Sygn. akt VII AGa 194/18

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 marca 2018 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie VII Wydziatl Gospodarczy w skladzie:
Przewodniczqcy: SSA Tomasz Szancilo

Sedziowie: SA Jolanta de Heij-Kaplinska (spr.)

SA Ewa Stefanska

Protokolant: sekr. sqdowy Izabela Nowak

Ppo rozpoznaniu w dniu 16 marca 2018 r. w Warszawie

na rozprawie sprawy z powédztwa (...) S.A. z siedzibg w A.
przeciwko (...) sp. z 0.0. z siedzibg w S.

o ochrone praw do znakéw towarowych

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sqdu Okregowego w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2016 r., sygn. akt XXII GWzt 79/15

I. oddala apelacje;

II. zasqdza od (...) sp. z o.0. z siedzibg w S. na rzecz (...) S.A. z siedzibq w A. kwote 1.260 zl (jeden
tysiqc dwiescie szesédziesiqt zlotych) tytulem zwrotu kosztéow postepowania apelacyjnego.

Sygn. akt VII AGa 194/18

UZASADNIENIE

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII Sad Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
udzielil (...) S.A. w A. zabezpieczenia roszczen:

1. o zakazanie (...) spolce z ograniczong odpowiedzialno$cia w S. naruszen praw do stownego wspoélnotowego znaku
towarowego M. nr (...) oraz graficznego wspolnotowego znaku towarowego nr (...), poprzez zakazanie obowigzanemu
- na czas trwania postepowania - wytwarzania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, oferowania,
uzywania w reklamie oraz skladowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu olejéw silnikowych w
opakowaniach z zakretka oznaczong slownym wspélnotowym znakiem towarowym M. nr (...) lub graficznym
wspolnotowym znakiem towarowym nr (...), w szczegdlnoSci w opakowaniach z zakretkami o wygladzie

2. o nakazanie usuniecia skutkow naruszenia, poprzez:

- nakazanie zniszczenia wszelkich znajdujacych sie w posiadaniu obowiazanego i bedacych jego wlasno$cia zakretek
oznaczonych stlownym wspoélnotowym znakiem towarowym M. nr (...) lub graficznym wspolnotowym znakiem



towarowym nr (...), uzywanych do zamykania pojemnikéw z wyrobami na potrzeby motoryzacji, a w szczegdlnoSci
olejow silnikowych,

- nakazanie wycofania z obrotu przez obowigzanego zakretek oznaczonych slownym wspolnotowym znakiem
towarowym M. nr (...) lub graficznym wspolnotowym znakiem towarowym nr (...), uzywanych do zamykania
pojemnikéw z wyrobami na potrzeby motoryzacji, a w szczegdlnosci olejow silnikowych,

poprzez

a. nakazanie zajecia — na czas trwania procesu — zakretek pojemnikéw z olejem silnikowym oznaczonych slownym
wspolnotowym znakiem towarowym M. nr (...) lub graficznym wspolnotowym znakiem towarowym nr (...), luzem
albo wraz z opakowaniem, w szczego6lno$ci zakretek o wygladzie

b. nakazanie obowigzanemu — na czas trwania procesu — wycofania z obrotu pojemnikow olejéw silnikowych z
zakretkami oznaczonymi slownym wspélnotowym znakiem towarowym M. nr (...) lub graficznym wspolnotowym
znakiem towarowym nr (...), w szczeg6lnosci z zakretkami o wygladzie:

Sad zagrozil przy tym (...) spolce z ograniczona odpowiedzialno$cia w S. obowigzkiem zaplaty na rzecz (...) S.A. kwot
po 1.500 z} za kazdy dzieh naruszenia obowigzkéw okre§lonych w punktach .11 I.2b.

Sad Apelacyjny w Warszawie zmienil zaskarzone postanowienie w ten sposob, ze: w punkcie 2a usunal stowa "albo
wraz z opakowaniem", w punkcie 2b ustalil, ze nakaz wycofania dotyczy pojemnikéw olejow silnikowych z zakretkami
w tym punkcie opisanymi - oznaczonych i sygnowanych logo "(...)" oraz oddalil dalej idacy wniosek o udzielenie
zabezpieczenie w zakresie uwzgledniony w tym punkcie.

W zakreslonym przez Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII Sad Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow
Przemystowych dwutygodniowym terminie (...) S.A. w A. wniést o:

I. zakazanie (...) spblce z ograniczong odpowiedzialno$ciag w S. naruszen praw do stownego wspoélnotowego znaku
towarowego M. nr (...) oraz graficznego wspélnotowego znaku towarowego nr (...). zakazanie wytwarzania,
wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, oferowania, uzywania w reklamie oraz skladowania w celu
oferowania i wprowadzania do obrotu olejow silnikowych w opakowaniach z zakretka oznaczong wspdlnotowym
znakiem towarowym M. nr (...) lub graficznym wspdélnotowym znakiem towarowym nr (...), w szczegolnosci w
opakowaniach z zakretkami o wygladzie

II. nakazanie pozwanemu usuniecia skutkow naruszenia poprzez:

a. nakazanie zniszczenia wszelkich znajdujacych sie w posiadaniu pozwanego zakretek oznaczonych slownym
wspolnotowym znakiem towarowym M. nr (...) lub graficznym wspdlnotowym znakiem towarowym nr (...)
uzywanych do zamykania pojemnikéw z olejem silnikowym, o wygladzie:

b. nakazanie wycofania z obrotu przez pozwanego zakretek oznaczonych slownym wspolnotowym znakiem
towarowym M. nr (...) lub graficznym wspoélnotowym znakiem towarowym nr (...), uzywanych do zamykania
pojemnikéw z olejem silnikowym, o wygladzie:

III. nakazanie pozwanemu podania do publicznej wiadomoéci, na jego koszt, w terminie 30 dni od dnia
uprawomocnienia sie wyroku, ogloszenia o tresci: ,Wyrokiem z dnia [...] Sad Okregowy w Warszawie zakazal (...)
Sp. z 0.0. z siedziba w S. (...), (...)-(...) O. uzywania slownego wspodlnotowego znaku towarowego M. oraz graficznego
wspolnotowego znaku towarowego , tj. zakazat (...) Sp. z 0.0. wytwarzania, wprowadzania do obrotu, importowania,
eksportowania, oferowania, uzywania w reklamie oraz skladowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu
olejow silnikowych, w opakowaniach z zakretka oznaczong wspo6lnotowym znakiem towarowym M. lub graficznym
wspolnotowym znakiem towarowym .”



poprzez:

a. umieszczenie na stronach internetowych pod adresem (...) oraz (...) a w przypadku zmiany przez pozwanego
w trakcie postepowania sadowego tych stron internetowych na inne, to na innych stronach internetowych, za
posrednictwem ktérych, w dniu wydania orzeczenia w niniejszej sprawie bedzie on prowadzit dzialalnosé handlowa
lub promocyjna polegajaca na sprzedazy lub promocji olei silnikowych, w sposéb widoczny bezposrednio po otwarciu
tej strony, w wymiarze co najmniej 1/3 widocznej powierzchni strony w sposéb czytelny i utrzymywanie tego
ogloszenia przez okres jednego miesigca;

b. opublikowanie dwukrotnie w odstepach tygodniowych, w piatkowym wydaniu gazety codziennej pt. Gazeta (...)
informacji o orzeczeniu wydanym w niniejszej sprawie poprzez umieszczenie na trzeciej stronie tego dziennika w
czarnej ramce, kolorowego ogloszenia o formacie nie mniejszym anizeli 1/3 powierzchni strony;

z zagrozeniem na podstawie art. 1050, 1050 i art. 1051 k.p.c. obowigzkiem zaplaty na rzecz powoda sumy 2.000 z}
za kazdy dzien zwloki w wykonaniu tego obowigzku.

Powod wniost rowniez o zobowigzanie pozwanego do udzielenia informacji o pochodzeniu zakretek oznaczonych
stownym wspolnotowym znakiem towarowym M. nr (...) lub graficznym wspolnotowym znakiem towarowym nr (...)
poprzez wskazanie firm (nazw), adreséw dostawcodHw tych towardw, ilosci otrzymanych i/lub zaméwionych od tych
dostawcow towardéw oznaczonych ww. znakami towarowymi, a takze cen uiszczonych tym dostawcom za te towary

za okres od 21 grudnia 2010 r. do dnia przekazania informacji. Na podstawie art. 756> § 1 k.p.c. w zw. z art. 1050" i

1051" k.p.c., w przypadku wydania postanowienia o obowiazku udzielenia informacji, wni6st o zagrozenie pozwanemu
nakazaniem zaplaty na jego rzecz kwoty 2.000 zl za kazdy dzien naruszenia obowigzkéw okreslonych w punkcie IVa.

(...) spolka z ograniczong odpowiedzialno$cia w S. zazadala oddalenia powodztwa i zwrotu kosztéw procesu.

Wyrokiem z dnia 27 czerwca 2016 r. Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII Sad Wspdlnotowych Znakow
Towarowych i Wzorow Przemystowych zakazal (...) spolce z ograniczona odpowiedzialnoécia w S. naruszen praw (...)
S.A. z siedzibg w A. do slownego unijnego znaku towarowego M. nr (...) oraz graficznego unijnego znaku towarowego
nr (...), przez wprowadzanie do obrotu i oferowanie oraz skladowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu
olejow silnikowych w opakowaniach z zakretka z oznaczeniem M., w szczeg6lnoéci o wygladzie przedstawionym na
fotografii

oraz oddalil powodztwo w pozostatej czesci (punkt drugi) i zasadzil od (...) spolki z ograniczona odpowiedzialnoScig
w S. narzecz (...) S.A. z siedziba w A. kwote 4.436 (cztery tysiace czterysta trzydziesci sze$c) zlotych tytutem zwrotu
kosztéw procesu (punkt trzeci).

Powyzszy wyrok zostal wydany na podstawie nastepujagcych ustalen faktycznych i rozwazan
prawnych:

Zalozona w 1932 r. spétka akcyjna prawa francuskiego (...) S.A. z siedziba w A. jest producentem silnikowych
olei samochodowych i motocyklowych. Powdd wytwarza specjalistyczne $rodki smarne na potrzeby sportow
motocyklowych i samochodowych oraz oleje silnikowe stosowane na co dzien, przeznaczone dla r6znych marek
samochodow i rodzajow silnikéw. Polskim przedstawicielem powoda jest M. (...) odpowiedzialny za dystrybucje
produktéw i rozwoj marki. Produkty M., obecne na polskim rynku od 1995 r., znane sa przede wszystkim wsréd
uzytkownikoéw motocykli i wysoko przez nich oceniane.

(...) S.A. sluza m.in. prawa do unijnych znakéw towarowych: slownego M. zarejestrowanego w Urzedzie Unii
Europejskiej ds. Wlasno$ci Intelektualnej pod nr. (...) oraz slowno-graficznego zarejestrowanego pod nr. (...)
dla towardéw i ustug w klasach klasyfikacji nicejskiej: 1. (m.in. Srodki chemiczne stosowane w przemysle, dodatki
chemiczne do paliw silnikowych w tym benzyny do silnikdéw, Srodkdw smarowych, olejéow i smaréw; plyny



hydrauliczne do obwod6éw hamulcowych, sprzegiel i automatycznych skrzyn biegéw) oraz 4. (m.in. oleje przemystowe
i smary, $rodki smarne; niechemiczne dodatki do paliw silnikowych, olejow, smaréw i §rodkéw smarnych; $rodki
pochlaniajgce).

Uprawniony intensywnie uzywa znakéw towarowych M., w szczegélno$ci opatruje nimi opakowania swych
produktéw, w tym nakretki pojemnikéw na smary. Znaki te sa wykorzystywane przez powoda takze w informacji
handlowej, w reklamie (takze internetowej) oraz w dzialaniach sponsoringowych (powdd sponsoruje ekipy
uczestniczgce w rajdach samochodowych i imprezy motoryzacyjne).

Nakretki w kolorze czarnym sg przeznaczone dla olejow syntetycznych najwyzszej jakoSci, najbardziej
zaawansowanych technologicznie. Stosowane przez powoda zamkniecie (...)(...);M.* (...)/B. (...) wytwarzane jest przez
zaklady produkeyjne (...) oraz (...) H. skad jest dostarczane bezposrednio do (...) S.A. Nakretki z wyttoczonym znakiem
towarowym M. dostepne sg wylacznie dla produkowanych przez powoda wyrobéw smarnych. Korki stosowane przez
powoda sa tak skonstruowane, ze kazda ingerencja zmierzajgca do jego odkrecenia jest na nim widoczna.

(...) spolka z ograniczona odpowiedzialnoéciag w S. prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza w zakresie produkeji i sprzedazy
chemii motoryzacyjnej, kosmetykéw samochodowych, w tym olejéw samochodowych. Jej wyroby sg oferowane,
reklamowane i wprowadzane do obrotu pod marka (...), nagrodzong w 2014 r. (...) ogélnopolskiego konkursu (...)
2014.

Pozwany wspolpracuje z powigzanym z nim gospodarczo (...) spotka z o.o. z siedzibg w S., ktorej od kilku lat
wydawany jest przez (...) Ltd (...) certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie projektowania, produkeji i sprzedazy
chemii oraz kosmetykéw samochodowych. Pozwany otrzymatl liczne wyrdznienia za kosmetyki samochodowe marki
(...) . Wspdlpracuje z (...) spolka z 0.0. w W., od ktdrej nabywa zamkniecia opakowan produktéw do przemyshu
motoryzacyjnego, w tym zamkniecie 5o0mm z lejkiem, z oznaczeniem (...) (...) (...) (...), wytwarzanym przez zaklad
produkeyjny (...).

Sad Okregowy ustalil, ze 22 wrze$nia 2015 r. M. G. (1) nabyl od (...) S.A. w K. dwie pieciolitrowe batiki oleju silnikowego
(...)(data produkcji 6/08/2014 r., nr partii (...)) i (...) (...) (bez daty produkeji i nr partii). Pierwsza z nich byla
zamknieta nakretka z oznaczeniem M. : .

5 listopada 2015 r. M. G. (1) nabyt od (...) S.A. w K. pieciolitrowa barnke oleju silnikowego (...) (...) (data produkcji
6/08/2014 r., nr partii (...)). Opakowanie bylo zamkniete nakretka z oznaczeniem M.: . Sprzedany towar pochodzil
od (...) spolki z ograniczona odpowiedzialnoScia w S., ktdéra zostala wskazana na etykiecie. Na czas transportu byt
owiniety przezroczysta folia, na ktérej umieszczono naklejke ze wskazaniem sprzedawcy, odbiorcy i trasy dostawy.

Dalej Sad Okregowy ustalil, ze producentem oleju silnikowego (...) jest (...) spblka z ograniczong odpowiedzialnoScig
w S.. Spolka jest znana na rynku przede wszystkim jako wytworca kosmetykéw samochodowych (...).

Sad Okregowy podkreslil, ze w trakcie wykonywania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, 10 grudnia 2015 r. nie
stwierdzono w siedzibie pozwanego zadnych opakowan oleju silnikowego z nakretkami oznaczonymi M. ani samych
takich nakretek. Nie ma ich takze na rynku. Dostawca nakretek do opakowan oleju silnikowego (...) bez oznaczenia
M. jest (...) spotkazo.0.wW..

Spolka (...) nie nalezy do sieci autoryzowanych dystrybutoréw produktéw uprawnionego, nie jest tez powigzana
kapitalowo ani osobowo z (...) S.A. Nigdy nie uzyskala jej zgody na uzywanie znakoéw towarowych M..

Sad Okregowy zaznaczyl, ze okolicznoSci faktyczne istotne dla rozstrzygniecia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c.
ustalone zostaly w oparciu o zaoferowany przez strony material dowodowy. Sad uwzglednit wnioski zgloszone przez
(...) S.A. w pozwie i replice, a przez pozwanego w piSmie procesowym z 19 stycznia 2016 r. oraz w zalaczniku do
protokotu rozprawy z 25 stycznia 2016 r., uznajac ze dopuszczenie dowodéw zawnioskowanych w piSmie tym nie
przedluzy postepowania. Rozliczne wnioski formalne i dowodowe (takze stuzace poszukiwaniu dowodow) zglaszane



przez pozwanego w toku postepowania oddalone zostaly przez Sad jako spdznione wobec nieuprawdopodobnienia
okolicznosci, o ktérych mowa wart. 207 § 6 k.p.c. Sad Okregowy nie uznal, ze potrzeba zgloszenia twierdzen i dowodéw
powstala p6zniej niz w odpowiedzi na pozew. Fakt, ze pozwany uzyskal je w toku sprawy, nie oznacza, ze wcze$niej
nie bylo to mozliwe. Wielko$¢ materialu dowodowego i stale nowych twierdzen o okolicznosciach faktycznych (pismo
przygotowawcze z 4 kwietnia 2016 r., protoko6l rozprawy z 13 czerwca 2016 r., wnioski dowodowe z pisma z 24 czerwca
2016 r. zloZonego po zamknieciu rozprawy) wyklucza przyjecie, ze ich uwzglednienie nie spowodowaloby zwloki w
rozpoznaniu sprawy. (a contrario art. 207 § 6 k.p.c.) Zlozone jako zalacznik do protokotu rozprawy, a w istocie pismo
przygotowawcze z 24 czerwca 2016 r. zostalo zwrdécone wobec braku wymaganego art. 207 k.p.c. zobowigzania.

Sad Okregowy powolal sie na zasade rozkladu ciezaru dowodu (art. 6 k.c.), ktéra w niniejszym postepowaniu
oznaczala, ze to nie pozwany byl zobowigzany udowodnié, ze nie naruszyl praw wylgcznych (...) S.A. (dowod
negatywny), lecz pow6d winien byt dowie$¢ wkroczenia przez spolke (...) w sfere wylacznosSci uzywania znakow
towarowych M.. W ocenie Sadu naruszenie praw wylacznych powoda zostalo nalezycie udowodnione dowodami
rzeczowymi, dokumentami i uzupeliajacymi je zeznaniami §wiadkow.

Odmiennie niz ma to zazwyczaj miejsce w tego rodzaju sprawach, spolka (...) skoncentrowala sie na wykazywaniu,
ze prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza nie naruszajac praw wylacznych os6b trzecich ani dobrych obyczajow
handlowych. Sad Okregowy wskazal, ze wybor takiej taktyki procesowej sprawil, iz poniosta wydatki na przedstawienie
nieskutecznego dowodu negatywnego, zamiast skupi¢ sie na zwalczaniu shuszno$ci stawianych jej konkretnych
zarzutéw. Dysponujac dokumentacjg ksiegowa i majac mozliwo$é odczytania kodéw kreskowych umieszczonych na
etykietach spornych produktéw pozwany z pewno$cig méglby to zrobié. Nie musial wycofywaé z rynku calej partii
produktow, by skontrolowac ich oznaczenie. Skoro za$ nie zaprzeczyl faktu sprzedazy do (...) S.A. zakwestionowanych
olejow, Sad Okregowy przyjal, Ze zostaly one przez pozwanego wprowadzone do obrotu.

Sad Okregowy ocenil wartoé¢ Srodkdéw dowodowych w sprawach nalezacych do wlaéciwoéci sadéow gospodarczych.
Uznal, ze podstawowe znaczenie dowodowe maja dokumenty, fotografie i dowody rzeczowe. Zeznania $wiadkéw i
stron maja jedynie charakter uzupeliajgcy. Prowadzong przez te osoby dzialalno$¢ gospodarcza lub wykonywang
przez nie prace zawodowa, ktérej dotycza skladane zeznania, cechuje powtarzalno$é zdarzen, co - jeéli doda¢ do niej
uplyw czasu - negatywnie wplywa na jako$¢ zeznan, ktore sa zwykle dos§¢ ogdlne, nieprecyzyjne. Zeznajacy czesto
myla tego samego rodzaju fakty, stabo znane im osoby, terminy, jesli ich relacja nie jest wsparta np. dokumentem.
Nie mozna wymagac od nich zapisu fotograficznego zdarzen, by zeznania Swiadkdw i stron w procesie gospodarczym
uzna¢ za wiarygodne. Jeli strona sporu przedstawia dowdd rzeczowy i dokument — jak bylo w tym przypadku —
to ich niezakwestionowanie, niepodwazenie przez przeciwnika procesowego jest decydujace dla oparcia ustalen na
wszystkich dowodach lacznie, cho¢by zeznania §wiadkow i stron nie byly do$¢ dokladne.

W ocenie Sadu Okregowego, w zasadniczych dla rozstrzygniecia sporu kwestiach, zeznania §wiadkow J. M. (1), P. P. (1),
M. G. (1), A. S. (1) oraz A. M. byly wiarygodne, korespondujace z pozostalym materiatem dowodowym i uzupehiajace
go. Zeznania P. N. tylko w bardzo ograniczonym zakresie postuzyly czynieniu przez Sad ustalen faktycznych, poniewaz
zadawane mu pytania dotyczyly twierdzen nieistotnych dla rozstrzygniecia sporu lub spdznionych (stosowne zarzuty
nie znalazly sie w odpowiedzi na pozew). Autentyczno$¢ dokumentéw prywatnych i urzedowych (zlozonych takze
w formie kopii i odpiséw) nie byla przez strony wzajemnie kwestionowana, mogly wiec one shuzy¢ weryfikacji
zeznan $wiadkow i przedstawiciela pozwanego, pozwalajac na poczynienie ustalen w oparciu o dowody niesprzeczne
wewnetrznie, wzajemnie logicznie sie dopehiajace.

Sad Okregowy ocenit probe pozwanego podjeta w toku postepowania podwazenia dowodéw rzeczowych i faktur
zakupu. Dysponujac oryginalnymi opakowaniami pozwany nie wykazal, ze nie zostaly przez niego wprowadzone
do obrotu, lecz snul przypuszczenia majace malo wspolnego z praktyka prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej.
Przywolanie policji do wykonania zabezpieczenia, czy prywatne §ledztwo dotyczace dzialain wlasnego przedsiebiorstwa
i konkurentéw rynkowych odsuwalo spoétke (...) od skutecznego zaprzeczenia faktu sprzedazy kilku opakowan
oleju silnikowego zamknietego z uzyciem zakretek z oznaczeniem M., a taki wlasnie stawiano jej zarzut. Pozwany,
reprezentowany przez profesjonalnego pelnomocnika, musial mie¢ przy tym $§wiadomo$é, ze skala bezprawnego



uzywania znakéw towarowych osoby trzeciej ani wina nie maja znaczenia dla uznania przez sad, ze doszlo do
naruszenia i zastosowania sankcji zakazowych.

Sad Okregowy pomingl dowody zgloszone przez pozwanego majace stuzy¢é wykazaniu, ze spoélka (...) dokonuje
kontroli jakosci sprzedawanych produktéw, ze nie stwierdzono innych przypadkéw uzycia nakretek z oznaczeniem
M. dla opakowan olejow silnikowych (...). Dowody te nie podwazaja faktu sprzedazy produktéw w kwestionowanych
opakowaniach we wrzeéniu i listopadzie 2015 r. Dla potwierdzenia tego faktu nie bylo konieczne prowadzenie
wnioskowanego przez powoda w replice dowodu z opinii bieglego. W sytuacji podwdjnej identycznos$ci stownego znaku
towarowego M. i oznaczenia olejow silnikowych wprowadzonych do obrotu przez pozwana oraz towaréw, dla ktérych
sg one odpowiednio chronione i uzywanie, mniejsze znaczenie majg okoliczno$ci mogace wplywaé na istnienie ryzyka
konfuzji konsumenckiej lub jego brak, odnosza sie one bowiem wylacznie do znaku slowno-graficznego. Bez znaczenia
dla rozstrzygniecia sprawy byly takze dowody uzywania i znajomo$ci znaku towarowego (...), udzialu pozwanego w
rynku olejéw silnikowych.

Sad Okregowy przypomnial, ze podstawowg funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub
koncowemu odbiorcy mozliwoséci okreélenia pochodzenia towaru lub ustlug nim oznaczonych, odréznienia (bez
ewentualnego wprowadzenia w blad) ich od towaréw lub ustug innego pochodzenia.

Prawo wylaczne przyznawane jest, aby umozliwi¢ wlascicielowi znaku towarowego ochrone jego szczegdlnych
interesow, zadbanie o to, aby znak ten mogl wlasciwie pelni¢ wlasciwe sobie funkcje: wskazywania konsumentom
pochodzenia towaru/ushugi, jako$ciowa, reklamowsa, komunikacyjna i inwestycyjng. Wykonywanie tego prawa jest
zastrzezone dla przypadkéw, w ktorych uzywanie przez osoby trzecie okre$lonego oznaczenia negatywnie wplywa lub
moze wplywaé na ktérakolwiek z tych funkcji.

Przepis art. 9 ust. 2 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej (zmienionego rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16 grudnia 2015
r.) stanowi, ze bez uszczerbku dla praw wlasciciela nabytych przed data zgloszenia lub data pierwszenstwa unijnego
znaku towarowego wlasciciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, ktére nie maja jego zgody,
uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towaréw lub ustug, oznaczenia, w przypadku gdy oznaczenie to jest:

a. identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére sg identyczne
z tymi, dla ktorych znak ten zostal zarejestrowany;

b. identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest uzywane w odniesieniu do towaré6w lub
ustug, ktore sg identyczne lub podobne do towardéw lub ustug, dla ktorych znak ten zostal zarejestrowany, jezeli istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcow w blad, ktore obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia
ze znakiem towarowym,;

c. identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezaleznie od tego, czy jest ono uzywane w
odniesieniu do towaréw lub ustug, ktore sa identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla ktérych znak ten zostal
zarejestrowany, w przypadku gdy cieszy sie on renoma w Unii i uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny
przynosi nienalezna korzys¢ lub jest szkodliwe dla odrozniajacego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Sad Okregowy podkreslil, ze ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu
znaku (oznaczenia) pozwanego powinna sie opiera¢ na ich zgodnoS$ci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki
nalezy poréwnywacé calo$ciowo, a decydujace znaczenie mie¢ beda elementy odrozniajace (dominujgce), a nie opisowe.
Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub
uzupehien — wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako calo$é, wykazuje nieznaczne réznice, ktére nie
zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta (tak w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion).

Dwa znaki towarowe sg do siebie podobne jezeli, z punktu widzenia okre§lonego kregu odbiorcéw, sa przynajmniej
czeSciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z 23/10/2002 r. w sprawie



T-6/01 Matratzen) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sg identyczne, czy tez mozna mowié
zaledwie o podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakow
i ich calo$ciowego oddzialywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego
przecietnego konsumenta. (tak wyroki Trybunalu z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion, z 8/05/2014
r. w sprawie C-591/12 P Bimbo SA ).

W ocenie Sadu Okregowego, dokonujac oceny identyczno$ci i podobienstwa towaréw i ustlug nalezy bra¢ pod
uwage wszystkie czynniki charakteryzujgce zachodzace miedzy nimi relacje (zalezno$ci), szczegdblnie ich rodzaj i
przeznaczenie, spos6b uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sa sprzedawane, a takze ich wzajemny,
konkurencyjny lub komplementarny charakter.

CaloSciowa ocena zaklada pewna wspdlzalezno$¢ miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczegoélnosci
podobienstwem znakéw oraz podobiefistwem towardéw/ushug, ktérych one dotycza, przy czym niski stopien
podobienstwa towardw i uslug moze by¢ zrownowazony znaczacym stopniem podobiehstwa znakéw i odwrotnie.

Sad Okregowy odwolal sie do utrwalonego orzecznictwa co do prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad.
Takie prawdopodobienstwo istnieje, gdy znaczna cze$¢ wlasciwego kregu odbiorcow moglaby zostaé¢ skloniona
do omylkowego zakupu towaru pozwanego, mys$lac, ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary
lub uslugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie moglaby uznaé, ze dane towary lub uslugi
pochodza z przedsiebiorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad powinno
by¢ oceniane w sposob calo$ciowy, wedlug sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu
wszystkich istotnych okoliczno$ci konkretnego przypadku, szczegblnie wzajemnej zaleznoéci miedzy podobienstwem
oznaczen i towarow lub ustug, ktorych one dotycza.

Z kolei wlaéciwy krag odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowanych, dostatecznie
uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie ksztaltowac w zaleznoSci od kategorii
towaréw lub uslug. Przecietny konsument rzadko ma mozliwosé przeprowadzenia bezposredniego poréwnania
réznych znakéw towarowych, musi zazwyczaj zdaé sie na zachowany w pamieci niedoskonaly ich obraz. Ryzyko
konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrdzniajacy znaku towarowego, ktéry wynika z jego
samoistnych cech lub renomy (znajomo$ci, rozpoznawalno$ci na rynku).

Sad Okregowy zaznaczyl tez, ze istnieje pewna wspdlzaleznoé¢ pomiedzy znajomos$cia znaku wsrdéd odbiorcow,
a jego charakterem odrézniajacym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter
odrdzniajacy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrozniajagcym charakterem wynikajacym z jego znajomosci
wérod odbiorcéw, nalezy rozpatrzyé wszystkie istotne okoliczno$ci danego przypadku, w szczegdlnosci udzial
znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugosé okresu jego uzywania, wielkos§¢ inwestycji dokonanych
przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udzial procentowy zainteresowanych grup odbiorcow, ktéorym znak
umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa, jak rowniez o$wiadczenia
izb handlowych i przemyslowych lub stowarzyszen zawodowych. Ciezar udowodnienia sity znaku towarowego i jego
odrdzniajacego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Z zaoferowanego przez powoda materiatu dowodowego wynika wylacznoéé (...) S.A. uzywania na terytorium Unii
Europejskiej znakoéw towarowych: slownego M. nr (...) i slowno-graficznego nr (...).in. dla olejow silnikowych,
smaréw i $rodkow smarnych. Dla identycznych towardéw pozwany uzywa oznaczenia identycznego ze znakiem
slownym i wysoce podobnego do znaku slowno-graficznego. Na zakretkach pojemnikoéw z olejem silnikowym
wprowadzonych przez niego do obrotu znalazlo sie oznaczenie slowne ,motul” pisane czcionka identyczna z ta
jaka uzyta zostala przez powoda, oznaczenie odrdznia od znaku wylgcznie kolorystyka (jednolicie czarna, w kolorze
zakretki): . Z materialu dowodowego sprawy wynika, ze (...) S.A. uzywa swoich znakéw takze w takiej wersji graficznej
i w tym samym miejscu opakowania oleju silnikowego, co zdecydowanie zwieksza ryzyko konfuzji konsumenckiej.

Sad Okregowy uznat za zasadne odpowiednio zastosowaé zasade sformulowana w wyroku wydanym przez Trybunatl
Sprawiedliwo$ci UE 18/07/2013 r. w sprawie C-252/12 Specsavers a sprowadzajaca sie do tego, iz jezeli wspolnotowy



znak towarowy nie zostal zarejestrowany w kolorze, jednak uprawniony powszechnie uzywa go w konkretnym kolorze
lub kombinacji koloréw, w zwiazku z czym znaczna cze$¢ odbiorcéw kojarzy go z tym kolorem lub kombinacja
koloréw, to kolor lub kolory uzyte przez osobe trzecia w oznaczeniu, ktéremu zarzuca sie naruszenie, sg istotne dla
calosciowej oceny ryzyka konfuzji lub czerpania nienaleznych korzysci. Chybiony jest przy tym zarzut pozwanego, iz
oznaczenie umieszczone na zakretce banki oleju silnikowego nie pelni tam funkcji znaku towarowego, rozporzadzenie
nie ogranicza bowiem wtaéciciela znaku w wyborze miejsca opakowania towaru, w ktérym znak moze sie znajdowac.

W ocenie Sadu Okregowego konsumenci zainteresowani towarami oferowanymi przez pozwanego skojarza
oznaczenie znajdujace sie na korkach olejow silnikowych z dobrze znanymi im znakami towarowymi M.. W efekcie
takich dzialan moga zosta¢ wprowadzani w blad co do pochodzenia towarow spdiki (...), w szczego6lnoSci moga uznadé,
ze pochodza one od podmiotu powigzanego gospodarczo z wlascicielem znakéw towarowych. Dzialania pozwanego
moga szkodzic sile odrbzniajacej znakoéw towarowych M.. Naruszaja w ten sposob prawidlowe pelienie przez te znaki
funkeji oznaczenia pochodzenia, jakoéciowej, reklamowej i inwestycyjne;j.

Skutki unijnego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom rozporzadzenia. Przepis art. 9 stanowi w ust. 3, ze
na podstawie ust. 2 moga by¢ zakazane w szczegoblnodci:

a)umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b)oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub
oferowanie, lub $§wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c)przywoz lub wywoz towardéw pod takim oznaczeniem;
d)uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako czeéci tych nazw;
e)uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;

f)uzywanie oznaczenia w reklamie poréwnawczej w sposob sprzeczny z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2006/114/WE.

W przypadku, gdy Sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia unijnego
znaku towarowego, wydaje, chyba zZe istniejg szczeg6lne powody zaniechania tego, decyzje zakazujaca mu dzialan
stanowigcych naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia. Stosuje rowniez takie Srodki, zgodnie z przepisami
swojego prawa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi sie to wprost
do przepiséw ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo wlasno$ci przemyslowe;j:

- art. 296 ust. 1 stanowigcego, ze osoba, ktorej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone moze zgdac
od naruszyciela (oprocz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyéci oraz naprawienia
wyrzadzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,

- art. 286, stanowiacego, ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o bedacych
wlasno$cia naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz Srodkach i materiatach, ktore
zostaly uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczegdlnoSci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu
uprawnionemu na poczet zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu,

- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a, stanowigcego, ze na wniosek uprawnionego sad moze orzec o podaniu do
publicznej wiadomoSci czesci albo caloéci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposéb i w zakresie okre§lonym
przez sad.

Sad Okregowy uznal, ze powdd udowodnil fakt naruszenia przystugujacych mu praw do znakow towarowych w sposb
stypizowany w art. 9 ust. 2a (znak slowny) i ust. 2b (znak stlowno-graficzny) rozporzadzenia, usprawiedliwiajacy
roszczenie zakazowe (art. 102 rozporzadzenia), wylacznie jednak w odniesieniu do tych form, w ktérych pozwany



znakoéw powoda uzywa, tj. wprowadzanie do obrotu, oferowanie oraz skladowanie w celu oferowania i wprowadzania
do obrotu olejow silnikowych w opakowaniach z zakretka z oznaczeniem M., w szczeg6lnoSci o wygladzie
przedstawionym na fotografii . Sad Okregowy zastosowal sankcje zakazowe pomimo braku dowodu aktualno$ci
naruszenia w dacie zamkniecia rozprawy, ale ze wzgledu na postawe procesowa pozwanego i zastosowane $rodki
tymczasowe. (...) S.A. nie udowodnit w tym postepowaniu, ze spoélka (...) wytwarza, eksportuje lub importuje oleje
silnikowe w opakowaniach z kwestionowanym oznaczeniem, albo ze istnieje realna grozba naruszenia w ten spos6b
jej praw w przyszloéci. W tym zakresie roszczenie z pkt I. podlega¢ musialo oddaleniu, jako nieudowodnione.

Jako nieusprawiedliwione, Sad Okregowy oddalil zadania z pkt II. i ITI. zmierzajace do usuniecia skutk6w naruszenia.
Zgromadzony w sprawie material dowodowy nie potwierdzil, ze uzywanie przez spolke (...) znakow towarowych M.
spowodowalo znaczace negatywne dla powoda skutki. Pozwany nie posiada zakretek, ani opakowan z nakretkami
oznaczonymi M.. Skala dzialania pozwanego nie byla tak szeroka, izby o wydanym wyroku nalezalo poinformowac
na stronach internetowych pozwanej i w dzienniku Gazeta (...). Przeciwnie, stwierdzone przypadki naruszen mialy
charakter incydentalny, a pozwany czynil starania o wyja$nienie przyczyn wprowadzenia do obrotu wadliwych
opakowan olejow silnikowych (...).

O kosztach procesu Sad Okregowy orzekl na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c., obciazajac nimi strony w rownych
czedciach, stosownie do wyniku postepowania. Sad uwzglednil przy tym, ze powod dowiodl zasady odpowiedzialnos$ci
pozwanego za naruszenie praw do znakdéw towarowych, oddalenie roszczen odnosito sie wylacznie do czeéci zadanych
sankcji naruszenia. W tego rodzaju sprawach zakres naruszenia nie jest zwykle znany stronie powodowej, ktéra
formuluje zadania stosownie do przystugujacych jej uprawnien i uyjawnionych dzialahh pozwanego.

Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie
wyzsze niz stawki oplat okre$lone w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty
nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony (art. 98 § 3 k.p.c.). W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji
wynagrodzenie adwokata wynosi 840 z} (§ 11 ust. 1 pkt 18). W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie
radcy prawnego wynosi 840 zt (§ 10 ust. 1 pkt 18).

W rozliczeniu Sad uwzglednil podlegajace zwrotowi koszty:

- poniesione przez powoda: 7.500 z} - oplata od pozwu, 1.680 zl - dwukrotna minimalna stawka wynagrodzenia
pelnomocnika, 17 z} - oplata skarbowa od pelnomocnictwa, 292 zl - zwrot kosztéw stawiennictwa $wiadka, koszty
w postepowaniu zabezpieczajacym (oplata sadowa 300 zl, minimalna stawka wynagrodzenia pelnomocnika 840 zl,
oplata skarbowa od pelnomocnictwa 17 zl, wynagrodzenie pelnomocnika w postepowaniu zazaleniowym — 420 zl1);
lacznie 11.066 zl,

- poniesione przez pozwanego: 1.680 zl - dwukrotna minimalna stawka wynagrodzenia pelnomocnika, 17 zt - oplata
skarbowa od pelnomocnictwa, koszty w postepowaniu zabezpieczajacym (oplata sadowa od zazalenia 60 zl, oplata
skarbowa od pelnomocnictwa 17 zl, wynagrodzenie pelnomocnika w postepowaniu zazaleniowym — 420 z}); lacznie
2.194 zl.

Od wyroku Sadu Okregowego apelacje wniost pozwany zaskarzajac go w calo$ci zarzucajac:
I. naruszenie przepiséw postepowania cywilnego:

1. art. 161 k.p.c. w zwigzku z art. 207 k.p.c. i art. 225 k.p.c. w zwigzku z art. 316 §2 k.p.c. a takze art. 328 §2 k.p.c.
oraz art. 379 pkt 5 k.p.c. poprzez zwrot pisma z dnia 24 czerwca 2016 roku zlozonego przez pozwanego w formie
zalacznika do protokohu rozprawy z 13 czerwca 2016 roku w wyniku jego potraktowania jako pisma przygotowawczego
i zwr6cenia go ,wobec brak wymaganego art. 207 k.p.c. zobowigzania”, brak otwarcia rozprawy na nowo oraz brak
wyjas$nienia w uzasadnieniu wyroku przyczyn, dla ktérych pismo zostalo potraktowane jako przygotowawcze,



2. art. 207 §6 k.p.c. i art. 379 pkt 5 k.p.c. poprzez jego niewlaéciwe zastosowanie w wyniku oddalenia w catosci
dowoddow zgloszonych przez pozwanego w jej piSémie przygotowawczym z 4 kwietnia 2016 roku ze wzgledu na
nieuprawdopodobnienie okoliczno$ci, o ktérych mowa w w/w przepisie, w tym ze wzgledu na zwloke, jakg mialoby
spowodowac przyjecie takich dowodow,

3. art. 207 § 6 k.p.c. i art. 328 §2 k.p.c. oraz art. 379 pkt 5 k.p.c. poprzez jego niewlaSciwe zastosowanie w
wyniku oddalenia w calos$ci wnioskéw dowodowych zgloszonych przez pozwanego na rozprawie ze wzgledu na ich
»Sprzeczno$¢” z art. 207 §6 k.p.c.,

4. art. 233 §1k.p.c. poprzezjego niewlasciwe zastosowanie w wyniku przyjecia, ze oznaczenie umieszczone na nakretce
opakowania oleju silnikowego ma z punktu widzenia krajowych odbiorcow takich produktéw istotne znaczenie
odrézniajace,

5. art. 233 81 k.p.c. i art. 231 k.p.c. jak i art. 328 §2 k.p.c. poprzez ich niewlasciwe zastosowanie w wyniku przyjecia,
ze bez znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy sa dowody uzywania i znajomosci znaku towarowego (...),

6. art. 233 81 k.p.c. poprzez jego niewlasciwe zastosowanie w wyniku przyjecia, ze pozwany nie zaprzeczyl sprzedazy
(...) S.A. spornych opakowan, tj. pojemnikéw z olejem samochodowym o poj. 5 1, w kolorze zlotawo-bezowym, z
obustronnymi duzymi naklejkami z marka (...), nazwa (...) i oznaczeniem specyfikacji (...) oraz wizerunkiem K. H.
i z dodatkowa naklejka konkursowa (...) rowniez zawierajaca taki wizerunek, ktory to pojemnik byl zaopatrzony w
nakretke z umieszczonym na jej wierzchu napisem (...),

7. art. 233 §1 k.p.c. poprzez jego niewlaéciwe zastosowanie w wyniku przyjecia, ze wszystkie dowody pozwanego
obrazujace dokonywanie kontroli jakosci sprzedawanych produktéw sa bez znaczenia w sprawie, gdyz nie odnosza
sie do sprzedazy kwestionowanych opakowan z nakretka z napisem (...) we wrze$niu i listopadzie 2015 roku
oraz przyjecia, ze wszelkie dowody wykazujace wewnetrzna kontrole (nazwang ,,prywatnym Sledztwem”) dotyczaca
wlasnego przedsiebiorstwa pozwanego réwniez byly bez znaczenia, jako Ze ,odsuwaly od skutecznego zaprzeczenia
faktu sprzedazy” przez niego kilku spornych opakowan i ze w zwiazku z tym pozwany skoncentrowal sie na
wykazywaniu, ze prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza nie naruszajac praw wylacznych oséb trzecich,

8. art. 233 81 k.p.c. poprzez nieuwzglednienie dowodu z zeznan $§wiadka M. G. na okoliczno$é, ze w opakowaniu z
olejem silnikowym z marka (...) nawet tym, na nakretce ktérego widnieje napis (...), znajduje sie olej pochodzacy od
wlaéciciela marki K2 a nie od powoda oraz nieuwzglednienie zeznan Swiadka A. S. dotyczacych wysoce odrdézniajacego
charakteru opakowan i oznaczen znajdujacych sie na ich etykietach,

9. art. 233 §1 k.p.c. poprzez nieuwzglednienie dowodéw z zeznan §wiadkéw powoda i pozwanego oraz dokumentéow
zaoferowanych przez pozwanego, z ktérych wynika ze nakretek wystepujacych na opakowaniach znajdujacych sie w
aktach sprawy pozwany nie mogl naby¢ od firmy (...) i ze ich tez nigdy nie zamawial ani nie nabyt,

10. art. 233 81 k.p.c. poprzez nieuwzglednienie dowodu z zeznan §wiadka P. P. oraz innych $wiadkéw powoda, z
ktorych wynika, ze olej (...) (...) jest wobec swojego potencjalnego odpowiednika produkowanego przez powoda i
oznaczanego jego wspolnotowymi znakami towarowymi r6zny pod wzgledem ceny, kanaléw dystrybucji (tj. miejsca
dostepno$ci) oraz przeznaczenia (a dokladniej zastosowania), a takze samego wygladu jego opakowania i koloru
umieszczonej na nim nakretki, oraz ze oleje takie wlasciwie nie sa wzgledem siebie konkurencyjne,

11. art. 109 §1 zdanie 1 k.p.c. poprzez jego niewla$ciwe zastosowanie w wyniku przyjecia, ze roszczenie pozwanego o
zwrot kosztow procesu wedlug spisu kosztéw uleglo wygasnieciu,

12. art. 100 zdanie 1 k.p.c. poprzez jego niewlasciwe zastosowanie w wyniku przyjecia, Ze stosunkowe rozdzielenie
kosztow miedzy strony przedmiotowego sporu powinno nastapi¢ wzgledem wyniku postepowania w réwnych
czeSciach,



13. art. 7311 art. 738 k.p.c. oraz art. 742 §11 §2 k.p.c. poprzez ich niewlasSciwe zastosowanie w wyniku nierozpoznania
zadania pozwanego w przedmiocie uchylenia zabezpieczenia tymczasowego, a przy tym wyniku utrzymania tego
zabezpieczenia w zakresie wykraczajacym poza roszczenie zasadzone w zaskarzonym wyroku;

I. naruszenie przepiséw prawa materialnego:

2. art. 9 ust. 2 lit. a rozporzadzenia 207/2009 poprzez jego niewlaSciwe zastosowanie w wyniku przyjecia, ze
miedzy wspdlnotowym znakiem towarowym slownym o numerze (...) chronionym na rzecz powoda a znakiem
uzywanym przez pozwanego zachodzi podwojna identyczno$é, a to wobec identycznoscei tych znakow i zwiazanych z
nimi towarow,

3. art. 9 ust. 2 lit. b rozporzadzenia 207/2009 poprzez jego niewlaéciwe zastosowanie w wyniku przyjecia, ze miedzy
wspolnotowym znakiem towarowym graficznym o numerze (...) chronionym na rzecz powoda a znakiem uzywanym
przez pozwanego zachodzi wysokie podobienstwo,

4. art. 9 ust. 2 lit. a i b rozporzadzenia 207/2009 poprzez jego niewlasciwe zastosowanie w wyniku przyjecia, ze
naruszenie prawa do wspoélnotowych znakoéw towarowych powoda poprzez pojawienie sie napisu (...) na nakretkach
zaledwie 2 sztuk opakowan oleju (...) znajdujacych sie w aktach sprawy, nastapitlo pomimo tego, ze pozwany nie miat
mozliwo$ci uzycia oryginalnych nakretek z napisem (...),

5. art. 9 ust. 2 lit. a i b rozporzadzenia 207/2009 poprzez jego niewlaéciwe zastosowanie w wyniku przyjecia, ze
naruszenie prawa do wspoélnotowych znakéw towarowych powoda poprzez pojawienie sie napisu (...) na nakretkach
zaledwie 2 sztuk opakowan oleju (...) znajdujacych sie w aktach sprawy, nastapilo pomimo tego, ze pozwany spelnit
wszelkie wymogi ustawowe w zakresie kontroli takich opakowan przed ich wprowadzeniem do obrotu w ramach
danej partii produktow w tych opakowaniach, w §wietle ktérych to wymogdéw dana partia produktéw bylaby i w tym
przypadku tez wolna od wad w zakresie swoich opakowan takze wtedy, gdy taka liczba opakowan (2 sztuki), ktore
nie zostalyby wykryte w tej kontroli, bylaby dotknieta wada tego rodzaju, jak pojawienie sie na nakretce cudzej nazwy
czy logo (...),

6. art. 9 ust. 2 lit. a i b rozporzadzenia 207/2009 poprzez jego niewlaSciwe zastosowanie w wyniku przyjecia, ze
naruszenie prawa do wspdlnotowych znakéw towarowych powoda poprzez pojawienie sie napisu (...) na nakretkach
zaledwie 2 sztuk opakowan oleju (...) znajdujacych sie w aktach sprawy, nastgpitlo pomimo tego, ze pozwany nie mial
ekonomicznej mozliwo$ci wyprodukowania lub zamoéwienia zaledwie 2 sztuk takich opakowan, ani nie mogl odnie$c
korzyéci ekonomicznej z wprowadzenia do obrotu jedynie tak marginalnej liczby opakowan ze sporna nakretka,

Powolujac sie na powyzsze zarzuty pozwany wnosil o uchylenie wyroku w caloéci i zniesienie postepowania w zakresie
objetym niewazno$cig oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sad pierwszej instancji ewentualnie
zmiane wyroku i oddalenie powodztwa w caloSci oraz zasadzenie kosztow postepowania apelacyjnego.

Pozwany wnosit o uwzglednienie nowych dowodéw przedlozonych przy apelacji.

Powdd wnosil o oddalenie wniosku o zawieszenie postepowania, oddalenie apelacji, oddalenie wnioskéw dowodow i
zasgdzenie na rzecz powoda kosztow postepowania apelacyjnego.

Na rozprawie przed Sadem Apelacyjnym w dniu 13 marca 2018 roku pozwany cofnal wniosek o zawieszenie
postepowania i wnosil o dopuszczenie dowodu z dokumentéw w postaci:

- zawiadomienia o podejrzeniu popelnienia przestepstwa — na okolicznoé¢ zgodnoéci twierdzen strony pozwanej w
niniejszym postepowaniu z argumentacja podawana w postepowaniu karnym wraz z dodatkowymi dowodami, ktore
nie pojawily sie w postepowaniu cywilnym,

-dwoch postanowien o umorzeniu §ledztwa i zazalenia — na okoliczno$é, ze w oparciu o dowody, ktérymi dysponowat
Sad cywilny w niniejszym postepowaniu i organy $cigania z dodatkowymi dowodami, doszly do wniosku, Ze nie jest



mozliwe wykrycie sprawcéw przerobienia lub podrobienia opakowan, a takze, ze przedstawiciele strony powodowej
uchylali sie od skladania zeznan w sprawie karnej i twierdzili, Ze nic nie wiedza,

- dokumentéw z akt §ledztwa na okoliczno$¢ potwierdzenia, ze zarowno przy dowodach, ktérymi dysponowal Sad
cywilny i organy $cigania nie mozna uznac stwierdzenia podrobienia lub przerobienia po stronie pozwanej za shuszny,
za$ dowdd z protokotu zeznan M. G. (1) dodatkowo na okolicznoéé, ze w sprawie wystepuja nowi §wiadkowie, ktorzy
nie wystepuja w sprawie cywilnej, co rzuca $wiatto na sposob zakupu i los tych produktow. Zas protokoly z zeznan
Swiadkow (zalacznik 3/1-3/3) réwniez na okoliczno$¢ wycofania sie przez nich z czedci zeznan skladanych przed
Sadem cywilnym (protokdl, k. 1281).

Sad Apelacyjny dopuscil dowody z dokumentéw uznajac, ze ich zlozenie nie uchybia art. 381 k.p.c.
Sad Apelacyjny zwazyl co nastepuje:
Apelacja pozwanego nie zaslugiwata na uwzglednienie.

W pierwszej kolejnos$ci wymagaja rozwazenia rozbudowane zarzuty naruszenia prawa procesowego, w tym zarzut
niewaznosci postepowania.

Nie mozna zgodzié sie z zarzutem naruszenia art. 161 k.p.c. oraz art. 207 k.p.c. i art. 225 k.p.c. w zwiazku z art. 316 §2
k.p.c. a takze art. 328 §2 k.p.c. oraz art. 379 pkt 5 k.p.c. Strona ma prawo do przytaczania az do zamkniecia rozprawy
okolicznosci faktycznych i dowodéw na uzasadnienie swoich wnioskow lub dla odparcia wnioskéw i twierdzen
strony przeciwnej (art. 217 §1 k.p.c.). Tylko zdyscyplinowaniem stron i zapewnieniem sprawnoS$ci postepowania
nalezy tlumaczyé¢ reguly wynikajace z art. 207 k.p.c. Tak dlugo jak trwa postepowanie, strona ma mozliwosé
dowodzenia swoich racji stosujac sie do logiki postepowania nakazujacej powolywanie w dalszym toku postepowania
faktow i dowodow, ktorych nie powolata w pozwie, odpowiedzi na pozew lub w dalszym piSmie przygotowawczym,
dlatego ze w chwili skladania tych pism one nie istnialy lub dlatego, ze jakkolwiek istnialy nie mogly by¢ stronie
wiadome. Wybranie drogi pisma procesowego nastepujacego jako kolejne po pozwie (odpowiednio odpowiedzi na
pozew) i wowczas kwalifikowanego jako pismo przygotowawcze winno odpowiadaé prawidtom z art. 207 k.p.c.
W pozostalych przypadkach swoje uprawnienia procesowe strony realizuja na rozprawie. Obowigzujgca zasada
ustnoéci rozprawy styka sie z zasada pisemnoéci, ktorej wyrazem jest protokdl. Pisemny protokol rozprawy nie
musi jednak odzwierciedlaé wszystkich o§wiadczen i twierdzen stron w ich dostownym i szczegélowym brzmieniu. I
temu ma shuzy¢ instytucja zalgcznika do protokotu rozumiana jednolicie w orzecznictwie jako pisemne uzupekienie
wypowiedzi strony, dokonane w formie ustnej na posiedzeniu sadowym. Zalacznik do protokotu, nie bedac pismem
procesowym, nie musi spelnia¢ wymogoéw formalnych. Zasadniczym jego celem jest umozliwienie sadowi zapoznania
sie ze stanowiskiem strony w formie, ktéra przystepniej anizeli wypowiedz ustna sprzyja formulowaniu poglebionej
argumentacji jurydycznej, zwlaszcza popartej pogladami orzecznictwa i doktryny prawniczej. Ze wzgledu na istote
zalacznika jako uzupelnienie protokolu posiedzenia w tym zakresie, w jakim strona zamierza wyraZznie sformulowac,
uscidli¢ albo uzupehic swoje wnioski, twierdzenia i o§wiadczenia, a wiec doda¢ do protokotu to, co nastapito podczas
posiedzenia, zalacznik nie moze stuzy¢ do dodania wnioskow, twierdzen i dowodow, ktdre nie mialy miejsca podczas
posiedzenia.

Zalacznik nie moze zastepowac pism przygotowawczych (art. 127) ani przejmowac ich funkgcji, a tym samym stuzyc
omijaniu rygoréw wynikajacych z kontroli sadu (przewodniczacego) nad mozliwoscia, przedmiotem i terminem
skladania tych pism (art. 207 § 3 k.p.c.). Dlatego, ze zalacznik nie moze zawieraé treSci samodzielnych, lecz
musi ograniczaé¢ sie do zreferowania lub streszczenia ustnych wywodéw i wnioskéw, przedstawianych uprzednio
na rozprawie, polaczenie w zalgczniku do protokotu treSci wystgpienia koncowego pelnomocnika procesowego
pozwanego obejmujacej zestawienie i analize dowodow, w tym zeznan §wiadkoéw (treéci dopuszczalne) z wnioskiem o
otwarcie na nowo rozprawy i wnioskami dowodowymi (tresci niedopuszczalne), pozbawia zlozone pismo procesowe
charakteru zalacznika do protokolu w rozumieniu nadanym art. 161 k.p.c.



Domaganie sie przez pozwanego kontroli postanowienia Sadu pierwszej instancji wydanego na rozprawie o oddaleniu
wnioskéw dowodowych w drodze zarzutu naruszenia art. 161 k.p.c. w zwiazku z art. 207 k.p.c. i zarazem art. 225
k.p.c. w zwiazku z art. 328 §2 k.p.c. jest nieprawidlowe. Wydane postanowienie nalezy do tej grupy, ktore moze
by¢ zmienione lub uchylone stosownie do okolicznoéci (art. 162 k.p.c.). Nie bedac postanowieniem zaskarzalnym
nalezy do kategorii orzeczen, o ktérych mowa w art. 380 k.p.c. i moze byé¢ zwalczane przez strone tylko w
apelacji od orzeczenia merytorycznego konczgcego postepowanie. Warunkiem koniecznym przeprowadzenia oceny
niezaskarzalnego postanowienia na podstawie art. 380 k.p.c. przez sad drugiej instancji, jest zamieszczenie w §rodku
zaskarzenia wniosku w tym przedmiocie, czego w tej sprawie nie ma. Z ustabilizowanego orzecznictwa wynika, ze
w $rodku zaskarzenia wnoszonym przez profesjonalnego pelnomocnika wniosek taki powinien zosta¢ jednoznacznie
sformutowany, gdyz nie ma podstaw do przypisywania pismom wnoszonym przez takich pelnomocnikéw tresci wprost
w nich niewyrazonych. W braku wniosku przeprowadzenie kontroli nie jest dopuszczalne. Poglad taki dominuje w
literaturze i zostal utrwalony w orzecznictwie (por. postanowienia Sagdu Najwyzszego z dnia 5 lipca 1962 1., 2 CZ 56.62,
RPRiS 1963, nr 2, poz. 357, z dnia 21 listopada 2001 r., OSNC 2002, nr 7-8, poz. 102, z dnia 21 listopada 2007 r., OSNP
2009, nr 3-4, poz. 47, z dnia 4 grudnia 2013 r., II CZ 83/13, z dnia 10 stycznia 2014 r. II UZ 63/13, z dnia 19 listopada
2014, II CZ 74/14, z dnia 20 sierpnia 2015 r., I CSK 607/14, z dnia 25 pazdziernika 2017 r., Il PZ 23/17).

Nowe wnioski dowodowe, zgloszone w zalaczniku do protokotu i jakoby skutkujace konieczno$cig otwarcia na nowo
zamknietej rozprawy ze wzgledu na ujawnienie sie istotnych okolicznosci po jej zamknieciu, nie zostaly skutecznie
powolane. Pozwany naruszenia art. 316 § 2 k.p.c. upatruje w tym, ze (i) dokonal po rozprawie zawiadomienia do
prokuratury o popelieniu przestepstwa Sciganego z urzedu na podstawie art. 306 k.c. (ii) uzyskal nowe istotne
dowody, ktorych zlozenie wczedniej nie bylo mozliwe (pkt 5.4.1. uzasadnienia apelacji). Jednocze$nie wniosek o
otwarcie rozprawy na nowo ma by¢ wynikiem oddalenia wszystkich wnioskéw dowodowych zgloszonych na rozprawie
poprzedzajacej wydanie wyroku (pkt 5.4.3 uzasadnienia apelacji).

Apelacja nie daje argumentow za zakwalifikowaniem pisemnego o$wiadczenia spdlki (...), bedacego pierwszym i
wylacznym dystrybutorem produktéw powoda w Polsce, jako istotnej okoliczno$ci w rozumieniu art. 316 §2 k.p.c. Po
pierwsze, nie jest przedmiotem sprawy ocena jakoSci nakretek powoda. Po drugie, zeznania §wiadkéw J. M. i P. P.
mialy miejsce 23 marca 2016 roku, a o§wiadczenie kontrujace zeznania §wiadkéw uzyskano 21 czerwca 2016 roku i
pozwany nie wyjasnil przyczyn, iz nie moglt go uzyskac wezeéniej. Po trzecie, pozwany po przestuchaniu §wiadkdéw mog}
skorzystaé z prawa zgloszenia wniosku o dopuszczenie dowodu z zeznan §wiadka motywujac istotno$é okolicznosci,
ktére mialy wykazaé jego zeznania. W przepisie art. 316 §2 k.p.c. chodzi wylacznie o fakty i dowody, ktorych
strona nie mogla powotaé przed zamknieciem rozprawy, tzn. faktéw i dowodow, ktore zaistnialy po zamknieciu
rozprawy badz o ktorych strona dowiedziala sie po zamknieciu rozprawy. Nowy dowod jakoby uzyskany po rozprawie
i zgloszony w zalaczniku do protokolu, pozbawiony jest cechy istotno$ci, nie ma réwniez charakteru nowosci
ujawnionej po zamknieciu rozprawy. Nalezy rozrézni¢ okoliczno$¢ ujawniong po zamknieciu rozprawy, od dowodu
potwierdzajacego taka okoliczno$¢ a znana wezeéniej, gdyz dla dowodzenia nie zawezono §rodkéw dowodowych a ich
wybor pozostawiony jest stronie.

Wystarczajace jest powtorzenie, ze zarzut naruszenia art. 207 §6 k.p.c. i art. 379 pkt 5 k.p.c. w zwigzku z oddaleniem
wnioskéw dowodowych zawartych w piSmie przygotowawczym z 4 kwietnia 2016 roku jest chybiony ze wzgledu na
brak wniosku z art. 380 k.p.c. Ponadto samo zezwolenie Sadu pierwszej instancji (pkt 4 postanowienia rozprawy z
dnia 25 stycznia 2016 roku) nie oznacza, ze wylgczona jest ocena przeslanek art. 207 §6 k.p.c.

Przepisu art. 207 §6 k.p.c. nie mozna interpretowaé w oderwaniu od art. 217 k.p.c. i art. 2277 k.p.c. Ten ostatni stanowi,
ze przedmiotem dowodu sa fakty majace dla rozstrzygniecia sprawy istotne znaczenie. Ocena, czy okreslone fakty maja
dla rozstrzygniecia sprawy istotne znaczenie, zalezy nie tylko od tego, jakie to sa fakty, lecz od tego, jak sformulowana i
rozumiana jest norma prawna, ktora w rozstrzyganej sprawie jest podstawa subsumpcji stanu faktycznego. Kazdy stan
faktyczny jest bowiem oceniany w aspekcie okre$lonego przepisu prawa materialnego, ktore to prawo wyznacza zakres
koniecznych ustalen faktycznych, jakie powinny by¢ w sprawie poczynione i jednoczeénie przepisy prawa materialnego



majg rozstrzygajace znaczenie dla oceny, czy okreSlone fakty, jako ewentualny przedmiot dowodu, maja wplyw na
tre$c orzeczenia (por. wyroki Sadu Najwyzszego z 26 lipca 2000 .,  CKN 975/98, z 5 wrze$nia 2012 r., IV CSK 137/12).

Takie dowodzenie moze ze wzgledu na tre§¢ art. 217 k.p.c. trwaé¢ az do zamkniecia rozprawy, strona moze
bowiem przytaczaé okolicznoSci faktyczne i dowody na uzasadnienie swoich wnioskéw lub dla odparcia wnioskow i
twierdzen strony przeciwnej. Na tym tle art. 207 §6 k.p.c. statuuje ograniczenia czasowe do przytaczania twierdzen
i dowoddéw nakladajac na sad orzekajacy obowigzek pominiecia z urzedu spéznionych twierdzen i dowodéw, chyba
ze wystapi ktéra$ z okolicznoéci wylgczajacych pominiecie. W Swietle art. 207 § 6 do tych okolicznoéci naleza
uprawdopodobnienie strony, ze nie zglosila sp6Znionych twierdzen i dowodéw w pozwie lub dalszym pi$mie
przygotowawczym bez swojej winy lub ze uwzglednienie sp6Znionych twierdzen i dowodow nie spowoduje zwloki w
rozpoznaniu sprawy albo ze wystepuja inne wyjatkowe okoliczno$ci.

Zarzucajac naruszenie art. 207 §6 k.p.c. pozwany winien wykazac, ze sad automatycznie pomingl twierdzenia i
dowody, ktérych strona wezeéniej nie powotala w pismach procesowych w dnia 19 stycznia 2016 roku i 25 stycznia
2016 roku bez oceny po pierwsze, czy nie zachodzi ktdra$ z okolicznos$ci uzasadniajacych uwzglednienie spéznionych
twierdzen i dowoddw, i po drugie, czy zachodzila obiektywnie rozumiana potrzeba powotania ich w pézniejszych
pismach procesowych. Jezeli jednak pomimo uprawdopodobnienia przez pozwanego, ze (i) nie zglosil sp6Znionych
twierdzen i dowodéw w odpowiedzi na pozew lub dalszym pi§mie przygotowawczym bez swojej winy lub (ii) ze
uwzglednienie sp6znionych twierdzen i dowodow nie spowoduje zwloki w rozpoznaniu sprawy, Sad dokonat takiej
oceny przestanek, iz uznal, ze sp6znione dowody spowodujg zwloke w postepowaniu, to Sad Apelacyjny nie moze
rozstrzygnaé o prawidlowosci oddalenia wnioskéw dowodowych w przypadku nie zgloszenia w apelacji wniosku w
trybie art. 380 k.p.c.

O tym, czy strona powinna powola¢ twierdzenie lub dowéd w odpowiedzi na pozew lub w dalszym pi$mie
przygotowawczym, decyduje to, czy twierdzenie to lub dowdd pozostaje w logicznym zwigzku z uzasadnieniem jej
obrony przed zadaniem przeciwnika, wzglednie twierdzeniami lub dowodami powolanymi w pézniej skladanym
piSmie przygotowawczym. Artykul 217 § 2 k.p.c. zezwala bowiem sagdowi na pominiecie $rodkow dowodowych
zgloszonych przez strone, jezeli okoliczno$ci sporne zostaly juz dostatecznie wyja$nione lub jezeli strona powoluje
dowody jedynie dla zwloki. Tym samym, nie jest uchybieniem procesowym pominiecie dalszych dowodow, gdy w
Swietle zebranego materialu okoliczno$ci istotne staly sie miedzy stronami niesporne, a dalsze dowody mialyby
jedynie stluzy¢ naswietleniu okoliczno$ci towarzyszacych, nieistotnych dla rozstrzygniecia sprawy (tak Sad Najwyzszy
w wyroku z dnia 27 sierpnia 1970 r., II CR 377/70). Co wiecej, zgloszenie dowodoéw dotyczace ustalenia faktow
niemajacych istotnego znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy nalezy uzna¢ za dzialanie zmierzajace jedynie do zwloki
postepowania (por. wyrok Sadu Najwyzszego z 13 lutego1997 r., I PKN 71/96). Z taka sytuacja mieliSmy do czynienia
W niniejszej sprawie.

Powo6d winien udowodnié, ze jemu przystuguja prawa wylaczne do znaku slownego (...) i pozwany nie ma praw do
tego znaku. Naruszenie i w zwiazku z tym kierunek obrony zostal zakre§lony wezwaniem przedprocesowym powoda z
dnia 28 wrzesnia 2015 roku. Pozwany uznawat sie za pokrzywdzonego faktem, ze umieszczono bezprawnie nakretke
(...) na wyrobie jawnie sygnowanym logo marki (...) i wskazywal, ze nie zlecal produkeji olejow silnikowych (...)
z oznaczeniem M. na nakretkach oraz nie zamawial u kogokolwiek nakretek z oznaczeniem M., tak samodzielnie
czy za posrednictwem jakichkolwiek firm i oséb trzecich, ani sam nie produkuje zadnych nakretek (odpowiedz z 7
pazdziernika 2015 roku).

Ciezar udowodnienia faktéw majacych dla rozstrzygniecia sprawy istotne znaczenie (art. 227 k.p.c.) spoczywa na
stronie, ktora z faktéw tych wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.), co w niniejszej sprawie oznacza przy przyznaniu
pozwanego dystrybucji towarem (...) (...) (...), Ze powod winien udowodnié, ze towar (...) (...) (...) zakupiony od (...)
S.A.znakretka (...) pochodzi od pozwanego, a pozwany winien udowodni¢, ze ten towar nie pochodzi od niego. Dlatego
wnioski dowodowe zawarte w pi$émie procesowym z dnia 4 kwietnia 2016 roku i zlozone na rozprawie majace zdaniem
pozwanego dowodzi¢ faktow o istotnym znaczeniu dla rozstrzygniecia sprawy, nie miaty jednak charakteru istotnosci.
Nie byly przedmiotem sprawy znaki towarowe pozwanego, ani mozliwo$¢ odkrecania nakretek z opakowan firmy (...)



i pdzniejszego ich nalozenia na opakowania z olejem (...) pozwanego. Mozliwo$¢ przelozenia nakretek sama w sobie
nie niweczy naruszenia praw do znaku towarowego (...), jezeli pozwany nie udowodnil, ze wlas$nie w tym przypadku
doszlo do takiego przelozenia nakretek. Wydtuzony tancuch dystrybucyjny zwieksza prawdopodobienstwo ingerencji
w znaki towarowe, ale w niniejszej sprawie pozwany byl bezpo$rednim dostaweca do (...) S.A., u ktérego doszlo do
zakupu (...) (...) (...) ze znakami (...) na nakretce. Dowody zlozone w postepowaniu apelacyjnym (na rozprawie 16
marca 2018 roku) koncentruja sie na mozliwos$ci podrobienia, przerobienia opakowania produktu pozwanego, ale nie
dowodza, ze produkt zakupiony u (...) S.A. byl takim podrobieniem, przerobieniem dotkniety.

Zarzut naruszenia art. 207 §6 k.p.c. i art. 328 §2 k.p.c. oraz art. 379 pkt 5 k.p.c. w zwiazku z oddaleniem wnioskéw
dowodowych zgloszonych przez pozwanego na rozprawie 13 czerwca 2016 roku jest nietrafny. Literalnie odnoszac
sie do zarzutu skierowanego przeciwko decyzji o oddaleniu wnioskow dowodowych aktualne pozostaja uwagi na
temat braku wniosku pozwanego w trybie art. 380 k.p.c. o rozpoznanie niezaskarzalnego postanowienia sadu
pierwszej instancji. Kontrola instancyjna postanowienia o oddaleniu wnioskow dowodowych, moglaby nastapié
jedynie na wniosek strony zgloszony w trybie art. 380 k.p.c., ale poprzedzony stosownym zastrzezeniem z art. 162
k.p.c., w ktérym strona musi zwroci¢ sadowi uwage na uchybienie konkretnym przepisom postepowania. Analizujac
dokladnie postanowienie wydane na rozprawie przez Sad pierwszej instancji chodzi w nim nie tyle o oddalenie
wnioskow dowodowych, ile o oddalenie z powolaniem sie na art. 207 §6 k.p.c. wniosku o udzielenie terminu do
przedstawienia twierdzen i dowodéw, w ktoérym to terminie pozwany mial przedstawi¢ dowody wskazywane na
rozprawie (nagranie rozprawy z dnia 13 czerwca 2016 roku czas 03:21:18). Po takiej decyzji pozwany zlozyl zastrzezenie
i mozna jedynie zakladac, ze w trybie art. 162 k.p.c., bowiem podstawa prawna nie zostala wskazana. Argumentacja
pozwanego dotyczyla jednak art. 207 §6 k.p.c. bez wskazania jako uchybienia naruszenia art. 217 k.p.c. i art. 227
k.p.c. z powolaniem sie na potrzebe przeprowadzenia istotnych dla rozstrzygniecia sprawy dowod6éw i na czym owa
istotno$¢ polega. Tylko poprzez prawidlowo umotywowane zastrzezenie apelujacy moze kwestionowaé niezasadne
w jego odczuciu oddalenie wnioskéw dowodowych i to w sposéb pozwalajacy sadowi na zmiane, w toczacym sie
juz postepowaniu, a nie w przyszlym postepowaniu odwolawczym. Pozwany nie zlozyl zastrzezenia adekwatnego
do uchybienia procesowego, a opisowy sposéb zwrdcenia uwagi sagdowi na uchybienie nie wyjaénia w istocie na
czym uchybienie polega. Celem regulacji z art. 162 k.p.c. jest pobudzenie inicjatywy stron w doprowadzeniu do
szybkiego usuniecia dostrzezonych przez nie naruszen przepis6w postepowania i umozliwienie sadowi niezwlocznego
naprawienia bledu, ale ten blad co do uchybienia konkretnym przepisom postepowania musi by¢ wskazany.
Uchybieniem Sadu pierwszej instancji bylo oparcie decyzji na przepisie art. 207 §6 k.p.c., cho¢ wnioski dowodowe
nie zostaly zlozone.

W kazdym z powyzszych zarzutéw pozwany powoluje sie na pozbawienie moznoSci obrony swoich praw. Odnoszac
sie do tego zarzutu nalezy wskaza¢, ze przepis art. 379 pkt 5 k.p.c. stanowi, iz zachodzi niewazno$¢ postepowania,
jezeli strona zostala pozbawiona moznos$ci obrony swych praw. Taka sytuacja stanowi naruszenie zasady réwnoéci
stron postepowania sadowego. Juz w orzeczeniu z dnia 21 czerwca 1961 r., 3 CR 953/60 Sad Najwyzszy przyjal, iz
pozbawienie stron moznoSci obrony swych praw, aby moglo stanowi¢ przyczyne niewazno$ci, musi by¢ catkowite i w
sposob bezwzgledny wylaczy¢ mozno$c obrony. Z kolei w orzeczeniu z dnia 1 lutego 1961 ., 4 CR 151/60 Sad Najwyzszy
wyjasnil, ze ta podstawa niewaznosci nie zachodzi w razie utrudnienia jedynie stronie popierania przed sadem
dochodzonych roszczen lub zarzutéw. W po6zZniejszym orzecznictwie Sad Najwyzszy kwestie pozbawienia moznosci
obrony swych praw traktowal bardziej elastycznie, stwierdzajac w wyroku z dnia 10 czerwca 1974 r., II CR 155/74, ze
pozbawienie moznoS$ci obrony swych praw przez strone polega na tym, ze strona na skutek wadliwo$ci postepowania
sadu lub przeciwnika procesowego nie mogla braé i nie brala udzialu w postepowaniu lub jego istotnej czesci, jezeli
skutki tych wadliwo$ci nie mogly by¢ usuniete na kolejnych rozprawach przed wydaniem wyroku w danej instancji
(por. tez miedzy innymi wyroki Sadu Najwyzszego: z dnia 6 marca 1998 r., III CKN 34/98, Prok. i Pr. 1999, nr 5,
poz. 41 - dodatek; z dnia 13 marca 1998 r., I CKN 561/97, niepublikowane, a takze z dnia 4 marca 2009 r., IV CSK
468/08, niepublikowane).

Stwierdzenie, czy taki stan nastapil, wymaga rozwazenia, czy w konkretnej sprawie nastapilo naruszenie przepiséw
procesowych, czy uchybienie to mialo wplyw na mozno$¢ dzialania strony oraz, czy pomimo zaistnienia tych dwoch



przeslanek strona mogla broni¢ swoich praw. Tylko przy kumulatywnym spelnieniu tych wszystkich przestanek
mozna mowié o skutkujacym niewazno$cia postepowania pozbawieniu strony moznosSci obrony swoich praw (art.
379 pkt 5 k.p.c.). W niniejszej sprawie pozwany uczestniczyt w procesie, podejmowal czynno$ci procesowych, brat
udzial w rozprawach i mial mozliwo$¢ zglaszania zastrzezen do protokotu, aby nastepnie oprzeé¢ na tej podstawie
odpowiednie wnioski i zarzuty apelacyjne. W mysl orzecznictwa Sadu Najwyzszego nie uzasadnia zarzutu niewaznosci
postepowania okoliczno$¢, ze strona z powodu niewiedzy nie zglosila wnioskéw dowodowych w celu wykazania
shusznoéci swoich roszezen (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 18 lutego 2003 r., IT UK 120/02). A zatem tym
bardziej nieuzasadniony jest zarzut pozbawienia moznoS$ci obrony praw, gdy strona miala mozliwo$é zglaszania
wnioskoéw, ale nie wykazala ich istotno$ci dla rozstrzygniecia sprawy, ani pozostawania w logicznym zwiazku z
zadaniem powoda.

Obszerno$¢ zarzutéw naruszenia art. 233 k.p.c. wymaga analizy, czy sa one zasadne tak, aby moc przej$é do
oceny zarzuto6w prawa materialnego mozliwych do rozwazenia, tylko przy prawidlowo ustalonym stanie faktycznym.
Apelacja wskazuje na wadliwa oceng dowodow i nieuwzglednienie dowodéw, co doprowadzilo Sad I instancji do
blednych ustalen faktycznych i wnioskow, ktore zdaniem pozwanego nie wynikaja z materiatu dowodowego. Zgodnie
z treScig art. 233 81 k.p.c. sad ocenia wiarygodno$¢ i moc dowodow wedlug wlasnego przekonania, na podstawie
wszechstronnego rozwazenia zebranego materialu. Granice swobody w ocenie dowodéw przez sad wyznacza
kryterium logiczne, ustawowe i ideologiczne (por. wyrok SN z 12 lutego 2004 r., sygn. akt II UK 236/03, Legalis).
Swobodna ocena dowodow dokonywana jest przez pryzmat wlasnych przekonan Sadu, jego wiedzy i posiadanego
zasobu do$wiadczen zyciowych, ale powinna takze uwzglednia¢ wymagania prawa procesowego oraz reguly logicznego
mySlenia, wedlug ktorych Sad w sposéb bezstronny, racjonalny i wszechstronny rozwaza material dowodowy, jako
calo$¢, dokonuje wyboru okreslonych $rodkéw dowodowych i (wazac ich moc oraz wiarogodno$¢) odnosi je do
pozostalego materialu dowodowego (por. wyrok SN z dnia 10 czerwca 1999 r., sygn. akt II UKN 685/98, OSNAPiUS
2000, nr 17, poz. 655). Poprawno$¢é rozumowania sagdu powinna by¢ mozliwa do skontrolowania. Tylko w przypadku,
gdy brak jest logiki w wigzaniu wnioskéw z zebranymi dowodami lub gdy wnioskowanie sadu wykracza poza
schematy logiki formalnej albo wbrew zasadom do§wiadczenia zyciowego nie uwzglednia jednoznacznie praktycznych
zwiazkéw przyczynowo-skutkowych przeprowadzona przez Sad ocena dowodéw moze by¢ skutecznie podwazona
(por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 9 grudnia 2009 r. IV CSK 290/09, LEX nr 560607). W konsekwencji czynienie
skutecznego zarzutu z art. 233 § 1 k.p.c. wymaga skonkretyzowania uchybienia Sadu pierwszej instancji obejmujacego
przekroczenie okreslonego kryterium swobody w dokonanej przez Sad ocenie i wykazanie, ze ocena ta byla wadliwa.
Prawidlowe postawienie omawianego zarzutu wymaga nie tylko wskazania konkretnych dowodéw przeprowadzonych
w sprawie, ale takze podania, w czym skarzacy upatruje wadliwo$¢ ich oceny i jej wplyw na ustalona podstawe
faktyczna rozstrzygniecia. Nie moze natomiast opiera¢ sie wylacznie na samym zaprzeczeniu albo przedstawieniu
odmiennego stanu faktycznego, gdyz nawet wykazanie, ze z tego samego materialu daloby sie wysnué inne réwnie
logiczne i zgodne z zasadami doswiadczenia zyciowego wnioski odmienne nie prowadzi do uwzglednienia zarzutu
naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. (wyr. SN z 27 wrzeénia 2002 r., sygn. akt IV CKN 1316,/00, Legalis).

Nie dotycza istoty sporu podnoszone w ramach zarzutu art. 233 k.p.c. okolicznosci, a ktére jakoby Sad pierwszej
instancji wadliwie przyjal, uznajac (i) ze dowody uzywania i znajomoSci znaku towarowego (...) sa bez znaczenia
dla rozstrzygniecia sprawy, (ii) ze wszelkie dowody pozwanego obrazujace dokonywanie przez niego kontroli jako$ci
sprzedawanych produktéw s3 bez znaczenia, gdyz nie odnosza sie do sprzedazy kwestionowanych opakowan z
nakretka z napisem M. we wrzeéniu i listopadzie 2015 r., (iii) ze wszelkie dowody wykazujace wewnetrzna kontrole
dotyczaca wlasnego przedsiebiorstwa pozwanego sg bez znaczenia. Wnioski Sgdu pierwszej instancji sa stuszne, gdyz
postepowanie skierowane bylo na naruszenie znaku towarowego powoda umieszczonego na nakretce opakowania
oleju silnikowego pozwanego. Kontrola jakoSci nie dotyczyla spornej partii. Uwaga pozwanego co do niewlasciwego
stwierdzenia Sgdu pierwszej instancji, ze oznaczenie na nakretce opakowania oleju silnikowego ma z punktu
widzenia krajowych odbiorcow takich produktéow istotne znaczenie odrdzniajace, jest niestluszna o tyle, ze Sad
takiego stwierdzenia nie wypowiedzial. Chybione jest podwazanie ustalenia Sadu pierwszej instancji, ze pozwany
nie zaprzeczyl faktowi sprzedazy (...) SA spornych opakowan, ktére byly zaopatrzone w nakretke z umieszczonym
na jej wierzchu wizerunku napisem (...). Zaprzeczenie jest czynnoscia procesowa bedaca o$wiadczeniem wiedzy i



zaprzeczenie istotnych dla sprawy faktow, tu faktu sprzedazy do (...) SA opakowan oleju (...) o poj. 51 zaopatrzonych
nakretkami z napisem (...), nie zwalnia od koniecznoéci dowodzenia, ze dany fakt nie nastapil. Tymczasem pozwany
dazyl do udowodnienia, ze nie bylo mozliwe oznaczenie przez niego sprzedawanego oleju z nakretka z napisem (...),
bowiem nie zamawial nakretek, bowiem ma system kontroli, bowiem w wycofanych partiach towaru nie bylo nakretek
z napisem (...). Wszystkie te twierdzenia nie podwazajq faktu, ze na rynku byl olej (...) (...) (...) pochodzacy od
niego. Towar zidentyfikowany przez pozwanego na zdjeciach jako (...) ma nakretke z napisem (...) na opakowaniu
(...), towar jest opatrzony informacja o pochodzeniu od pozwanego, towar zostal zakupiony w (...) SA, do ktérego
pozwany dystrybuuje towary. Skoro zidentyfikowany towar wskazuje na pochodzenie od pozwanego, to pozwany,
aby uwolni¢ sie od zarzutu naruszenia praw wylacznych, winien udowodni¢, ze towar (...) (...) (...) z nakretka z
napisem (...) pochodzi od kogo$ innego. O§wiadczeniu prezesa (...) SA i jego zeznaniom, ze opakowania oleju (...),
jakie kiedykolwiek otrzymatl od pozwanego, w tym tych partii, z ktérej pochodza egzemplarze opakowania zlozone do
sprawy, mialy nakretki wolne od jakiegokolwiek napisu, w tym napisu (...) przeczy dowdd rzeczowy, ktéry pochodzi
od pozwanego. Nie zostalo dowiedzione istnienie innego podmiotu w lancuchu dystrybucji pomiedzy pozwanym a
(...) SA. Pozwany znajac liczbe spornych opakowan ( (...)) i numer partii ( (...)) moégl dowiesé¢, ze produkt nabyty
przez M. G. nie pochodzi od niego. Dowdd w postaci faktur zakupowych, na podstawie ktérych pozwany skontrolowat
wyglad nakretek na opakowaniach i $ciagnal je z powrotem do magazynu réwniez nie dowodzi, ze wycofane z rynku
opakowania wyczerpuja calo$¢ spornej partii. Bez znaczenia sa dowody, ze w opakowaniu z olejem silnikowym z marka
(...), nawet na ktérym widnieje napis (...), znajduje sie olej pochodzacy od wlasciciela marki (...), a nie powoda. Fakt,
ze pozwany twierdzi, iz nigdy nie zamawial i nie nabywal nakretek od (...) nie wyjasnia, jak nakretki znalazly sie na
produkcie pochodzacym od pozwanego. Zeznania $wiadkow J. M. i M. G. nazywajace powstala sytuacje ,zartem”,
~przypadkiem”, rowniez nie wyjasniaja, jak do tego doszlo. Postepowanie w sprawie podrobienia i przerobienia
opakowania oleju samochodowego (...) (...) zostalo umorzone wobec niewykrycia sprawy (k. 1247). Twierdzenia,
Ze czyn przypisywany pozwanemu polegajacy na natozeniu na opakowania oleju (...) nakretek z napisem (...) i
wprowadzeniu do obrotu takich opakowan nie mogt by¢ dzielem pozwanego, lecz musial by¢ dokonany przez kogo$
innego, pozwany nie udowodnil.

Sad pierwszej instancji przyjal podobienstwo znaku stowno-graficznego i identyczno$é znaku stownego dla
identycznych towaréw opisanych w klasyfikacji nicejskiej, dla ktorych znaki towarowe byly zastrzezone. Wskazywane
réznice cenowe, kanaly dystrybucji oraz przeznaczenie w istocie zakladaja innego adresata towaréw powoda i
pozwanego. Sad pierwszej instancji cytujac tylko orzecznictwo TSUE nie przyjal innego modelu konsumenta niz
przecietny, uwazny, rozsadny.

Mozliwoé¢ konfuzji co do pochodzenia towaru oceniana jest przez stan $wiadomoéci przecietnego modelowego
uczestnika rynku nazywanego przecietnym konsumentem. Taka ocena wymaga uwzglednienia czynnikow
spolecznych, kulturowych, jezykowych i przynaleznoéci danego konsumenta do szczegblnej grupy konsumentow,
przez ktbéra rozumie sie dajaca sie jednoznacznie zidentyfikowaé grupe konsumentéw, szczegbdlnie podatng na
oddzialywanie praktyki rynkowej lub na produkt, ktérego praktyka rynkowa dotyczy, ze wzgledu na szczegblne
cechy, takie jak wiek, niepelnosprawno$¢ fizyczna lub umystowa. Na tle orzecznictwa Trybunalu Sprawiedliwos$ci Unii

Zn n

Europejskiej wyksztalcit sie model przecietnego konsumenta (odbiorcy), ktory jest "rozsadnie", "dosy¢", "w miare"
dobrze poinformowany oraz "rozsadnie", "dosy¢", "w miare" spostrzegawczy i ostrozny (por. uzasadnienie wyroku
Sadu Najwyzszego z dnia 4 marca 2014 r., III SK 34/13, LEX nr 1463897). Test przecietnego konsumenta nie jest przy
tym testem statystycznym, a w celu ustalenia typowej reakcji przecietnego konsumenta w danym przypadku krajowe
sady i organy administracyjne beda musialy polega¢ na wlasnej umiejetnoSci oceny, z uwzglednieniem orzecznictwa
Trybunalu Sprawiedliwos$ci (pkt 18 preambuly dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11
maja 2005 r. dotyczaca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiebiorstwa wobec konsumentow
na rynku wewnetrznym oraz zmieniajaca dyrektywe Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WEi2002/65/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporzadzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 11 maja 2005 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 149, str. 22). Przecietno$¢ konsumenta odnosi sie do jego wiedzy i predyspozycji
intelektualnych. Z jednej strony mozna wymagac od niego pewnego stopnia wiedzy i orientacji w rzeczywistos$ci, a z
drugiej - nie mozna uznac, ze jego wiedza jest kompletna i profesjonalna i ze konsument nie ma prawa pewnych rzeczy



nie wiedzie¢. Przecietny konsument nie posiada wiedzy specjalistycznej w danej dziedzinie. Dywersyfikacja modelu
konsumenta na bedacego nabywea towaru M. i nabywcg towaru (...) mialaby znaczenie, gdyby cechy konsumenta
jednego i drugiego towaru réznily sie i byly odmienne i jednocze$nie niezmienne. Innymi stlowy, nabywca towaru M.
zawsze i wylgcznie nabywa ten towar, a nabywca towaru (...) zawsze jest wierny (...). Takich zachowan konsumentéow
nie mozna zalozy¢. Przyjecie innego modelu konsumenta/wlasciwego kregu odbiorcéw niz nabywey oleju silnikowego,
zawiera rowniez zalozenie, ze konsument olejéw M. nie dysponuje innymi pojazdami, dla ktérych moze stosowaé oleje
innych producentéw. Aby znak towarowy mogl odgrywac przypisana mu role w systemie niezakldconej konkurencji,
musi on stanowi¢ gwarancje, ze wszystkie oznaczone nim towary zostaly wyprodukowane pod kontrolg okreslonego
przedsiebiorstwa, ktéremu mozna przypisa¢ odpowiedzialnoé¢ za ich jakos$é (wyrok TSUE z dnia 20 grudnia 2017 .
C-291/16 Schweppes SA, pkt 36 i powolane tam orzecznictwo). W celu okreslenia dokladnego zakresu tego prawa
wylacznego przyznanego wlascicielowi znaku towarowego nalezy uwzgledni¢ zasadnicza funkcje znaku towarowego,
jaka jest zapewnienie konsumentowi lub uzytkownikowi koncowemu identycznoéci pochodzenia towaru oznaczonego
znakiem towarowym, by umozliwi¢ mu odréznienie, bez ewentualnego wprowadzenia w blad, owego towaru od
towaréw o innym pochodzeniu (pkt 37 op.cit.). Zdaniem Sadu Apelacyjnego wlasnie dlatego jest wieksze ryzyko
konfuzji, bo konsument bedgcy nabywca towaréow M., zobaczywszy produkt opatrzony nakretka M. na produkcie (...),
moze by¢ wprowadzony w blad poprzez przyjecie mozliwo$ci powiazan handlowych miedzy firmami.

Wynikiem rozpoznania zarzutéw naruszenia prawa procesowego jest uznanie, ze ustalenia faktyczne Sadu pierwszej
sa prawidlowe i Sad Apelacyjny podziela je oraz przyjmuje za wlasne. Sad pierwszej instancji na podstawie ustalonego
stanu faktycznego wyprowadzil trafng konkluzje, ze doszlo do naruszenia praw uprawnionego ze wzgledu na brak
zgody uprawnionego na wprowadzenie towaréw z nalozonym znakiem towarowym do obrotu przez pozwanego. W
konsekwencji towary, ktére pozwany wprowadzat do obrotu nie zostaly wprowadzone do obrotu przez uprawnionego
do znakéw towarowych lub za zgoda uprawnionego.

Nie sg zasadne zarzuty naruszenia prawa materialnego art. 9 ust. 2 lit. a i b rozporzadzenia 207/2009 (zmienionego
rozporzadzeniem Parlamentu i Rady UE 2015/2424 z 16 grudnia 2015 1.).

Prawo wylaczne zostalo przyznane wlascicielowi znaku, aby umozliwi¢ mu ochrone jego szczeg6lnych interesow jako
wladciciela znaku, tzn. umozliwi¢é mu zadbanie o to, by znak ten mégl pehi¢ wlasciwe mu funkcje. Wykonywanie
tego prawa jest zastrzezone dla przypadkéw, w ktoérych uzywanie oznaczenia przez osoby trzecie wplywa lub moze
negatywnie wplywaé na pelnione przez znak funkcje. Owe funkcje obejmuja nie tylko podstawowa funkcje znaku
towarowego, jaka jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarow lub ushug, lecz rowniez inne
jego funkcje, takie jak w szczegblnoSci funkcja polegajaca na zagwarantowaniu jakoS$ci tych towaréow lub ushug czy tez
funkcje komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa (wyrok z dnia 19 wrze$nia 2013 r. w sprawie C#661/11 Martin Y
Paz Diffusion, pkt 58 i przytoczone tam orzecznictwo). Poprzez przyznanie wylacznego prawa do znaku towarowego
wlaéciciel tego znaku uzyskuje ochrone ,,catkowity” przed uzywaniem przez osoby trzecie oznaczen identycznych z
tym znakiem towarowym dla towar6ow i ustug identycznych (wyrok z dnia 22 wrzesnia 2011 r. w sprawie C#323/09
Interflora i Interflora British Unit, pkt 36).

Przedmiotem postepowania bylo naruszenie stownego i slowno-graficznego znaku towarowego powoda poprzez
umieszczenie napisu (...) na nakretce produktu K. (...) zawierajacego olej silnikowy. Nie byto przypisywane stronie
pozwanej uzywanie znaku w postaci plastikowej banki o poj. 51 w kolorze zlotawo-bezowym z umieszczonym na niej
duzymi obustronnymi etykietami z wyraznie widoczng marka (...) i nazwa produktu (...) oraz innymi naklejkami
zawierajagcymi dodatkowe elementy odrozniajace (wizerunek kierowcy samochodowego K. H.). Pordéwnanie
obejmowato znaki towarowe powoda z oznaczeniem (...) umieszczonym na nakretce przytwierdzonej do opisanej
plastikowej banki. Fakt, ze nakretka byla nalozona na plastikowy pojemnik nie zmienia przedmiotu poré6wnania: znak
towarowy stowny i stowno-graficzny powoda z oznaczeniem na nakretce, gdzie oznaczenie (...) zostalo umieszczone.
Powyzszej opisana banka nie zawierala oznaczen (...).

Chybione jest zawezanie oceny identycznosci/podobienstwa znakdéw towarowych powoda z napisem (...) widniejacym
na nakretce opakowania oleju (...) do odbiorcéw krajowych. Pojawienie sie kwestionowanego produktu na rynku



polskim nie oznacza, ze jego nabywca jest tylko polski konsument. Ochrona unijnych znakéw towarowych powoda
rozciaga sie na terytorium panstw czlonkowskich Unii Europejskiej i na terytorium kazdego z tych panstw konsument
ma mie¢ prawo gwarancji, ze dany towar pochodzi z okre$lonego przedsiebiorstwa. Jezeli pow6d naklada swoj znak
towarowy na nakretki sprzedawanych przez siebie towaréw (bezsporne), to tym bardziej zastosowanie oznaczenia (...)
na rynku krajowym jednego z panstw czlonkowskich, nie stosujacym lokalnie metody takiego oznaczania, stwarza
ryzyko konfuzji.

Uzycie napisu (...) w formie graweru na wierzchu nakretki w kolorze czarnym nie sprzeciwia sie uznaniu uzywania
znaku towarowego, ktory zostal zarejestrowany w kolorze. Powod uzywa slowno-graficznego znaku towarowego
rowniez w formie koloru odbiegajacego od zarejestrowanego (k. 60, 61). Na temat takiej sytuacji i ochrony
wypowiedzial sie TSUE w wyroku z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie C-252/12 Specsavers.

Bezsporne jest, ze art. 9 ust. 11it. a) i b) rozporzgdzenia nr 207/2009 w przypadku wspdlnotowego znaku towarowego,
daje uprawnionemu do zarejestrowanego znaku towarowego mozliwo$¢ zakazania uzywania przez osobe trzecia
oznaczenia identycznego z jego znakiem lub do niego podobnego wylacznie, w przypadku gdy zostaly spelione
kumulatywnie cztery przestanki:

(i) uzywanie to musi mie¢ miejsce w obrocie handlowym,
(i) musi ono odbywac¢ sie bez zgody uprawnionego do znaku towarowego,

((...)) musiono zachodzi¢ w odniesieniu do towar6éw lub ustug identycznych z tymi, dla ktérych zostal zarejestrowany
znak towarowy lub w odniesieniu do towaréw lub ustug do nich podobnych oraz

(iv) musi ono mie¢ negatywny wplyw na podstawowa funkcje znaku towarowego, jaka jest zagwarantowanie
konsumentom wskazania pochodzenia towaréw lub ustug, z uwagi na prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcéw
w blad, lub musi ono nadawa¢ sie do wywolania takiego negatywnego wplywu (tak w szczeg6lnosci wyrok z dnia 12
czerwca 2008 r. w sprawie C#533/06 O2 Holdings i O2 (UK), pkt 57).

W orzecznictwie Trybunalu przyjmuje sie, ze prawdopodobie#jmuje sie, ze prawdopodobienstwem wprowadzenia
w blad jest prawdopodobienistwo, ze odbiorcy przekonani beda o pochodzeniu okre§lonych towaréw lub ushug od
tego samego przedsiebiorstwa lub, ewentualnie, od przedsiebiorstw powigzanych gospodarczo. A zatem uzywanie
oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym lub do niego podobnego, ktore wprowadza odbiorcéw w blad,
ma negatywny wplyw na podstawowa funkcje znaku towarowego lub moze mie¢ na nig negatywny wplyw (op. cit.
pkt 59).

Bezsporne jest, ze nalozenie nakretek z napisem (...) nastgpilo bez zgody uprawnionego do znaku towarowego
slownego i stowno-graficznego.

Oznaczenie uzywane przez pozwanego jest identyczne ze stownym znakiem towarowym powoda w warstwie wizualnej,
fonetycznej i koncepcyjnej. Jest za§ podobne do stowno-graficznego znaku, bowiem r6zni sie w warstwie wizualnej
(jednolity czarny kolor a nie bialy na czerwonym tle) przy identyczno$ci fonetycznej i koncepcyjne;j.

Uzywanie dotyczylo towaréw identycznych jak te, dla ktérych znak towarowy stowny i slowowo-graficzny zostal
zarejestrowany.

Wielko$¢ oznaczenia pozwanego (umieszczenie na nakretce) nie ma znaczenia dla naruszenia z art. 9 ust. 2 a
rozporzadzenia (podwdjna identyczno$é), dla naruszenia z art. 9 ust. 2 b rozporzadzenia jest ocena na plaszczyznie
konfuzji (podobne oznaczenie dla tych samych towaréw). Poréwnuje sie znaki towarowe, a otoczenie w ktoérych sa
uzyte (tu nakretka a nie szeroko opisana banka) moze ewentualnie wplywaé na konfuzje.

Uzywanie znaku towarowego musi mie¢ miejsce ,,w obrocie handlowym”, zgodnie z dyspozycja art. 5 ust. 1 dyrektywy
2008/95 i art. 9 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009. Trybunal konsekwentnie orzekal, ze wyrazenie to odnosi sie



do uzywania w kontekécie dzialalnoSci handlowej majacej na celu uzyskanie korzySci gospodarczej, a nie w sferze
prywatnej. Sama ilo$¢ spornych opakowan (2 sztuki) nie eliminuje przestanki uzywana w obrocie, bowiem dystrybucja
nie miesci sie w sferze prywatne;j.

Odnoszac sie do zarzutu naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. wystarczy wskazac, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem,
niespelienie wymagan okreslonych w powolanym przepisie moze by¢ uznane za uchybienie mogace mie¢ wplyw na
wynik sprawy tylko wyjatkowo, gdy braki w uzasadnieniu sg tak znaczace, ze uniemozliwiaja kontrole zaskarzonego
orzeczenia (przykladowo postanowienie Sadu Najwyzszego z dnia 22 maja 2013 r., III CSK 293/12, OSNC 2012,
nr 12, poz. 148). W niniejszej sprawie warstwa motywacyjna zaskarzonego wyroku zostala przedstawiona w sposéb
umozliwiajacy weryfikacje sposobu dochodzenia do rozstrzygniecia, wobec czego zarzut naruszenia art. 328 § 2 w
k.p.c. nie moze odnie$¢ zamierzonego skutku.

Zarzuty naruszenia art. 731 k.p.c. i art. 738 k.p.c. oraz art. 742 k.p.c. §1i §2 k.p.c. sa bezpodstawne, bowiem brak w
wydanym orzeczeniu rozstrzygniecia w przedmiocie zabezpieczenia.

Dla momentu zgloszenia roszczenia o zwrot kosztow brzmienie art. 109 §1 k.p.c. jest jednoznaczne. Wniosek o
przyznanie kosztdw postepowania, o ktorym mowa w art. 109 § 1 zdanie 1 k.p.c., powinien zostaé zlozony do
zamkniecia rozprawy bezposrednio poprzedzajacej wydanie orzeczenia. Pozwany nie zglosil zastrzezenia co do
uchybienia art. 224 §1 k.p.c. Przyjety przez Sad pierwszej instancji wynik sprawy (wygrana powoda co do zasady i w
zakresie roszczenia o zakazanie, a przegrana w zakresie roszczenia o usuniecie skutkéw) uzasadnial uznanie powoda
oraz pozwanego za wygrywajacego i przegrywajacego w 50%, co przekladalo sie na odpowiednie obcigzenie kosztami.

Majac powyzsze na wzgledzie na podstawie art. 385 k.p.c. Sad Apelacyjny oddalil apelacje.

O kosztach postepowania apelacyjnego Sad Apelacyjny orzekl na podstawie art. 108 §1 k.p.c. w zwigzku z art. 98 k.p.c.
zasgdzajac od pozwanego na rzecz powoda kwote 1260 zt. Wynagrodzenie pelnomocnika przyjete zostalo z §8 pkt
1 ppkt 19 w zwiazku z § 10 pkt 1 ppkt 2 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwoéci z dnia 22 pazdziernika 2015 r. w
sprawie oplat za czynno$ci radcow prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804) obowigzujacego w dacie wniesienia apelacji
(22 sierpnia 2016 roku).



