnosci tego leku w Polsce, zachodzi w
okolicznoS$ciach sprawy ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w blad co do pochodzenia towardw;

(iv) uzywanie znaku E. moze przynosi¢ nienalezne korzy$ci pozwanemu polegajace na wywolaniu zainteresowania
swoim produktem w efekcie skojarzen ze znanym i bardzo popularnym lekiem E., a wspolistnienie na rynku znaku
E. ze znakiem E. moze by¢ szkodliwe dla renomy znaku E. oraz dla jego charakteru odrézniajacego w ten sposdb, ze
moze dochodzi¢ do rozwodnienia tego znaku, jak tez erozji jego renomy;

(v) skarzacy wykazal zarowno szkode, jak i wysoko$¢é naleznego mu odszkodowania przy pomocy obiektywnych
dowodow, ktére Sad Okregowy uznal za nieprzekonujace, bez ich wnikliwej analizy oraz z przekroczeniem granic
swobodnej oceny materialu dowodowego;

2) blad w ustaleniach faktycznych przyjetych za podstawe orzeczenia, polegajacy na bezpodstawnym, nieznajdujacym
pokrycia w materiale dowodowym, sprzecznym z zasadami do§wiadczenia zZyciowego, arbitralnym i nieuzasadnionym
uznaniu przez Sad Okregowy, ze:

(i) potencjalni odbiorcy obu preparatéow ,,dokonuja raczej pomylek w poczatkach nazw lekow, albowiem czlowiek co
do zasady zapamietuje koncowki wyrazow/stow”;

(ii) dodatkowo slowo ,,espuma” na rynku polskim kojarzone jest przez konsumentéw z piang przeznaczona do kapieli,
czy tez uzywanej jako Srodek czysto$ci;

( (...)) przecietny odbiorca lekow bez recepty to osoba, ktéra zna jezyki obce lub specyfike nazewnictwa preparatow
farmaceutycznych, dodatkowo wzbogacona powszechng wiedza z tak zwanego Internetu dostepna od zaraz online, z
poziomu wlasnego telefonu,

podczas gdy powyzsze ustalenia nie bazuja na przeprowadzonych w sprawie dowodach, a zatem sa nieweryfikowalne,
a co wiecej przecza im zasady doswiadczenia Zyciowego, a zatem nie powinny stanowi¢ podstawy wyroku w niniejszej
sprawie,



a takze blad w ustaleniach faktycznych polegajacy na bezpodstawnym, nieznajdujacym pokrycia w materiale
dowodowym, arbitralnym i nieuzasadnionym uznaniu przez Sad Okregowy, ze pozwany od lat prowadzi szeroka
kampanie reklamowg i promocyjna swoich produktéw, w tym preparatu oznaczonego znakiem E., podczas gdy z
materialu dowodowego wynika, ze pozwany nie prowadzi szerokiej kampanii reklamowej preparatow oznaczonych
znakiem E., a zatem nie dociera z informacja o swoim produkcie - na wlasny koszt - do szerokiego kregu odbiorcow, co
leglo u podstaw blednej oceny Sadu Okregowego, ze pozwany nie moze czerpaé nienaleznych korzy$ci polegajacych na
wywolaniu zainteresowania swoim produktem poprzez skojarzenie przez odbiorcow jego preparatu ze znanym lekiem
E.;

3) obraze przepiséw postepowania, tj. art. 228 § 1 k.p.c. poprzez nieuprawnione uznanie, ze jest faktem powszechnie
znanym i przez to nie wymaga dowodu okolicznos$é, ze (rzekomo): na tle nazwy leku powoda dochodzi zatem do
~przekrecania” nazwy jako ekstremisan, ekshumisan, ekspenisan - przy zachowaniu przyrostka ,misan”, o czym Sad
Okregowy wnioskowal wylacznie na podstawie (nieujawnionej w postepowaniu) strony internetowej pod adresem:
(...) farmaceutvezne.org' (...)-smieszne-tekst\-pacjentow/, a co doprowadzilo do dokonania blednego ustalenia
faktycznego wzietego za podstawe wyroku, tj. ze pomimo, iz dominujace czeSci obu znakéw sa identyczne ( (...)), to
znak E. nie jest podobny do znaku E. w spos6b mogacy wprowadzi¢ odbiorce w blad, gdyz ,potencjalny odbiorca
preparatow poddanych ocenie zapamieta brzmienie ,misan” czy ,max”, ignorujac lub wrecz przekrecajac pierwsza
cze$é (czlon) ,espu” lub ,,espum”;

4) obraze prawa materialnego, tj. art. 296 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 p.w.p. oraz art. 296 ust. 1ila p.w.p., a takze art. 3 ust. 1
u.z.n.k.iart. 10 ust. 1 u.z.n.k. oraz art. 18 ust. 1 pkt 1-4 u.z.n.k. poprzez ich niezastosowanie i oddalenie powodztwa;

5) obraze prawa materialnego, tj. art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez jego bledng wykladnie polegajaca na uznaniu, ze:

(i) pojecie odbiorcy (,modelowego klienta (konsumenta))”, o ktorym mowa w tym przepisie, wykladane w realiach
polskiego rynku preparatéw (...) oznacza osobe, ktora ,zna jezyki obce (ij.: lacine, wloski, portugalski, hiszpanski
i rumunski) lub specyfike nazewnictwa preparatow farmaceutycznych, dodatkowo wzbogacony powszechna wiedza
z Internetu dostepna od zaraz online, z poziomu wiasnego telefonu, samodzielnie dokonujacy zakupu preparatow
dostepnych bez recepty, ktéry bez trudu odrbézni poré6wnywane w niniejszej sprawie znaki E. i E. wlasnie poprzez
odrdzniajacy je koncowke”, podczas gdy modelowy (przecietny) konsument preparatéw (...) w Polsce nie zna
znaczenia lacinskiego terminu medycznego ,spuma”, ani jego odpowiednika w jezykach: wloskim, portugalskim,
hiszpanskim, czy rumunskim (odpowiednio ,spuma” i ,espuma”), nabywa tego typu preparaty bez szczegblnego
rozeznania, np. w sklepie albo w kiosku przy okazji zakupow spozywczych, papieroséw czy gazet i nie sprawdza takiego
produktu w Internecie racjonalnie zakladajac, ze kazdy lek dostepny w Polsce bez recepty jest w jednakowym stopniu
bezpieczny i porownywalnie skuteczny, a tym samym dokonanie wyboru producenta nie wymaga szczegélnej analizy
czy nawet glebszego zastanowienia;

(ii) modelowy odbiorca jest tozsamy z modelem ,klienta apteki - czyli de facto pacjenta” oraz, ze ,w przypadku lekow
- wydawanych na recepte lub bez niej - wlaéciwie poinformowani oraz dostatecznie uwazni i rozsadni konsumenci
wykazuja wysoki poziom uwagi ukierunkowany na meandry typizacji nazw lekdéw preparatéw farmaceutycznych
pochodzacych od réznych producentéw”, podczas gdy zawezenie kregu odbiorcow preparatdow (...) tylko do klientow
aptek jest nieuprawnione i pomija specyfike rodzimego rynku preparatéw (...), ktére nabywane sa w Polsce gléwnie
poza aptekami, tj.: w sklepach spozywczych (w tym monopolowych), kioskach, stacjach benzynowych, hotelach, etc.;

( (...)) dla modelowego odbiorcy ,,decydujacego znaczenia nabieraja wskazania terapeutyczne do stosowania leku
zwigzane nie tylko z ogélnym uwarunkowaniem leku na dane schorzenie ale rowniez z dawka, czy wlasciwoéciami
substancji czynnej - co do ktorej 6w modelowy - pacjent posiada wiedze ponad przecietng w stosunku do konsumenta
zaopatrujacego sie w dobra biezacej konsumpcji”, podczas gdy wykladnia taka nie odnosi sie do przecietnego -
modelowego konsumenta preparatow (...) w Polsce, lecz co najwyzej do profesjonalisty, jakim jest farmaceuta (tu
zatem w pierwszej kolejno$ci nie odbiorca lecz sprzedawca) albo lekarz (tu z kolei jako osoba dany preparat polecajaca,
zatem réwniez nie odbiorca);



(iv) konsumenci zwracaja wieksza uwage na koncodwki znakow, a nie na ich poczatki, a zatem modelowy odbiorca
bedzie rozpoznawal poréwnywane znaki po koncowkach ,-max” i ,-isan”, podczas gdy zgodnie z utrwalonymi
zasadami ustalonymi w orzecznictwie na podstawie badan zachowan konsumenckich, konsumenci zapamietuja
poczatki znakow, zwlaszcza w sytuacji gdy koncowki sa powszechnie stosowane w danej branzy, czy tez wprost
opisowe, jak to ma miejsce w niniejszej sprawie;

(v) znaki towarowe zbudowane na tym samym Zrodloslowie a priori nie sa do siebie podobne, podczas
gdy kazdorazowo badanie podobienstwa oznaczen wymaga caloSciowej analizy z uwzglednieniem elementéw
dystynktywnych i dominujacych;

(vi) ryzyko konfuzji wymaga wykazania realnych pomylek co do tozsamosci towaréw, podczas ryzyko konfuzji jest
przeslanka normatywna oceniang na podstawie wszystkich okoliczno$ci sprawy i oznacza sama mozliwo$c¢ zaburzenia
przez pdzniejszy znak towarowy funkeji oznaczania pochodzenia pelnionej przez weze$niejszy znak towarowy;

6) obraze przepisow postepowania, tj. art. 233 ust. 1 wzwigzku z art. 328 § 2 k.p.c. poprzez niewszechstronne i niepelne
rozwazenie materiatu dowodowego w postaci: prezentacji na temat produktu E., rocznego zestawienia sprzedazy
lekéw na wzdecia w latach 2002-2009 (Zrodlo: 1.) wraz z oSwiadczeniem spolki (...), miesiecznego zestawienie
sprzedazy lekéw na wzdecia na czerwiec 2010 r. (Zroédlo: 1.), raportu (...) z listopada 2008 r., raportu I. pt. (...)
2010 M.-A. oraz o$wiadczeniem spolki, raport (...) zlipca 2006 r. o§wiadczeniem spolki, kopii zdje¢ nagrod ,,Produkt
roku (...) Farmacji 2005-2007, faktur za wydatki na reklame telewizyjna w latach 2006-2009, faktur za wydatki na
reklame telewizyjna w okresie 1 lipca 2009 - 30 czerwca 2010 r,, przykladow reklam E. z lat 1999-2009, o§wiadczenia
(...) sp. z 0.0. w sprawie emisji reklam E. w latach 2003-2010 (zrédlo (...)), reklam telewizyjnych E. (zalaczonych
do pozwu), takze oswiadczenia instytutu (...) z dnia 3 czerwca 2014 r. (zalaczonego do pisma skarzacego z dnia 17
czerwca 2014 r.) oraz decyzji Urzedu Patentowego RP z dnia 31 lipca 2015 r. w przedmiocie uniewaznienia prawa
ochronnego na znak towarowy E. (sygn. akt Sp. 154.2015, zalaczonego do pisma skarzacego z dnia 20 sierpnia 2015
r.) i dokonanie oceny tego materialu w sposéb wymykajacy sie kontroli instancyjnej, co znajduje odzwierciedlenie
w niejasnym uzasadnieniu wyroku, na podstawie ktorego niepodobna stwierdzi¢ odnoénie do ktérych dokladnie
dowodow Sad Okregowy ma zastrzezenia, jakie i dlaczego, co - w zakresie naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. - spowodowato
ijest - w zakresie naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. - skutkiem nieprawidlowego uznania, ze skarzacy nie wykazal renomy
znaku E., podczas gdy:

- tre$¢ przedstawionych przez niego dowodow ocenianych caloSciowo potwierdza renome znaku E., a nadto renoma ta
zostala stwierdzona przez Urzad Patentowy RP w sprawie Sp. 154.2015 i legla u podstaw decyzji Urzedu Patentowego
RP w przedmiocie uniewaznienia prawa ochronnego na znak E. na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. (stanowiacego
odpowiednik art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. w postepowaniu administracyjnym);

- érodki dowodowe przedstawione przez skarzacego oraz ich forma sa takze z formalnego punktu widzenia
wystarczajace (zdatne) do wykazania renomy znaku towarowego, w szczegdlnoSci dowody w postaci: badania (...) z
2008 r., badania (...) z 2010 r. oraz badania (...) z 2006 r. nie sg obarczone bledem, ktory uniemozliwialby ocene ich
wiarygodno$ci, jak blednie stwierdzil Sad Okregowy;

- przedstawione przez skarzacego dowody na renome znaku E. potwierdzaja jej istnienie w okresie, ktorego dotycza
roszczenia zawarte w pozwie;

7) dokonanie btednych ustalen faktycznych przyjetych za podstawe orzeczenia i majacych wplyw na jego tre$é, poprzez
nieuprawnione uznanie jakoby skarzacy tolerowal funkcjonowanie na rynku preparatu na wzdecia o nazwie E.,
co z kolei mialo (rzekomo) pozwoli¢ w ocenie Sadu Okregowego ,,0swoi¢” pacjentéw z wystepowaniem na rynku
preparatow podobnych do E., lecz pochodzacych od réznych producentéw i spowodowalo bledne uznanie przez Sad
Okregowy, ze oznaczenie E. nie moze kojarzy¢ sie odbiorcom ze znakiem towarowym E., a tym samym wprowadzac
konsumentéw w blad lub przynosié¢ pozwanemu nienalezne korzysci, ani by¢ szkodliwe dla odrézniajacego charakteru



czy renomy znaku wcze$niejszego, podczas gdy takie wnioski sa nieuprawnione w okolicznoéciach faktycznych i
prawnych sprawy;

8) obraze prawa materialnego, tj. art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. poprzez dokonanie blednej wykladni tego przepisu i
uznanie, ze:

- pod pojeciem renomy w realiach krajowego rynku rozumiemy prestiz, zaufanie i wyjatkowos$é, podczas gdy w
utrwalonego orzecznictwa wynika, Ze renoma laczona jest z rozpoznawalnoScia lub znajomoécig znaku;

- do stwierdzenia, czy uzywanie danego znaku towarowego moze przynie$¢ uprawnionemu z tego znaku nienalezng
korzy$¢, badz byé¢ szkodliwe dla odrozniajacego charakteru badz renomy znaku wcze$niejszego, konieczne jest
wystapienie przestanki ,wprowadzenia w blad”, ktérej jednakze przepis ten nie przewiduje;

- ocena ta polega na ocenie opakowan produktéw oznaczonych przeciwstawionymi znakami towarowymi, a nie ocenie
samych znakéw towarowych, podczas gdy omawiany przepis penalizuje podobienstwo znakéw towarowych, a nie
opakowan towarow, ktére te znaki oznaczaja;

- uzyskanie nienaleznej korzySci przez uzywajacego (tu pozwanego) badz szkodliwosé dla odrézniajacego charakteru
badZ renomy znaku musi by¢ udowodnione, podczas gdy wspomniany przepis wymaga wystapienia samej tylko
mozliwosci osiggniecia takich korzysci czy szkody dla renomy, a nie jej wystapienia, a zgodnie z utrwalonym
orzecznictwem jest to przestanka oceniana normatywnie na podstawie caloksztaltu okoliczno$ci sprawy;

co lacznie doprowadzilo do nieadekwatnego i nieuzasadnionego uznania przez Sad Okregowy, ze skarzacy nie
wykazal renomy znaku E. oraz nie przedstawil ,jednoznacznego dowodu”, ze dzialanie pozwanego moze mu przyniesé
nienalezne korzysci, czy by¢ szkodliwe dla charakteru odrézniajacego badZ renomy dla znaku E. i do oddalenia
powddztwa opartego o ten przepis, podczas gdy wszystkie okolicznoSci dotyczace uzywania znaku E. w obrocie
przesadzaja o jego renomowanym charakterze, a ryzyko powstania szkody dla renomy tego znaku i jego charakteru
odrozniajacego zachodzi i jest uzasadnione, a pozwany moze w dalszym ciagu czerpaé nienalezne korzysci chocby z
racji samej mozliwo$ci pozytywnego skojarzenia przez odbioréw znaku E. ze znakiem E.;

9) obraze prawa materialnego, tj. art. 10 ust. 1 u.z.n.k. poprzez jego bledna wykladnie i uznanie, ze znamie
wprowadzenia klienta w blad dotyczy opakowan towaréw, podczas gdy przepis ten dotyczy wylacznie oznaczen, a
skarzacy zarzucal pozwanemu uzywanie wprowadzajacego w blad oznaczenia E. (nie za$ stosowania wprowadzajacego
w blad opakowania), co spowodowato dokonanie przez Sad Okregowy blednych ustalen, ze znamie to w omawianym
przypadku nie wystepuje, gdyz ,$wiadomy i rozsadny konsument jest w stanie odr6zni¢ produkty sygnowane
nazwa producenta oraz wizualnie inng szata opakowan, co daje uzasadnione podstawy by stwierdzi¢, ze w tym
przypadku do wprowadzenia konsumentéw w blad, co do tozsamosci produktow nie dochodzi”, oraz poprzez
bledna wykladnie polegajaca na uznaniu, ze konieczne jest faktyczne wprowadzenie odbiorcow w blad, a nie -
zgodnie z utrwalonymi zasadami, jak tez literalnym brzmieniem omawianego przepisu - samo zaistnienie mozliwoéci
wprowadzenia odbiorcéw w blad co do pochodzenia towarows;

10) obraze prawa materialnego, tj. art. 10 ust. 1 u.z.n.k. poprzez jego bledng wykladnie i uznanie, ze wystepujace
tam znamie wprowadzenia klienta w blad nie moze zostaé zrealizowane, skoro konsument ,,w kazdej chwili chocby
uzywajac telefonu komoérkowego moze zweryfikowaé poprawnoéc zapamietanej nazwy - dzwoniac do polecajacego,
czy tez robigc wczes$niej zdjecie opakowania szukanego produktu czy wyrobu medycznego”, podczas gdy taka
wykladnia omawianej przeslanki jest nieuzasadniona i nie znajduje poparcia ani w utrwalonym orzecznictwie, ani
w rozpatrywanej rzeczywisto$ci rynkowej, w ktdrej konsumenci nie zachowuja sie w sposob, w jaki Sad Okregowy
to interpretuje, a co wiecej - jak podpowiada do$wiadczenie zyciowe - w przypadku niepewnosci co do nazwy
poszukiwanego preparatu (czyli de facto bedac wprowadzeni w blad) sklonni sg wybraé preparat bardziej znany,
renomowany, badz do takiego preparatu podobny, zwlaszcza jezeli - tak jak E. - jest od niego tanszy; spowodowalo to
bledne uznanie przez Sad Okregowy, ze powddztwo oparte na omawianej podstawie jest bezzasadne;



11) dokonanie ustalen sprzecznych ze zgromadzonym materialem w sprawie poprzez uznanie, ze dzialanie pozwanego
nie jest sprzeczne z prawem ani dobrymi obyczajami, podczas gdy skarzacy wykazal, ze uzywanie w obrocie przez
pozwanego znaku tudzaco podobnego do renomowanego znaku E. jest bezprawne (narusza art. 296 ust. 2 pkt 2
i 3 p.w.p.) i zmierza do przejecia czeSci klienteli skarzacego w sposoéb powszechnie uwazany za nieuczciwy, czym
takze narusza interes klientow, ktérzy moga czué sie wprowadzeni w blad czy wrecz oszukani, na skutek skojarzenia
produktu o nazwie E. ze znanym i cenionym produktem o nazwie E. (narusza zatem dobre obyczaje);

12) obraze prawa materialnego, tj. art. 3 ust. 1 u.z.n.k. poprzez jego:

(i) bledna wykladnie polegajaca na uznaniu, ze dla zastosowania tego przepisu konieczne jest wykazanie realnego
ryzyka wprowadzenia odbiorcow w blad, podczas gdy z utrwalonego orzecznictwa wynika, ze w przypadku zarzucanego
pozwanemu ,pasozytnictwa” wystarczajace jest stwierdzenie podobienistwa oznaczen oraz naruszenia lub zagrozenia
interesu, a nastepnie uznanie, ze wykluczone jest realne ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad w sytuacji
(rzekomego) tolerowania przez skarzacego wspoOlistnienia na rynku preparatéw farmaceutycznych oznaczonych
na bazie przedrostka ,espu”, co spowodowalo oddalenie powodztwa opartego na tej podstawie, podczas gdy
wskazany przez Saqd Okregowy argument jest nie tylko nieuzasadniony, ale przede wszystkim irrelewantny dla oceny
odpowiedzialno$ci pozwanego na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k.;

(ii) niewla$ciwe niezastosowanie na skutek blednego przyjecia przez Sad Okregowy, ze skarzacy zarzuca pozwanemu
shasladownictwo” jego produktu i w rezultacie nierozpoznanie przez Sad Okregowy roszczen skarzacego opartych
na art. 3 ust. 1 u.z.n.k. w zakresie zarzucanego pozwanemu ,pasozytnictwa”, czyli nieuczciwego budowania wlasnej
pozycji kosztem skarzacego polegajacego na czerpaniu nienaleznych korzysci (tj. zdobywaniu klienteli) w efekcie
skojarzenia przez odbiorcow znaku pozwanego ze znakiem skarzacego, co spowodowalo oddalenie powddztwa
opartego na tej podstawie;

13) obraze prawa materialnego, tj. art. 296 ust. 1 p.w.p., art. 287 ust. 2 w zwigzku z art. 296 ust. la p.w.p. oraz art.
18 ust. 1 pkt. 1-4 u.z.n.k., poprzez:

- dokonanie ich nieprawidtowej wykladni i uznanie, ze skarzacy nie jest uprawniony do skorzystania z wymienionych
tam roszczen wedle wlasnego uznania, a w szczeg6lnosci, Ze sg one zbyt daleko idace i ze ich taczne zastosowanie nie
zmierza do przywroécenia ,,ram” uczciwej konkurencji;

- zastosowanie art. 287 ust. 2 w zwigzku z art. 296 ust. la p.w.p. (zobowigzanie do podobania do wiadomosci publicznej
wyroku) oraz art. 18 pkt 3 u.z.n.k. (zobowiazanie do zlozenia oswiadczenia o odpowiedniej treci w odpowiedniej
formie) moze by¢ potencjalnie forma repres;ji, nie za$ sposobem usuniecia skutkéw zaistnialtych naruszen,

co spowodowalo lacznie oddalenie powodztwa w sprawie, podczas gdy wybor roszczen przez powoda nalezy do sfery
jego swobodnego uznania (w ramach realizacji praw podmiotowych oraz procesowych), a przekonanie Sadu na temat
danego roszczenia (np. zobowigzanie do zlozenia o$wiadczenia o odpowiedniej treSci w odpowiedniej formie) nie
powinno wplywaé negatywnie na interes powoda, jedynie korzystajacego z wachlarza roszczen przewidzianych przez
ustawodawce, tym bardziej, ze w kognicji Sadu lezy uwzglednienie powddztwa w czedci;

14) obraze przepisOw postepowania, tj. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dokonanie blednej, niespojnej i dowolnej oceny
dowodu w postaci opinii bieglego ekonomisty z zakresu eksploatacji praw na dobrach niematerialnych, umoéw
licencyjnych i wyceny marki i arbitralne (nieuzasadnione) uznanie jej za niewiarygodng, wewnetrznie sprzeczng
i nieadekwatna wobec zaistnialego w sprawie stanu faktycznego, przy jednoczesnym uznaniu jej za jasng oraz
zrozumiala i w konsekwencji uznanie, ze nie jest uzasadnione obciazenie pozwanego stawka 10% oplaty licencyjnej
wskazana przez powoda, choé stawka ta zostala przez bieglego uznana za adekwatna, tj. mieszczacg sie w przedziale
dopuszczalnej uczciwej i rzetelnie ustalonej wysoko$ci obowigzujacej na rynku farmaceutycznym oplaty licencyjne;j
naleznej z tytulu uzywania cudzego renomowanego znaku towarowego.



Powod w apelacji wniost o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentu prywatnego, tj. o§wiadczenia (...)
S.A. z siedziba w W. z dnia 28 stycznia 2016 r. na okolicznos¢, iz zarzuty Sadu Okregowego odnos$nie raportoéw z badan
konsumenckich o ich rzekomych brakach, ktére mialyby uniemozliwia¢ ocene ich wiarygodno$ci, sa niezasadne.

Pozwany (...) spbtka z 0.0. z siedziba w G. wnosil 0 oddalenie apelacji i zasadzenie na jego rzecz kosztéw postepowania
apelacyjnego.

Sad Apelacyjny zwazyt.

Apelacja zastluguje na uwzglednienie, o ile zmierza do uchylenia wyroku Sadu Okregowego i przekazania sprawy temu
Sadowi do ponownego rozpoznania.

W przedmiotowej sprawie pow6d domagat sie udzielenia mu ochrony prawnej, powolujac sie na spetnienie przestanek
okre$lonych w art. 296 ust. 2 pkt 21 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnoSci przemystowej (tekst jedn. Dz.
U.z2017r., poz. 776, zwanej dalej ,,p.w.p.”) oraz art. 3 ust. 1iart. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 ze zm., zwanej dalej ,u.z.n.k.”). Powod twierdzil,
ze jego prawo ochronne na stlowny znak towarowy (...) zostalo naruszone przez pozwanego, ktéry bezprawnie uzywa
w obrocie gospodarczym znaku (...), podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego powoda, w odniesieniu
do wyrobu medycznego przeznaczonego do lagodzenia dolegliwoéci Zotadkowo-jelitowych, tozsamego z produktem
farmaceutycznym, dla ktoérego chroniony jest znak (...) (towary podobne). Wedlug powoda skutkiem dziatania
pozwanego jest powstanie ryzyka wprowadzenia klientéw w blad, poprzez ryzyko skojarzenia znaku pozwanego z
zarejestrowanym znakiem towarowym powoda. Poniewaz - wedlug powoda - jego zarejestrowany znak towarowy
jest znakiem renomowanym, podlega on szerszej ochronie, obejmujacej sytuacje, gdy uzywanie przez pozwanego
znaku (...) moze przynie$¢ mu nienalezng korzysé lub by¢ szkodliwe dla odrézniajacego charakteru badz renomy
znaku (...). Powod twierdzil réwniez, ze zachowanie pozwanego stanowi zarazem czyn nieuczciwej konkurencji,
bedacy dzialaniem sprzecznym z prawem lub dobrymi obyczajami, zagrazajacym lub naruszajacym interes powoda
oraz klientdéw. Czynem tym jest takie oznaczenie przez pozwanego swoich towardéw, ktére moze wprowadzic klientow
w blad co do ich pochodzenia od danego producenta. Na tej podstawie powod sformutowal w pozwie zadania oparte
na treSci art. 296 ust. 1 p.w.p. oraz art. 18 ust. 1i 2 u.z.n.k.

Natomiast pozwany kwestionowal roszczenia powoda twierdzac, ze: uzywany przez niego znak (...) nie jest podobny do
zarejestrowanego znaku towarowego powoda (...); stosowanie przez niego znaku (...) nie powoduje powstania ryzyka
wprowadzenia klientow w blad, poprzez ryzyko skojarzenia znaku pozwanego z zarejestrowanym znakiem towarowym
powoda; zarejestrowany znak towarowy powoda nie jest znakiem renomowanym; uzywanie przez pozwanego znaku
(...) nie moze przynies¢ mu nienaleznych korzysci, ani by¢ szkodliwe dla odrozniajacego charakteru badz renomy
znaku (...); dzialanie pozwanego nie jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami oraz nie zagraza i nie narusza
interesu powoda oraz klientéw; oznaczenie przez pozwanego swoich towaréw znakiem (...) nie moze wprowadzié
klientow w blad co do ich pochodzenia od danego producenta.

W judykaturze wyjasniono, ze przy ocenie naruszenia prawa ochronnego na stowny znak towarowy istotne znaczenie
ma poréwnanie - w plaszczyZnie wizualnej - wyrazéw uzytych w znaku chronionym oraz w znaku bezprawnie
uzywanym, a nie poréwnanie postaci graficznej obu znakéw. Znak towarowy stowny przedstawia sie bowiem jako zapis
liter i dlatego przy poréwnaniu chodzi o warstwe stowna plaszczyzny wizualnej, a nie o rodzaj uzywanej grafiki, nie ma
zatem znaczenia odwolywanie sie do koloru i grafiki poréwnywanych znakéw. Natomiast jezeli roszczen okre$lonych
w art. 296 ust. 1 p.w.p. dochodzi - powolujac sie na prawo wylacznego uzywania znaku towarowego slownego -
uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy slowno-graficzny oraz, bedacy jego elementem, znak stowny,
konieczne jest nie tylko semantyczne i fonetyczne, ale takze wizualne poréwnanie obu znakéw ze znakiem stowno-
graficznym uzywanym przez pozwanego (por. uzasadnienie wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 26 wrzes$nia 2013 r.,
sygn. akt IT CSK 710/12, OSNC 2014, nr 5, poz. 54). Poniewaz w przedmiotowej sprawie powdd dochodzi roszczen
okre$lonych w art. 296 ust. 1 p.w.p. powolujac sie na prawo wylacznego uzywania slownego znaku towarowego, w



celu oceny podobiefistwa znaku (...) do zarejestrowanego znaku towarowego (...), w plaszczyZnie wizualnej nalezy
poréwnac wyrazy uzyte w znaku chronionym oraz w znaku bezprawnie uzywanym, a nie postac graficzng obu znakow.

Sad Okregowy dokonal takiego poréwnania, lecz jest ono wadliwe. Zdaniem Sadu pierwszej instancji jako podstawe
oceny podobienstwa nalezalo przyjac ogdlne wrazenie oraz identyczno$¢ obu znakdéw w warstwie wizualnej, shuchowej
i znaczeniowej. Podstawa dokonania tej oceny byl modelowy konsument, bedacy osoba rozwazna, Swiadoma
roznorodno$ci nazw specyfikow medycznych, wynikajacej zaréwno z nazw substancji czynnych, jak i sposobu
dzialania lekéw na organizm. Dokonujac oceny w plaszczyZnie wizualnej, Sad Okregowy stwierdzil, ze znaki (...) i
(...) nie sa podobne do siebie w stopniu mogacym wywotlaé¢ ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad. Oba znaki co
prawda rozpoczynaja sie od przedrostka ,espum” jednakze koncowki obu znakow, tj. ,isan” oraz ,-(m)ax”, r6znia sie
nie tylko wizualnie, ale i stuchowo. Wedlug Sadu pierwszej instancji, potencjalni odbiorcy obu preparatéw dokonuja
pomylek raczej w poczatkach nazw lekéw, albowiem - co do zasady - czlowiek zapamietuje koncow stow. Pacjenci,
ktbérzy nie potrafia przypomnie¢ sobie nazwy leku, moga wykorzystywaé mechanizm ,usensownienia” ich nazw,
dochodzi wéwczas do ,,przekrecenia” nazwy leku powoda w: ekstermisan, ekshumisan, ekspenisan - przy zachowaniu
przyrostka ,misan”. Zatem potencjalny odbiorca preparatow stron zapamieta koncowki ,misan” lub ,,max”, ignorujac
lub przekrecajac pierwsza cze$¢ nazwy ,espu” lub ,espum”. Tymczasem nie wystepuje podobienstwo koncowek
»~misan” oraz ,max”. (...) oznacza cos§, co jest ,najwieksze” lub ,maksymalne”, a w nazwach lekow co$, co ma wiekszg
dawke. Koncéwka ,,max” odroznia sie od koncowki ,,isan” lub ,misan”, ktéra nie budzi takich skojarzen. Zdaniem Sadu
Okregowego, koncéwka ,,max” odréznia wiec znak E. od znaku E..

Dokonujac oceny znaczeniowej wystepujacego w obu znakach przedrostka ,,espum”, Sad pierwszej instancji wskazal,
ze wywodzi sie on z lacinskiego slowa ,,spuma”, ktére oznacza piane. Tymczasem w medycynie wzdecie jest okreSlane
jako proces gromadzenia sie pecherzykow powietrza w jelitach, opisywanych tez jako piana. Piana za$ jest tym
czynnikiem, na ktérym skupione jest dzialanie obu preparatéw, bowiem gazy wytwarzane w przewodzie pokarmowym,
dopoki nie zostang spienione, same nie powoduja wzdeé. Wedlug Sadu Okregowego, przedrostek ,,espum” nawigzuje
zatem - cho¢ nie bezposrednio - do dolegliwosci, przeciwko ktérym dzialaja oba preparaty. Przy tym wskazal, ze
slowa ,spuma” lub ,espuma” s3g uzywane réwniez dla oznaczenia piany w jezykach hiszpanskim, portugalskim,
rumunskim, czy wloskim, ktore sg znane znacznej czeSci potencjalnych odbiorcéw. Wedlug Sadu pierwszej instancji,
jedynym elementem zbieznym poréwnywanych znakdéw jest przedrostek ,espum”, ktéry odnosi sie do procesu, na
ktorym skupione jest dzialanie obu preparatow. Wedlug Sadu Okregowego, klient znajacy jezyki obce lub specyfike
nazewnictwa preparatéw farmaceutycznych, dodatkowo wzbogacony powszechna wiedza z Internetu, bez trudu
odroézni znaki (...)1 (...), poprzez odrézniajaca je koncowke. Zas pozostala czes¢ odbiorcow bez trudu odrézni produkt
powoda od produktu pozwanego na pozostalych plaszczyznach porownawczych, w tym przede wszystkim plaszczyznie
wizualnej.

W ocenie Sadu Apelacyjnego, ma racje powdd zarzucajac Sadowi pierwszej instancji naruszenie przepisu art. 233 §
1 k.p.c. poprzez dowolna, a nie swobodna ocene dowoddw, ktéra doprowadzila ten Sad do dokonania nieopartych
na wnikliwej i kompleksowej ocenie materialtu dowodowego ustaleni, ze znaki towarowe E. i E. nie sa podobne w
stopniu uzasadniajgcym zaistnienie ryzyka wprowadzenia odbiorcow w blad, obejmujacego w szczegolnosci ryzyko
skojarzenia znaku uzywanego przez pozwanego ze znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz powoda. Ustalenia i
oceny Sadu Okregowego dotyczace podobienstwa uzywanego przez pozwanego znaku (...) do zarejestrowanego znaku
towarowego powoda (...), a takze modelowego konsumenta obu towaréw i wynikajgcego stad ryzyka konfuzji, sa
cze$ciowo niepoparte dowodami, a cze$ciowo oparte na ocenie dowoddw sprzecznej z zasadami logiki i do§wiadczenia
zyciowego.

W sposdb catkowicie dowolny Sad Okregowy ustalil, ze potencjalni odbiorcy obu preparatéw dokonujg pomylek raczej
w poczatkach nazw lekow, albowiem - co do zasady - czlowiek zapamietuje koncowki stow. Jest to poglad, ktory nie
zostal udowodniony i nie musi by¢ prawdziwy. Nieoparte na materiale dowodowym jest rowniez ustalenie, Ze pacjenci,
ktoérzy nie potrafia przypomnie¢ sobie nazwy leku, moga wykorzystywaé mechanizm ,usensownienia” ich nazw,
dochodzi wéwczas do ,,przekrecenia” nazwy leku powoda w: ekstermisan, ekshumisan, ekspenisan - przy zachowaniu
przyrostka ,,misan”. Ustalenia tego dokonal Sad Okregowy na podstawie tresci strony internetowej (...) przy czym



dowdd ten zostal przeprowadzony z urzedu, za$ Sad nie uprzedzil o tym fakcie stron, pomimo ze zawarto$é powolanej
strony internetowej nie obejmuje faktow powszechnie znanych. Pomijajac kwestie przydatnoSci do rozstrzygniecia
przedmiotowej sprawy dowodu z wypowiedzi internautéw na stronie zawierajacej ,,smieszne-teksty”, wskazac¢ nalezy,
ze z uwagi na wadliwo$¢ jego przeprowadzenia, dowdd ten nie mogl by¢ podstawa ustalen faktycznych. Natomiast
sprzeczne z zasadami logiki i doSwiadczenia zyciowego jest ustalenie modelowego konsumenta, ktéry mialby by¢
w wiekszoSci osobg znajaca lacine i terminologie medyczng, a co najmniej wybrane jezyki obce (tj. hiszpanski,
portugalski, rumunski, wloski). Poniewaz w wiekszoéci konsumentami §rodkéw przeznaczonych do lagodzenia
dolegliwos$ci zoladkowo-jelitowych sa pacjenci, a nie profesjonalisci (tj. lekarze, pielegniarki, aptekarze), przyjety
przez Sad pierwszej instancji modelowy konsument zostal wadliwie okre$lony, co skutkowato wadliwa oceng istnienia
ryzyka wprowadzenia klientow w blad, poprzez ryzyko skojarzenia znaku pozwanego z zarejestrowanym znakiem
towarowym powoda.

W judykaturze wyjasniono, ze renomowany znak towarowy, podlegajacy szczegdlnej ochronie, to znak nie tylko
rozpoznawalny na rynku, ale tez taki, z ktéorym wiaza sie pozytywne skojarzenia, ktéry budzi zaufanie i wskazuje
na dobra reputacje firmy. Ocena, czy znak towarowy jest znakiem renomowanym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt
3 p.w.p., powinna uwzglednia¢ takze renome przedsiebiorcy, ktérego firma obejmuje ten znak (por. uzasadnienie
wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 16 pazdziernika 2014 r., sygn. akt III CSK 275/13, OSNC 2015, nr 10, poz.
120). W wypadku renomowanego znaku towarowego chodzi o podobienstwo szczegblnego rodzaju, polegajace na
niebezpieczenistwie samego skojarzenia z nim innego znaku, w odniesieniu do jakichkolwiek towaréw. Stopien
podobienstwa jest tu usytuowany na niskim poziomie, wystarczy bowiem, aby p6zniejszy znak towarowy przywodzit
na mySl wczeéniejszy renomowany znak towarowy, kojarzyl sie z nim lub byl z nim laczony w $wiadomoéci
relewantnego odbiorcy (por. uzasadnienie wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 2 lutego 2017 r., sygn. akt I CSK 778/15,
LEX nr 2297410).

W ocenie Sadu Apelacyjnego, ma racje powdd zarzucajac Sadowi pierwszej instancji naruszenie przepisu art. 233 §
1 k.p.c. poprzez dowolng, a nie swobodna ocene dowoddow, ktéra doprowadzila ten Sad do dokonania nieopartych
na wnikliwej i kompleksowej ocenie materialu dowodowego ustalen, ze zarejestrowany na rzecz powoda znak
towarowy (...) nie jest znakiem renomowanym, za$§ uzywanie przez pozwanego znaku (...) nie moze przynies¢ mu
nienaleznych korzy$¢ lub spowodowac szkody dla odrézniajacego charakteru badz renomy znaku (...). Ustalenia i
oceny Sadu Okregowego dotyczace oceny zarejestrowanego znaku towarowego powoda (...) w kontekScie pojecia
znaku renomowanego, a takze konsekwencji uzywania przez pozwanego znaku (...), rbwniez sg cze$ciowo niepoparte
dowodami, a cze$ciowo oparte na ocenie dowodéw sprzecznej z zasadami logiki i do§wiadczenia zyciowego.

W sposéb calkowicie dowolny Sad Okregowy ustalil, ze pozwany prowadzil szeroka kampanie reklamowa i
promocyjna swoich produktéw, w tym preparatu oznaczonego znakiem (...). Na te okoliczno$é nie zostaly bowiem
powolane jakiekolwiek dowody. W konsekwencji nieoparte na dowodach jest rowniez ustalenie Sadu pierwszej
instancji, Ze uzywanie przez pozwanego znaku (...) nie moglo przynie$¢ mu nienaleznych korzy$ci. Natomiast
sprzeczna z zasadami logiki i do§wiadczenia zyciowego jest ocena Sadu pierwszej instancji, ze powod nie udowodnil
renomowanego charakteru zarejestrowanego na jego rzecz znaku towarowego. W miejsce dokonania wnikliwej
analizy przedstawionych przez powoda dowodéw, Sad Okregowy ograniczyt sie do lacznego ich zakwestionowania
jako wartoSciowego materialu dowodowego, wskazujac, ze niewystarczajace bylo przedstawienie ,prospektow
reklamowych sprzed kilku lat oraz danych bez szczegblowego opisu metod statystycznych”. Kwestionujac wszystkie
zawnioskowane przez powoda dowody z przyczyn rzekomo formalnych, Sad Okregowy w rzeczywistosci uchylit sie
od dokonania ich oceny, a co za tym idzie, od podjecia préby prawidlowego ustalenia stanu faktycznego sprawy, a
nastepnie dokonania oceny charakteru zarejestrowanego znaku towarowego powoda. Ponadto stwierdzajac, ze wobec
wprowadzenia na rynek wielu innych lekéw i preparatéw usuwajacych dolegliwoéci zwigzane z nagromadzeniem
sie piany bedacej przyczyna wzdeé, na podstawie zgromadzonego materiatu dowodowego nie sposdb jest ocenic¢
renomy produktu powoda, Sad pierwszej instancji w rzeczywisto$ci przyjat zatozenie, ze wobec dynamiki zmian stanu
faktycznego nie istnieje mozliwo$¢ udowodnienia renomy znaku towarowego powoda, ktore jest wadliwe.



Ponadto w przedmiotowej sprawie powdd twierdzil, ze zachowanie pozwanego stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
polegajacy na takim oznaczeniu przez pozwanego towardw, ktére moze wprowadzi¢ klientébw w blad co do ich
pochodzenia od danego producenta. Powdd zarzucal pozwanemu pasozytnictwo, tj. podszywanie sie pod cudza
renome i czerpanie w ten sposob nienaleznych korzysci polegajacych przede wszystkim na nieuczciwym zdobywaniu
klienteli. Tymczasem Sad Okregowy, badajac roszczenie powoda oparte na przepisach ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, analizowal zachowanie pozwanego jako nasladownictwo, pomimo Ze formalnie odwolywal
sie do tresci art. 10 ust. 1 u.z.n.k. W konsekwencji trafny jest zarzut skarzacego naruszenia przez Sad pierwszej instancji
art. 3 ust. 1u.z.n.k.

Wszystkie wyzej wskazane uchybienia powoduja, ze Sad Okregowy, pomimo ze formalnie wypowiedzial sie negatywnie
o roszczeniach powoda, w rzeczywisto$ci nie rozpoznat istoty sprawy. Dokonujac bowiem ustalen nie opartych na
dowodach, badz opartych na calkowicie dowolnej ich ocenie, Sad pierwszej instancji nie wywiazal sie z obowiazku
ustalenia stanu faktycznego sprawy, a nastepnie dokonania oceny prawnej roszczen powoda. Wobec nierozpoznania
istoty sprawy przez Sad pierwszej instancji, ktére doprowadzitlo do uchylenia zaskarzonego wyroku, na tym
etapie postepowania niecelowa byla analiza zarzutéw naruszenia prawa materialnego, w szczego6lnosci dotyczacych
poszczegblnych roszczen zgloszonych w pozwie.

Ponownie rozpoznajac sprawe Sad pierwszej instancji powinien dokonaé¢ wnikliwej i rzetelnej oceny dowodow
przedstawionych przez strony, a nastepnie ustali¢ stan faktyczny w zakresie niezbednym do rozpoznania niniejszej
sprawy i dokonac jego oceny prawnej. W szczegoblnos$ci ustalenia i oceny Sadu Okregowego powinny dotyczy¢ kwestii:
czy uzywany przez pozwanego znak (...) jest podobny do zarejestrowanego znaku towarowego powoda (...); czy
stosowanie przez pozwanego znaku (...) powoduje powstanie ryzyka wprowadzenia klientéw w blad, poprzez ryzyko
skojarzenia znaku pozwanego z zarejestrowanym znakiem towarowym powoda; czy zarejestrowany znak towarowy
powoda jest znakiem renomowanym; czy uzywanie przez pozwanego znaku (...) moze przynie$¢ mu nienalezne
korzysci, lub by¢ szkodliwe dla odrézniajacego charakteru badz renomy znaku (...); czy dzialanie pozwanego jest
sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami oraz czy zagraza lub narusza interes powoda lub klientdw; czy oznaczenie
przez pozwanego towar6éw znakiem (...) moze wprowadzi¢ klientow w blad co do ich pochodzenia od danego
producenta.

Dopiero te ustalenia i oceny pozwola na weryfikacje zadan powoda sformulowanych w pozwie. Natomiast wypowiedzi
Sadu Okregowego w tym przedmiocie dokonane w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku byly przedwczesne, jako
nieoparte na ustaleniach faktycznych pozwalajacych na ocene istnienia odpowiedzialno$ci pozwanego co do zasady.

Podstawg orzeczenia Sadu Apelacyjnego byt art. 386 § 4 k.p.c. O kosztach postepowania odwolawczego orzeczono na
podstawie art. 108 § 2 k.p.c.



