Sygn. akt VII AGa 484/18

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 stycznia 2019 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie VII Wydziatl Gospodarczy w skladzie:
Przewodniczacy:SSA Tomasz Wojciechowski

Sedziowie:SA Anna Rachocka

SO del. Tomasz Szczurowski (spr.)

Protokolant:sekr. sagdowy Marta Kloskowska

po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2019 roku w Warszawie na rozprawie sprawy
z powodztwa O. B. (...) z siedzibg w L.

przeciwko (...) sp.z 0.0. z siedziba w W.

o nakazanie i zakazanie

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie

z dnia 19 grudnia 2016 r., sygn. akt XXII GWzt 13/16

I. oddala apelacje;

II. zasadza od (...) sp. z o0.0. z siedzibg w W. na rzecz O. B. (...) z siedzibg w L. kwote 1.260 zl (tysigc dwiescie
sze$cdziesiat zlotych) tytulem zwrotu kosztow postepowania apelacyjnego.

Sygn. akt VII AGa 484/18
UZASADNIENIE
W pozwie zlozonym 7 marca 2016 r. O. B. (...) wniosla o:

I. zakazanie (...) sp. z 0.0. z siedziba w W. naruszania praw ochronnych do nastepujacych wspdlnotowych znakow
towarowych powoda:

- (...) zarejestrowanego pod numerem C. (...) m.in. dla towaréw i ustug w klasach 9, 38 klasyfikacji nicejskiej, z
pierwszenstwem od dnia 1 kwietnia 1996 r.,

- (...) zarejestrowanego pod numerem C. (...), m.in. do ustug w klasach 38 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszenstwem
od dnia 12 sierpnia 2002 r.,

- (...) zarejestrowanego pod numerem C. (...), m.in. dla ustug w klasach 9, 35, 38 klasyfikacji nicejskiej, z
pierwszenstwem od dnia 14 grudnia 2012 .



- O. — zarejestrowanego pod numerem C. (...), m.in. dla towaréw i uslug w klasach 9, 38 klasyfikacji nicejskiej, z
pierwszenstwem od dnia 19 kwietnia 2000 r.

- (...).C. — zarejestrowanego pod numerem C. (...), m.in. dla towaréw i ustug w klasach 9, 38 klasyfikacji nicejskiej, z
pierwszenstwem od dnia 16 marca 2000 r.

poprzez zakazanie:

a) wytwarzania, importowania, eksportowania, oferowania, sktadowania w celu oferowania, wprowadzania do obrotu
wszelkich towaréow i oferowania wszelkich ustug oznaczanych:

i) oznaczeniem stownym (...), lub
ii) oznaczeniem slownym (...), lub
(...)) oznaczeniem slowno-graficznym

b) uzywania w reklamie i dokumentach handlowych, w tym na stronach internetowych, zawierajacych informacje o
pozwanej (...),:

i) oznaczenia stownego (...), lub

ii) oznaczenia stlownego (...), lub

(...)) oznaczenia stowno-graficznego:

¢) uzywania do oznaczenia siedziby pozwane;j:

i) oznaczenia stownego (...), lub

ii) oznaczenia stlownego (...), lub

(...)) oznaczenia slowno-graficznego

d) uzywania nazwy (...) oraz (...) w prowadzonej przez pozwang dzialalnosci.
II. nakazanie pozwanej:

a) zaniechania uzywania w stosunku do wszelkich wprowadzanych do obrotu towaréw i oferowanych ustlug:
i) oznaczenia stownego (...), lub

ii) oznaczenia stlownego (...), lub

(...)) oznaczenia slowno-graficznego

b) zaniechania uzywania nazwy (...) oraz (...) w oznaczeniu firmy pozwanej;

¢) zaniechania uzywania w materialach reklamowych i dokumentach handlowych, w tym na stronach internetowych
orangepolska.com:

i) oznaczenia slownego (...)
ii) oznaczenia slownego (...)

(...)) oznaczenia stowno-graficznego



III. na podstawie art. 43% w zw. z art. 43'° k.c., pow6dka wniosla takze o:
a) nakazanie pozwanej usuniecia z jej nazwy stow (...) oraz (...)

b) nakazanie pozwanej zlozenie w terminie 21 dni do wlaSciwego sadu rejestrowego wniosku o zmiane w rejestrze
przedsiebiorcow danych dotyczacych pozwanej poprzez zmiane nazwy spo6lki pozwanej, na inng, nie zawierajaca
oznaczenia (...) oraz (...).

Ponadto powddka wiosla o zasadzenie od pozwanej na rzecz powoda zwrotu kosztéw postepowania, w tym kosztow
zastepstwa procesowego wedlug norm przepisanych.

Pismem datowanym 24 marca 2016 r. powodka sprecyzowala roszczenia wskazane w pkt. I d) petitum pozwu, nadajac
im nastepujace brzmienie:

na podstawie art. 9 ust. 1 lit. ¢, art. 9 ust. 2 oraz art. 101 i 102 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26
lutego 2009 r. w sprawie wspoélnotowego znaku towarowego (Dz.U. UE L 78/1, 24 marca 2009 r.; dalej jako (...)),
oraz na podstawie 296 ust. 1 w zwiazku z art. 296 ust. 2 pkt 3 w zwiazku z art. 158 ust. 1 i 2 oraz art. 156 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemystowej (tekst jedn. z dnia 17 wrze$nia 2013 r., Dz.U. z
2013 I. poz. 1410) w zw. z art. 14 (...), wniosla o zakazanie pozwanej naruszania praw ochronnych do nastepujacych
wspolnotowych znakéw towarowych powoda:

+ (...) zarejestrowanego pod numerem C. (...) m.in. dla towaréw i ustug w klasach 9, 38 Klasyfikacji Nicejskiej, z
pierwszenstwem od dnia 1 kwietnia 1996 r.,

+ (...) zarejestrowanego pod numerem C. (...), m.in. dla uslug w klasach 38 Klasyfikacji Nicejskiej, z
pierwszenstwem od dnia 12 sierpnia 2002 .,

+ (...) zarejestrowanego pod numerem C. (...), m.in. dla uslug w klasach 9, 35, 38 Klasyfikacji Nicejskiej, z
pierwszenstwem od dnia 14 grudnia 2012 r.

+ O. - zarejestrowanego pod numerem C. (...) m.in. dla towaréw i ustug w klasach 9, 38 Klasyfikacji Nicejskiej, z
pierwszenstwem od dnia 19 kwietnia 2000 r.

- (...).C. - zarejestrowanego pod numerem C. (...) m.in. dla towaréw i ustug w klasach 9, 38, Klasyfikacji Nicejskiej,
z pierwszenstwem od dnia 16 marca 2000 r.

dalej zwane jako ,,znaki O.”
poprzez zakazanie:
uzywania nazwy (...) oraz (...) w firmie pozwane;j.

Pozwana (...) sp. z o0.0. z siedzibg w W. wniosla o oddalenie powo6dztwa w calo$ci i zasadzenie od powddki na rzecz
pozwanej zwrotu kosztow postepowania, w tym kosztow zastepstwa procesowego, wedlug norm przepisanych.

Po przeprowadzeniu postepowania dowodowego wyrokiem z dnia 19 grudnia 2016 r. Sad Okregowy w Warszawie —
Sad Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzordw Przemystowych:

1. zakazal (...) sp.z o. 0. z siedzibg W. wytwarzania, importowania, eksportowania, oferowania, sktadowania w celu
oferowania, wprowadzania do obrotu towaréw i oferowania uslug oznaczonych znakami stownymi (...) lub (...) lub
oznaczeniem stowno — graficznym



2. zakazal (...) sp. z o. o. z siedzibg W. uzywania w reklamie i w dokumentach handlowych oraz na stronach
internetowych, w tym stronie orangepolska.com, oznaczen stownych (...) lub (...) lub oznaczenia stowno — graficznego

3. zakazal (...) sp. z 0. 0. z siedzibg W. uzywania w swojej firmie (nazwie) oznaczen stownych (...) lub (...);

4. oddalil powddztwo w pozostalej czesci;

5. zasadzil od (...) sp. z 0. 0. z siedziba W. na rzecz O. B. (...) z siedziba w L. 7 197 z} tytulem zwrotu kosztow procesu.
Powyzszy wyrok zapadl w oparciu o nastepujace ustalenia faktyczne i wywody prawne:

O. B. (...) z siedzibg w L. jest miedzynarodowa firma dzialajaca m.in. w branzy telekomunikacyjnej. Oferuje
swoim odbiorcom szeroki asortyment towaréow i ustug za posrednictwem licznych powigzanych gospodarczo spoétek.
Powodka rozpoczela swoja dzialalno$¢ w 1994 r. na rynku brytyjskim, zas od 1999 r. $§wiadczy takze swoje ushugi
na terenie Polski za pos$rednictwem spdlki (...) S.A., bedacej polskim operatorem telekomunikacyjnym i dostawca
sieci mobilnych. M. O. jest bardzo dobrze kojarzona przez polskich odbiorcow w szczegbdlnoSci z ustugami i
towarami w obszarze dzialalnoéci telekomunikacyjnej. Powddka prowadzi intensywne dzialania reklamowe jak
rowniez sponsoringowe i marketingowe, dzieki ktorym marka O. osiagnela wysoki stopien rozpoznawalnosSci wéréd
konsumentow (powyzej 80%) oraz cieszy sie renoma.

O. B. (...) uprawniona jest do unijnych znakdéw towarowych:

- slownego (...), zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wlasnoéci intelektualnej ( (...)) pod nr (...), z
pierwszenstwem od 29/03/1996 r., dla towaréw i ustug w klasach 9, 16, 18, 25, 35, 36, 37, 38, 41, 42 klasyfikacji
nicejskiej (m.in. telekomunikacja, lacznosé, telefon, faks, teleks, zbieranie i przekazywanie wiadomosci, radio-
przywolawcze i ustugi poczty elektronicznej),

- stownego (...), zarejestrowanego w (...) pod nr (...), z pierwszenstwem od 12/08/2002 r., dla towaréw i ushug w
klasach 38, 39, 41 klasyfikacji nicejskiej,

- stownego (...), zarejestrowanego w (...) pod nr (...), z pierwszenstwem od 27/04/2010 r., dla towaréw i ustug w
klasach 35, 41 klasyfikacji nicejskiej,

- sfownego (...), zarejestrowanego w (...) pod nr (...), z pierwszenstwem od 14/12/2012 r., dla towaréw i ustug w
klasach 9, 35, 36, 37, 38, 42, 44 klasyfikacji nicejskiej,

- stownego (...), zarejestrowanego w (...) pod nr (...), z pierwszenstwem od 28/01/2014 r., dla towar6ow i uslug w
klasach 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 Kklasyfikacji nicejskiej,

- slownego (...).C., zarejestrowanego w (...) pod nr (...), z pierwszenstwem od 16/03/2000 r., dla towaréw i ustug w
klasach 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 Kklasyfikacji nicejskiej,

- sfowno-graficznego zarejestrowanego w (...) pod nr (...), z pierwszenistwem od 19/04/2000 r. dla towaréw i ustug w
klasach 9, 12, 38 klasyfikacji nicejskiej (ushugi telekomunikacyjnej, komunikacyjne, telefoniczne, faksowe, teleksowe,
odbierania i przekazywania wiadomo$ci, radiowego systemu przywolawczego i poczty elektronicznej),

- slowno-graficznego zarejestrowanego w (...) pod nr (...), z pierwszenstwem od 19/04/2000 r. dla towaréw i
ustlug w klasach 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44 klasyfikacji nicejskiej (ustugi telekomunikacyjne; ustugi tacznosci;
ustugi w zakresie telefonow, telefonow komoérkowych, faksow, teleksow, odbierania i transmisji wiadomodci,
przywolywania droga radiowa, przelaczania rozmoéw telefonicznych na inny numer, automatycznych sekretarek,
informacji telefonicznej i poczty elektronicznej),



- slowno-graficznego zarejestrowanego w (...) pod nr (...), z pierwszenstwem od 28/01/2014 r. dla towaréw i ustug w
klasach 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 klasyfikacji nicejskiej (ustugi telekomunikacyjne; ustugi lacznosci; ustugi w zakresie
telefonow, telefondéw komorkowych, faksow, telekséw, odbierania i transmisji wiadomo$ci, przywolywania droga
radiows, przelgczania rozmoéw telefonicznych na inny numer, automatycznych sekretarek, informacji telefonicznej i
poczty elektronicznej).

Powodka jest takze uprawniona do graficznego znaku towarowego o kolorze pomaranczowym , zarejestrowanego
w Urzedzie Patentowym RP pod nr (...), z pierwszenstwem od 1/10/2010 r., dla towaréw w klasie 38 klasyfikacji
nicejskiej (ustugi telefonii komorkowe;j).

Ponadto powddka jest abonentem licznych domen internetowych zawierajacych stowny element (...), na ktérych
zamieszczone s3 informacje dotyczace jej dzialalnoéci w okreslonych obszarach. W swojej dzialalno$ci wykorzystuje
nastepujace domeny: (...), (...)", (...), (...), (...), (...), (...), (...). We wszystkich wskazanych domenach wykorzystywane
jest zaréwno slowo ,,orange" pojawiajace sie w wielu konfiguracjach i zawsze w polaczeniu z kolorem pomaranczowym
jezeli jest przedstawione graficznie, jak rowniez charakterystyczny pomarahnczowy kwadrat.

Pozwana (...) spbtka z ograniczona odpowiedzialno$cia w W. prowadzi obecnie dzialalno$¢ pod firma (...) sp6lka z
ograniczona

odpowiedzialnoécig", wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: (...). Pod powyzsza firma pozwana
dziala od 14 wrzeénia 2010 r. Wezedniej dzialala pod firmami: (...) spblka z ograniczona odpowiedzialnoécia (od 13
listopada 2003 r. do 29 stycznia 2008) oraz (...) spdtka z ograniczona odpowiedzialnoécia (od 30 stycznia 2008
do 13 wrze$nia 2010). Na przestrzeni kilkunastu lat istnienia sp6lki pozwana kilkukrotnie zmieniala przedmiot
dzialalnoSci gospodarczej, poczawszy od dzialalnoéci biur podrédzy, czy biur turystycznych, zagospodarowania i
sprzedaz nieruchomos$ci do uprawy zboz, roslin straczkowych i roslin oleistych na nasiona z wylaczeniem ryzu.
W latach 2003 — 2008 pozwana praktycznie nie prowadzila dzialalnosci statutowej z uwagi na nie uzyskanie
pozwolenia na prowadzenie biura turystycznego. Spotka poza pierwszym rokiem dzialalnosSci, w ktorym miala jednego
pracownika, nie zatrudniala zadnych pracownikoéw, jej przychody roczne nie przekroczyly 30 000 zl i przewyzszaly
ponoszone koszty. Prezesem zarzadu pozwanej od jej powstania jest nieprzerwanie J. B., za$ siedziba sp6tki mieéci sie
przy ul. (...) w W.. Aktualnie J. B. jest rowniez jedynym wspolnikiem pozwanej spo6iki.

Pozwana dla oznaczenia swojej siedziby uzywa nastepujacego oznaczenia stowno-graficznego, ktére znajduje sie na
Scianie budynku:

Ponadto, informacje na swoj temat pozwana umiescila rowniez na stronie internetowej (...) m.in. pod tytulem
~Aktualnoéci z zycia firmy (...) Spotka z o0.0.". WlaScicielem domeny jest spotka (...) spotka z ograniczong
odpowiedzialno$cia. Spolka ta jest powigzana osobowo z pozwang, w ten sposob, iz calo§¢ udzialow spdlki (...) sp.
7 0.0. nalezy do J. B..

Sad Okregowy zaznaczyl, ze podstawa powyzszych ustalen faktycznych bylty dowody z dokumentéw zgloszone przez
strony w pozwie i odpowiedzi na pozew. Prawdziwo$¢ i autentycznosé dokumentéw prywatnych i urzedowych nie byta
kwestionowana,

W pierwszej kolejno$ci Sad Okregowy rozwazyl roszczenie powodki odnoénie do naruszenia praw do znakéw
towarowych:

Sad Okregowy zaznaczyl, ze podstawowa funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub
konticowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub uslug nim oznaczonych, odréznienia (bez
ewentualno$ci wprowadzenia w blad) ich od towaréw lub uslug innego pochodzenia. Zgodnie z art. 9 ust.
2 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej
(zmienionego rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16/12/2015 r.) bez uszczerbku



dla praw wlasciciela nabytych przed data zgloszenia lub data pierwszenistwa unijnego znaku towarowego wtasciciel
tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, ktére nie maja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym,
w odniesieniu do towaréw lub ushlug, oznaczenia, w przypadku gdy oznaczenie to: a) jest identyczne z unijnym
znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktore sg identyczne z tymi, dla ktérych
znak ten zostal zarejestrowany; b). jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz
jest uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére sg identyczne lub podobne do towaréw lub ustug, dla
ktorych znak ten zostal zarejestrowany, jezeli istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcow w blad, ktore
obejmuje prawdopodobienistwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym,; c) jest 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 nienalezng korzy$¢ lub
jest szkodliwe dla odr6zniajacego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Nastepnie Sad Okregowy zaznaczyl, ze ocena identyczno$ci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego (zaréwno
unijnego, jak i krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna sie opieraé na ich zgodnosci
wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy poréwnywac caloéciowo, a decydujace znaczenie mie¢ beda
elementy odrbzniajace, a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy,
gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupelnien — wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako
calo$¢, wykazuje nieznaczne roznice, ktére nie zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta. Sad Okregowy
zaznaczyl, ze bezsporne w sprawie jest, ze powodce stluza prawa wylgcznego uzywania stownych i stowno-graficznych
znakow towarowych zawierajacych przewaznie dwa wspoélne, odrozniajace elementy: stowny (...) oraz dystynktywny
element graficzny w postaci pomaranczowego kwadratu m.in. dla ustug w klasie 38. klasyfikacji nicejskiej — ushugi
telekomunikacyjne, ustugi tacznosci, ustugi w zakresie telefonow, telefonéw komédrkowych. Stowny element znakow
jest tozsamy z dystynktywna czescig firmy pod jaka powodowa spotka prowadzi dzialalno$é gospodarcza. Znaki
towarowe (...) uzywane intensywnie od kilkunastu lat m.in. dla uslug telekomunikacyjnych maja nie tylko wysoka
pierwotna, ale takze wzmacniajgcg ja wtérna zdolno$é odrbzniajaca.

W swojej dzialalno$ci gospodarczej, ktoérej przedmiot jest odmienny od dzialalnoéci powoda, pozwany uzywa
oznaczenia stowno-graficznego: oraz stownego (...) w ktérych dystynktywny jest element stowny(...), w polaczeniu
z kwadratem w kolorze pomaranczowym, identyczny pod wzgledem fonetycznym i bardzo zblizony pod wzgledem
koncepcyjnym z elementem odrozniajacym znakéw towarowych powodki. Potencjalni klienci moga zostaé
wprowadzani w blad co do istnienia pomiedzy stronami powiazan gospodarczych, w szczegolnos$ci moga uznac, ze
pozwany jest autoryzowanym przedstawicielem handlowym spoéiki (...). Dzialania te moga negatywnie wplywac na
pozycje rynkowa i postrzeganie powodki, ktora pozbawiona jest mozliwosci kontrolowania, czy towary oferowane
przez pozwanego sa odpowiedniej jako$ci, a negatywne opinie klientéw moga niekorzystnie rzutowaé na postrzeganie
powodowej spo6lki i zmniejszaé jej sprzedaz. Naruszajg w ten sposéb prawidlowe pelnienie przez te znaki funkcji
oznaczenia pochodzenia, jakoSciowej, reklamowej i inwestycyjnej. Ponadto w niniejszej sprawie niesporne jest, ze
pozwana uzywa nazwy domeny internetowej (...) dla prowadzonej przez siebie dzialalnosSci gospodarczej , co istotnie
narusza prawa wylaczne powddki do zarejestrowanych znakéw slownych (...), szczegbdlnie w funkeji reklamowe;j.
Powddka - nie wyrazajac zgody na korzystanie w ten sposob z jej znakow - moze skutecznie sie takim dzialaniom
sprzeciwic.

Skutki unijnego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom rozporzadzenia. W innych przypadkach,
naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszacemu sie do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisow
tytulu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia wlascicielowi realizacji jego praw z rejestracji moga by¢ zakazane, w
szczegoblnosSci oferowanie towar6w, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub oferowanie i
$wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem, jak réwniez uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.
(art. 9 ust. 3)

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyl lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia unijnego znaku towarowego,
wydaje, o ile nie istnieja szczegblne powody, decyzje zakazujaca okreslonych dzialan. Stosuje rowniez §rodki, zgodnie



z przepisami prawa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, ze
jesli w prawie krajowym istniejg inne jeszcze sposoby (§rodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom
rozporzadzenia, Sad powinien je, na wniosek powoda, zastosowaé¢ do ochrony znaku unijnego. Odnosi sie to wprost
do przepisdéw ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnoSci przemystowe;j.

W ocenie Sadu Okregowego powodka moze skutecznie zadac ochrony swoich znakéw towarowych odwolujac sie doich
renomy, a zatem na podstawie art. 9 ust. 2¢ rozporzadzenia i art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Podkre$lono, ze orzecznictwo
sadéw unijnych (odmiennie od krajowego, np. wyrok Sadu Najwyzszego z 10/02/2011 r. IVCSK 393/10) utozsamia
renome ze znajomoscia znaku towarowego, jego stawa, nie za$ z jakoécig towaréw lub ustug, dla ktorych znak ten
jest chroniony (ekskluzywno$cia). Juz w wyroku z 14/09/1999 r. w sprawie C-375/97 ( General Motors ) Europejski
Trybunal Sprawiedliwoéci stwierdzil, ze elementem renomy znaku, jest jego szeroka znajomo$¢ przez relewantnych

odbiorcow na okreslonym terytorium (niekoniecznie powszechna znajomo$é w rozumieniu art. 6( bis) Konwencji
paryskiej o ochronie wlasnosci przemyslowej z 20/03/1883 r.). Oceniajac, czy wymaganie jest spelnione, sad musi
wziaé pod uwage wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, w szczegdlnoéci : udzial w rynku, intensywno$¢, zasieg
geograficzny i okres uzywania, wielko$¢ inwestycji poniesionych przez przedsiebiorstwo w zwiazku z promocja.

W ocenie Sadu Okregowego powddka sprostala temu obowigzkowi, przedstawila wystarczajace dowody renomy
swoich znakow towarowych w postaci raportow z badan rynku telekomunikacyjnego, z ktérych jednoznacznie wynika,
ze oznaczenie O. jest rozpoznawane i pozytywnie kojarzone przez przewazajaca wiekszo$¢ konsumentow.

Ponadto zdaniem Sadu Okregowego w niniejszym postepowaniu powodka wykazala wysokie prawdopodobienstwo
zmiany rynkowego zachowania przecietnego konsumenta towaréw lub ustug, dla ktérych wezeéniejszy znak jest
zarejestrowany, bedacej konsekwencjg uzywania znaku pézniejszego pozwane;j.

W drugiej kolejnosci Sad Okregowy rozwazyl roszczenie powddki odnoénie do naruszenia prawa do firmy.

W powyzszym kontekscie zaznaczono, ze w mysl art. 43° k.c. firma stanowi oznaczenie, pod ktérym dziala

przedsiebiorca. Zgodnie z art. 43° k.c., firmg osoby prawnej jest jej nazwa. Natomiast art. 43'° k.c. stanowi,
ze przedsiebiorca, ktérego prawo do firmy zostalo zagrozone cudzym dzialaniem, moze zadaé zaniechania tego
dzialania, chyba ze nie jest ono bezprawne. W przypadku dokonania naruszenia moze on takze zada¢ usuniecia
jego skutkow, zlozenia o§wiadczenia lub o$wiadczen odpowiedniej tresci i formy, naprawienia na zasadach og6lnych
szkody majatkowej lub wydania korzysci uzyskanych przez naruszajacego. Ochrona firmy opiera sie na zasadzie
domniemania bezprawnoSci, rozumianej jako niezgodno$¢ zachowania z szeroko rozumianym porzadkiem prawnym.
Naruszeniem jest kazde, nie oparte na wlasnym prawie, uzycie cudzej firmy w jej pelnym brzmieniu badz jej
charakterystycznej czeSci, bez wzgledu na wine lub §wiadomo§¢ naruszenia. Przeslance bezprawnosSci dzialania
nalezy przypisaé znaczenie niemoznosci przeciwstawienia cudzemu prawu do firmy wlasnego prawa do korzystania
z takiego samego lub podobnego oznaczenia, wynikajacego np. z umowy licencyjnej lub posiadanego nazwiska.
Powoda obcigza dowod, ze przystuguje mu prawo do firmy i ze jego firma jest realnie zagrozona naruszeniem.
Poniewaz bezprawno$¢ domniemywa sie, to pozwanego obcigza dowod braku bezprawnosci. Przekladajac powyzsze
rozwazania na okolicznosci niniejszej sprawy Sad Okregowy zaznaczyl, ze wykorzystanie elementu (...) w oznaczeniu
firmy, stwarza ryzyko wprowadzenia potencjalnych nabywcoéw, a nawet kontrahentéw w blad co do tozsamosci

przedsiebiorcow, co jest sprzeczne z zasadga wylacznoéci prawa do firmy okreslong w art. 432 § 1 k.c. Dzialania

pozwanego naruszaja wiec prawa powddki, ktérej shuza roszezenia przewidziane przepisem art. 43" k.c.

W trzeciej wreszcie kolejnosci Sad Okregowy rozwazyt roszczenie powoddki odnosnie naruszenia zasad uczciwej
konkurencji.

Sad Okregowy podkreslil, ze zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
uznanie dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spelnieniem nastepujacych



przeslanek : czyn ma charakter konkurencyjny, narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta, jest
bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Sad Okregowy podzielil przyjety w doktrynie poglad, iz przepis art. 3 w ust. 1 w sposob ogdlny okresla czyn nieuczciwej
konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykladowo niektére czyny (m.in.: wprowadzajace w blad oznaczenie
towaréw), typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktore nalezy wykladaé w ten sposob, ze ogolne okreslenie czynu
nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegblawiajace pozostaja w nastepujacych wzajemnych relacjach:
wymienione w ustawie czyny nieuczciwej konkurencji nie tworza zamknietego katalogu, za nieuczciwe konkurencyjne
mozna uznaé takze dzialanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko spelnia ono przestanki zdefiniowane w art.
3 ust. 1, wymagania wskazane w definicji odnosza sie do czyné6w wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1 spelnia
funkcje korygujaca w stosunku do przepiséw szczegdlnych typizujgcych czyny nieuczciwej konkurencji. Gdy dany
stan faktyczny, formalnie, spelnia przestanki z art. 5-17, w rzeczywistoSci jednak dzialanie nie wykazuje ktéregos ze
znamion art. 3 ust.1 (np. bezprawno§ci) uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji jest wykluczone.

Nastepnie Sad Okregowy zaznaczyl, ze o naruszeniu interesu innego przedsiebiorcy mozna mowi¢ wtedy, gdy na
skutek dzialania konkurencyjnego nastapi pogorszenie lub nie nastapi oczekiwana poprawa mozliwoéci nabywania
lub zbywania doébr badZ uslug. Decyduje o tym sposdéb, w jaki dzialanie konkurenta jest odbierane przez
potencjalnych adresatow. Zwazywszy, ze prawa przedsiebiorcy uczestniczacego w obrocie maja charakter wzgledny,
tylko adresatom dzialan nieuczciwie konkurencyjnych shuzy¢ bedzie roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie
szkody. Obowiazek wskazania i udowodnienia istnienia zagrozenia obciaza wystepujacego z zarzutem nieuczciwej
konkurencji. Deliktowy charakter odpowiedzialnosci nieuczciwego konkurenta uzasadnia takze obciazenie powoda
obowigzkiem udowodnienia szkody i istnienia zwigzku przyczynowego. (art. 415 i art. 361 § 1 w zw. z art. 6 k.c.)
W obecnym stanie prawnym Sad Okregowy nie znalazl uzasadnienia dla szerokiej wykladni pojecia naruszenia
interesu gospodarczego, mogacej uzasadniaé stosowanie przepisoéw ustawy do wszystkich samodzielnych podmiotow
prawnych, tylko z tej przyczyny, ze ze wzgledu na istniejagce powigzania, nieuczciwie konkurencyjne dzialania
pozwanego ostatecznie wplywaja takze na ich sytuacje ekonomiczna (np. producenta, dostawcy, kooperanta, nabywcy,
agencji reklamowej). Takie rozumienie pojecia naruszenia lub zagrozenia interesu innego przedsiebiorcy mogloby, w
istniejacym ustroju gospodarczym, prowadzic¢ w skrajnych przypadkach do stwierdzenia, ze wla$ciwie kazdy uczestnik
gry rynkowej jest w mniejszym lub wiekszym stopniu dotkniety dzialaniem nieuczciwie konkurencyjnym, kazdy
zatem moglby dochodzié¢ na drodze sadowej roszczen okreSlonych w art. 18 u.z.n.k. Sluszne, w przekonaniu Sadu
Okregowego, jest uznanie, ze roszczenia z art. 18 u.z.n.k. shuza wylacznie przedsiebiorcom, prowadzacym dzialalno$é
gospodarcza na polskim rynku, ktorych interesy gospodarcze zostaly bezpos$rednio naruszone lub zagrozone, ustawa
nie znajduje natomiast zastosowania do podmiotéw zagranicznych, ktére nie prowadza w Polsce dzialalnosci, a jedynie
sg korporacyjnie powiazane z polskimi przedsiebiorcami, zachowujacymi odrebno$é prawna i ekonomiczna, ktéorym
zbywaja swoje towary lub udzielaja licencji na uzywanie znakow towarowych.

Zdaniem Sadu Okregowego powodka nie wykazala w niniejszym postepowaniu, ze dzialania pozwanego w sposéb
bezposredni naruszaja jej interesy gospodarcze. Z przedstawionych dokumentéw wynika, ze dziala ona w Polsce
przez spolke prawa polskiego, bezspornie samodzielny podmiot gospodarczy. Nie uczestniczy wiec bezposrednio
w obrocie gospodarczym na terytorium Polski, a jej interesy gospodarcze moga by¢ ewentualnie tylko po$rednio
naruszane przez pozwanego, co nie uzasadnia udzielenia jej ochrony na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. W ocenie Sagdu Okregowego powddka nie wykazala w tym postepowaniu, ze uczestniczac w polskim
obrocie gospodarczym doznaje uszczerbku ze wzgledu na bezprawne i sprzeczne z dobrym obyczajem handlowym
dzialania (...) sp. z 0.0. z siedzibga w W.. Ostatecznie Sad Okregowy oddalil zadanie powddki oparte na art. 18 ust. 1
u.z.n.k. podlegaly wiec oddaleniu.

O kosztach postepowania sgd orzekt w oparciu o art. 100 k.p.c.
Apelacje od powyzszego wyroku wniosta pozwana, ktoéra zaskarzyta wyrok w zakresie punktu 1, 2, 31 5.

Zaskarzonemu wyrokowi zarzucila:



1. art. 158 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo wlasnoéci przemystowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013
I. poz. 1410 ze zmianami) poprzez zakazanie poslugiwania sie przez pozwang Spotke znakami slownymi (...) i
(...) oraz oznaczeniem slowno — graficznym odwzorowanym w sentencji wyroku, w sytuacji gdy nie zachodzi ani
nie zostala przez powddke udowodniona mozliwo$é, aby nazwy te oraz oznaczenie slowno - graficzne uzywane do
oznaczenia towarow i ustug bedacych przedmiotem dzialalnoSci pozwanej Spotki, wprowadzaly odbiorcoéw w blad co
do pochodzenia towar6w, ze wzgledu na roézny profil dzialalnoéci i lokalny zasieg uzywania tej nazwy;

2. art. 296 ust. 2 ustawy Prawo wlasnoS$ci przemyslowej poprzez zakazanie postugiwania sie przez pozwana spotke
znakami slownymi (...) i (...) oraz oznaczeniem slowno — graficznym odwzorowanym w sentencji wyroku, w
sytuacji gdy nie zostala spelniona przestanka identyczno$ci do zarejestrowanego znaku towarowego powodki ani
nie zachodzi i nie zostalo udowodnione przez powodke ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad, ktére obejmuje w
szczegoblnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym powddki, a nadto uzywanie przez pozwana Spolke jej
znaku towarowego nie moze przynie$¢ nienaleznej korzysci ani nie jest szkodliwe dla odrézniajacego charakteru ani
renomy znaku powddki;

3. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granicy swobodnej oceny dowodéw i dokonanie ich oceny dowolnej
poprzez bezpodstawne przyjecie, ze znaki towarowe pozwanej spolki oraz oznaczenie stowno - graficzne wprowadzaja
odbiorcow w blad co do pochodzenia towardw i uslug oraz, ze istnieje ryzyko skojarzenia znaku pozwanej spolki ze
znakiem towarowym powodki, a nadto, ze uzywanie przez pozwang spolke jej znaku towarowego moze przyniesé jej
nienalezne korzySci i jest szkodliwe dla odrézniajacego charakteru i renomy znaku powodki — jako przestanek, ktorych
spelnienie jest konieczne do zakazania pozwanej Spoélce uzywania tej nazwy i znaku w obrocie.

Z uwagi na powyzsze pozwana wniosta o zmiane zaskarzonego wyroku i oddalenie powodztwa, ewentualnie o
uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy Sadowi Okregowemu w Warszawie do ponownego rozpoznania
oraz zasadzenie od powddki na rzecz pozwanej kosztow postepowania wedlug norm przepisanych.

W odpowiedzi na apelacje powodka wniosta o oddalenie apelacji jako bezzasadnej oraz zasadzenie na jej rzecz kosztow
postepowania apelacyjnego.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje.
Apelacja jako bezzasadna zastugiwala na oddalenie.

Powodka w niniejszej sprawie dochodzila ochrony przystugujacego prawa wylgcznego do unijnych znakéow
towarowych szczegolowo opisanych w pozwie. W celu realizacji tej ochrony O. B. (...) sformulowala trzy rodzaje
roszczen, przy czym kazde z tych roszczen oparte zostalo na innej podstawie prawnej. Przede wszystkim powodka
wskazala, ze dochodzi ochrony prawa do unijnego znaku towarowego na podstawie 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.). Po drugie powodka zadala ochrony na
podstawie przepisow o ochronie prawa do firmy. Po trzeciej zas domagala sie udzielenia jej ochrony na podstawie
ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji. Roszczenia jednak wywodzone z tej ostatniej podstawy prawnej zostaly
prawomocnie oddalone przez Sad Okregowego. Do rozwazania wiec na obecnym etapie postepowania, w kontekscie
zarzutow wywodzonych w apelacji, pozostawaly dwie pierwsze grupy roszczen.

Analizujac w pierwszej kolejnoéci roszczenia wywodzone na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z
26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej nalezy przede wszystkim zaznaczy¢, ze powddka
wskazala, ze ochrona na podstawie powyzszego aktu prawnego przysluguje jej w oparciu o art. 9 ust. 1 lit. c,
zgodnie z ktérym wspolnotowy znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego znaku. Wlasciciel
znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, ktére nie posiadajg jego zgody, uzywania w obrocie
handlowym oznaczenia identycznego lub podobnego do wspolnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarow
lub ustug, ktére nie sa podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano wspdlnotowy znak towarowy, w przypadku



gdy cieszy sie on renoma we Wspolnocie i w przypadku gdy uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny
powoduje nienalezna korzys$¢ lub jest szkodliwe dla odrdzniajacego charakteru lub renomy wspo6lnotowego znaku
towarowego. Trzeba jednak zaznaczy¢, ze powyzszy akt prawny zostal uchylony z dniem 1 pazdziernika 2017 r.
poprzez rozporzadzenie z dnia 14 czerwca 2017 r. Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2017/1001 w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej (DZ. U. UE. L. 2017.154.1). Powyzsza zmiana nie ma znaczenia dla niniejszej sprawy,
albowiem aktualnie obowiazujacy art. 9 ust. 2 pkt. ¢ jest odwzorowaniem powyzej powolanego art. 9 ust. 1 lit. ¢
rozporzadzenia 207/2009. Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. c rozporzadzenia 2017/1001 bez uszczerbku dla praw wlasciciela
nabytych przed data zgloszenia lub data pierwszenstwa unijnego znaku towarowego wlasciciel tego unijnego znaku
towarowego jest uprawniony do uniemozliwienia wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania
w obrocie handlowym, w odniesieniu do towar6ow lub ustug, oznaczenia, w przypadku gdy oznaczenie jest identyczne
z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezaleznie od tego, czy jest ono uzywane w odniesieniu do
towarow lub ustug, ktore sa identyczne z tymi, podobne lub niepodobne do tych, dla ktérych unijny znak towarowy
zostal zarejestrowany, w przypadku gdy cieszy sie on renoma w Unii i uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej
przyczyny przynosi nienalezng korzy$¢ z racji odrozniajacego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego lub
jest szkodliwe dla tego charakteru lub renomy.

W kontekScie roszczenia wywodzonego w pozwie niezbednym bylo ustalenie, czy powodka spelia warunki do
udzielania ochrony jej unijnym znakom towarowym na powyzszej podstawie prawnej. Podstawowym warunkiem
udzielenia jej takiej ochrony na podstawie art. 9 ust. 2 lit. ¢ rozporzadzenia 2017/1001 bylo udowodnienie, ze
przystugujace jej znaki towarowe maja charakter renomowany. Sad Okregowy zasadnie podkreslil, ze orzecznictwo
sadéw unijnych utozsamia renome ze znajomos$cia znaku towarowego, jego slawa, nie za$ z jakoécia towardéw
lub ustug, dla ktorych znak ten jest chroniony (ekskluzywnos$cia). W wyroku z 14 wrze$nia 1999 r. w sprawie
C-375/97 (General Motors) Trybunal Sprawiedliwo$ci stwierdzil, ze oceniajac, czy mamy do czynienie ze znakiem
renomowanym Sad musi wzig¢ pod uwage wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, w szczegélnosci udziat w
rynku, intensywno$¢, zasieg geograficzny i okres uzywania, wielko$¢ inwestycji poniesionych przez przedsiebiorstwo
w zwigzku z promocja. Z kolei w wyroku z 6 pazdziernika 2009 r. C-301/07, PAGO International GmbH v. Tirolmilch
registrierte Genossenschaft mbH Trybunat Sprawiedliwos$ci zaznaczyl, ze pojecie "renoma" zaklada pewien stopien
znajomo$ci we wlasciwym kregu odbiorcow. Whasciwym kregiem jest krag odbiorcow, zainteresowany wspolnotowym
znakiem towarowym, czyli w zalezno$ci od sprzedawanych towaréw lub ushlug, badZ to ogél odbiorcéw, badz
wezszy ich krag, przykladowo dane $rodowisko zawodowe. Nie mozna wymagac¢, aby znak towarowy byl znany
okre$lonemu odsetkowi tak zdefiniowanego kregu odbiorcow. Wreszcie w wyroku Trybunalu Sprawiedliwoéci UE
z dnia 3 wrze$nia 2015 r. w sprawie C-125/14 Impulse, podkreslono, ze renoma znaku towarowego powinna by¢
wypracowana na terytorium tego panstwa czlonkowskiego, w ktorym dochodzi do naruszenia znaku towarowego.
W konteks$cie powyzszych kryteriow nalezato wiec rozwazy¢, czy unijne znaki towarowe, ktérych powddka dochodzi
ochrony rzeczywiScie sa znakami renomowanymi. Sad Apelacyjny w niniejszym skladzie podziela stanowisko Sadu
Okregowego, ktéry doszedt do trafnego wniosku, ze znaki wskazane przez powddke w rzeczywistoéci znakami
renomowanymi s3. Decyduje o tym w szczeg6lnosci stopien rozpoznawalnosci tych znakow. Powodka zresztg juz w
pozwie wskazala, ze znaki te sg uzywane w Wielkiej Brytanii od 1994 r., za§ w Polsce od 1999 r., natomiast udzial uslug
telekomunikacyjnych $§wiadczonych z uzyciem tych znakéw jest na poziomie 30%. Powddka powolala sie ponadto
na raport Urzedu Komunikacji Elektronicznej z lat 2005-2011, z ktorego takze wynika, ze 84% badanych wykazato
spontaniczng znajomos$¢ marki O., a respondenci wykazywali do$¢ wysoki poziom zadowolenia abonenckiego z ustug
operatora telekomunikacyjnego postugujacego sie unijnymi znakami towarowymi nalezacymi do powddki, i ktérych
ochrony dochodzi ona w niniejszym procesie. Powodka wskazala réwniez na intensywna kampanie reklamowa znakéw
towarowych (...) w Polsce. Uslugi oznaczone tym znakiem byly w okresie VII-XII 2011 reklamowane w telewizji 146
615 razy, w radiu 7577 razy, a na billboardach 675 razy. W latach 2005-2011 koszty reklamy tych znakéw towarowych
w samej tylko telewizji opiewaly na kwote 20 294 524,72 z}1. Reklama ta byla jednocze$nie dostepna w calej Polsce, albo
znaczacym jej obszarze. W tych okolicznoSciach zasadnym bylo przypisanie znakom towarowym powodki charakteru
znakéw renomowanych. Nalezy jeszcze przypomnieé, ze pozwana nigdy takiego charakteru znakéw towarowych



powodki nie kwestionowala, natomiast w apelacji wprost wskazala na ,niekwestionowana” renome (k. 1054-v). W
tych okoliczno$ciach zasadnym bylo przyjecie takiego charakteru znakéw towarowych powdodki.

Kolejny warunkiem udzielenia ochrony powddce bylo wykazanie, ze oznaczenie uzywane przez pozwana jest podobne
do renomowanego znaku towarowego powddki. W ocenie Sadu Apelacyjnego takze w tym zakresie rozwazania
Sadu Okregowego zasluguja na akceptacje. Zaréwno bowiem oznaczenia slowne, jak i stowno-graficzne uzywane
przez pozwang sa podobne do unijnych znakéw towarowych powodki. To samo dotyczy jej domeny internetowe;j.
Ocena identycznoSci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku (oznaczenia) pozwanej
powinna sie opieraé na ich zgodno$ci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy poréwnywacé catosciowo, a
decydujace znaczenie mie¢ beda elementy odrozniajace (dominujace), a nie opisowe. Dwa znaki towarowe sg do siebie
podobne jezeli, z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcow, sa przynajmniej cze$ciowo identyczne w jednym lub
kilku istotnych aspektach. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sa identyczne, czy tez mozna mowié
zaledwie o podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakow
i ich calo$ciowego oddzialywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego
przecietnego konsumenta. (tak: wyroki Trybunalu z 20 marca 2003 r. w sprawie C-291/00, z 8 maja 2014 r. w
sprawie C-591/12). Sad Okregowy trafnie zauwazyl, ze elementem dominujgcym w znakach towarowych, co do ktérych
powdbdka ma prawo wylaczne jest stowo (...). Stowo to pojawia sie rowniez w oznaczeniach uzywanych przez pozwanag
— zarbwno w oznaczeniu stownym, tzn. (...), jak i oznaczeniu stowno-graficznym, jak réwniez w firmie pozwanej spotki
— (...) spolka z ograniczong odpowiedzialno$cig. Zar6wno w znakach powodki, jak i oznaczeniach pozwanej pojawia
sie ono w identycznej wersji fonetycznej. Nie mozna wreszcie pomingé, podobienstwa znakow stowno-graficznych.
Znak towarowy powddki jest charakteryzowany poprzez umieszczenie go w kwadracie na pomaranczowym.

Natomiast oznaczenie, ktérym posluguje sie pozwana jest co prawa rombem, ale z katami zblizonymi do 90°, a
wiec przypominajacymi kwadrat. Katy w owym rombie sa tak mocno zblizone dla kata prostego, ze dla przecietnego
uczestnika obrotu fakt ich jednak niewielkiego odchylenia od 90° jest niedostrzegalny. Kolor uzyty w znaku powo6dki
jest co prawda pomaranczowy, a w znaku pozwanej marchewkowy, niemniej sa one zblizone. Wreszcie elementem
dominujacym na obu znakach jest stowo (...) napisane identyczng czcionka.

W ocenie Sadu Apelacyjnego powyzsze ozanczenia spelniajg wskazane w art. 9 ust. 2 lit. c. kryterium podobienstwa.
Aczkoliwek w rzeczywisto$ci znaki te nie sg identyczne, niemniej zachodzgce pomiedzy nimi roéznice maja charakter
drugorzedy, a laczy je zar6wno zblizony ksztalt, kolor, jak rowniez identyczny napis. Trafnie Sad Okregowy zwraca
takze uwage na podobienstwo koncepcyjne obu oznaczen. Powyzsze w ocenie Sadu Apelacyjnego pozwala oznaczenia
te uznaé za podobne. Trzeba jeszcze przypomniec, ze w orzecznictwie ukszatlowany jest poglad, ze w przypadku
renomowanego znaku towarowego nie jest wymagane, by stopien podobienstwa miedzy nim a oznaczeniem
uzywanym przez osobe trzecig byl na tyle duzy, by wywola¢ prawdopodobienstwo wprowadzenia danego kregu
odbiorcow w blad. Wystarczy, by stopien podobienstwa miedzy renomowanym znakiem towarowym a oznaczeniem
skutkowal wywolaniem u danego kregu odbiorcow przekonania, ze miedzy oznaczeniem a znakiem wystepuje pewien
zwigzek (tak: wyroku Trybunalu Sprawiedliwoéci z dnia 18 czerwca 2009 r., w sprawie C-487/07, L'Oreal SA,
podobnie: wyrok Trybunatu SprawiedliwoSci z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon i
Adidas Benelux). Powyzsze tym bardziej uzasadnia wniosek, ze w przedmiotowej sytuacji zachodzi podobienistwo w
rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. ¢ rozporzadzenia 2017/1001.

W powyzszym kontekécie pozwana zarzucila naruszenie przez Sad Okregowy art. 296 ust. 2 ustawy Prawo
wlasnoSci przemyslowej poprzez zakazanie postugiwania sie przez pozwana spoltke znakami stownymi (...) i (...)
oraz oznaczeniem slowno— graficznym odwzorowanym w sentencji wyroku, w sytuacji gdy nie zostala spelniona
przestanka identyczno$ci do zarejestrowanego znaku towarowego powoda. W konteks$cie powyzszego zarzutu przede
wszystkim nalezy zaznaczy¢, ze art. 296 ust. 2 ustawy Prawo wlasnoSci przemyslowej nie mogl by¢ przez Sad Okregowy
W powyzszy sposob naruszony, albowiem nie mial on zastosowania do roszczenia powo6dki o udzielenie ochrony
jej znakom towarowym. Trzeba bowiem zaznaczy¢, ze zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001 skutki
unijnego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom niniejszego rozporzadzenia, a wobec tego powolany w
zarzucie apelacyjnym przepis w niniejszej sprawie nie ma zastosowania. Poza tym pozwana zarzuca bledne ustalenie



identyczno$ci znaku do oznaczen pozwanej, podczas gdy ani Sad Okregowy, ani Sad Apelacyjny nie twierdzil, ze
oznaczenia te sa identyczne. Z uzasadnienia zaskarzonego wyroku wyraznie wynika, ze Sad Okregowy uznal owe
oznaczenia jedynie za podobne, co bylo wystarczajacym do udzielenia ochrony.

Ostatnig przestanka udzielnia ochrony znakowi towarowem na podstawie art. 9 ust. 2 lit. ¢ rozporzadzenia
nr 2017/1001 jest udowodnienie, Ze uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng
korzy$¢ z racji odrbézniajacego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego lub jest szkodliwe dla tego
charakteru lub renomy. Sad Okregowy stwierdzajac wystapienie w niniejszej sprawie powyzszej przestanki wskazal,
Ze uzywanie przez pozwang oznaczenia podobnego do renomowanych znkéw towarowych powddki moze przyniesé jej
nieuzasadniong korzy$¢. Analizujgc rozpatywang przestanke ochrony znakéw towarowych powodki przede wszystkim
nalezy stwierdzi¢, ze art. 9 ust. 2 lit. ¢ byl wieloktornie interpterowany przez Trybunal Sprawidwlio$ci. W wyroku
Trybunalu Sprawiedliwos$ci z dnia 18 czerwca 2009 r., w sprawie C-487/07, L'Oreal SA przyjeto, ze szczegolnym
warunkiem objecia ochrong przewidziang w art. 5 ust. 2 tej dyrektywy (obecnie art. 9 ust. 2 lit. ¢ rozporzadzenia) jest
uzywanie identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym lub podobnego don oznaczenia bez uzasadnionego
powodu, co powoduje lub moze powodowa¢ czerpanie nienaleznej korzy$ci z charakteru odrdzniajacego lub renomy
tego znaku towarowego, badZ dziala lub moze dziala¢ na ich szkode. Trybunal wyraznie wskazal, ze wbrew
literalnemu brzmieniu przepisu warunkiem udzielenia ochrony na unijny znak towarowy jest nie tylko osiggniecie
przez naruszyciela nieuzasadnionej korzysci, ale wystarczajacym jest juz samo prawdopodobienistwa ich zajscia (co
okreélane jest jako ,pasozytnictwo” i ,free-riding”, podobnie: wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 27 listopada
2008 r., w sprawie C-252/07, Intel Corporation Inc.). Interpretacja taka zostala réwniez zaakceptowana przez Sad
Najwyzszy w wyroku z dnia 2 lutego 2017 r. I CSK 778/15, niepubl. Poglad ten Sad Apelacyjny akceptuje. Jednocze$nie
zasadnym jest wniosek, ze uzywanie przez pozwang oznaczenia podobnego do renomowanych znakéw towarowych
powddki moze przynie$¢ pozwanej nienalezng korzy$¢. Prawdopodobienstwo tej korzy$ci w ocenie Sadu Apelacyjnego
zostalo wystarczajaco udowodnione. Jak bowiem zauwazyl Sad Okregowy, a co rowniez potwierdzila pozwana w
apelacji, pow6dka prowadzi intensywna kampanie reklamowa dotyczacg jej znakow towarowych, przy czym jest
ona prowadzona zaré6wno w telewizji, radiu, bilbordach. Wskazywano juz, ze w zwigzku z kampanig reklamowg
poniesiono znaczace wydatki. Z uwagi zas na podobienstwo jej znakéw do oznaczen uzywanych przez pozwana,
ta ostatnia moze by¢ mylnie uznana za podmiot powigzany z powodowa spo6tka, a tym samym moze doj$¢ do
czerpania przez nig nienaleznych korzysci z kampanii reklamowej powddki, a w konsekwencji z renomy znakéw
towarowych powodki. W tym kontek$cie nalezy przywola¢ trafny poglad wyrazony w wyroku Sadu Apelacyjnego w
Warszawie z 15 listopada 2017 r. VII ACa 899/17, niepubl. w ktérym wskazano, ze wywolanie skojarzenia miedzy
renomowanym znakiem towarowym i zaopatrzonymi w niego produktami o wysokiej jakoéci a uslugami, ktore
w braku takiego skojarzenia nie odréznialyby sie wyraznie w percepcji nabywcow od oferty innych podmiotow,
jest korzyScig dla przedsiebiorcy o relatywnie slabszej pozycji marketingowej. Dla osiggniecia podobnego efektu
handlowego, w przypadku niewystepowania wskazanego skojarzenia, przedsiebiorca musialby poczyni¢ znaczne
naklady promocyjne. Ich unikniecie, przy jednoczesnym wywolaniu wskazanego skojarzenia, nalezy uznaé za
nieuzasadniong korzys¢.

Z orzecznictwa wynika réwniez, ze im szybciej i silniej oznaczenie przywoluje na mys$l znak towarowy, tym wieksze
prawdopodobienstwo, ze aktualne i przyszle uzywanie oznaczenia bedzie skutkowa¢ czerpaniem nienaleznej korzysci
z charakteru odrdzniajacego lub renomy znaku towarowego badZz tez dziala¢ na ich szkode (wyrok Trybunalu
Sprawiedliwo$ci z dnia 27 listopada 2008 r., w sprawie C-252/07 Intel Corporation Inc.). W ocenie Sadu Apelacyjnego
poglad ten réwniez umacnia wniosek, iz uzywanie przez pozwana podobnego oznaczenia bedzie prowadzi¢ do
nienaleznych jej korzysci. Jak juz bowiem wyzej wskazywano pomiedzy znakami towarowymi powodki, a oznaczeniem
pozwanej zachodzi podobienstwo w duzym stopniu i co najwazniejsze na wielu plaszczyznach, co bedzie jej
niewatpliwie ulatwialo osiagniecie z zwigzku z tym nienaleznych korzySci. Powyzsze dowodzi zreszta calkowitej
niezasadnoéci zgloszonego w apelacji zarzutu naruszenia przez Sad Okregowy art. 296 ust. 2 Prawa wlasnosci
przemystowej oraz art. 233 § 1 k.p.c. W ocenie Sadu Apelacyjnego podobienstwo obu oznaczen w rzeczywistosci rodzi
ryzyko skojarzenia oznaczen uzywanych przez pozwana z unijnymi znakami towarowymi powddki.



Poza tym, Sad Okregowy zaznaczyl, ze pozwana z uwagi na owe podobienstwo moze byé¢ postrzegana jako
autoryzowany przedstawiciel handlowy O. B. (...). Jest to szczeg6lnie prawdopodobne jezeli zwazy¢, ze aktualna firma
pozwanej spotki brzmi (...) sp. z 0.0., a jej domena internetowa jest do podobna do tej na ktérej sg $wiadczone ustugi z
wykorzystaniem znakéw towarowych pozwanej, jak réwniez do znaku (...).C.. Tymczasem towary i ustugi §wiadczone
z uzyciem rozpatrywanych unijnych znakéw towarowych sg postrzegane jako dobrej jakosci, jezeli nie luksusowe.
Skojarzenie dzialalnoSci pozwanej z dzialalno$cig powodki poprzez podobiefistwo oznaczen moze przelozyé sie na
poczucie odbiorcoéw ustug pozwanej, ze jej towary, czy ustugi sa przynajmniej takiej jako$ci jak te Swiadczone z uzyciem
znakoéw towarowych powodki. To za§ moze oznaczaé¢ wzrost dochodéw pozwanej spoiki, bez konieczno$ci wylozenia
jakichkolwiek Srodkéw na promocje, czy reklame, co w kontekscie art. 9 ust. 2 lit. ¢ rozporzadzenia 2017/1001
oznaczac bedzie czerpanie przez pozwang nienaleznej korzyéci z charakteru odrdzniajacego i renomy unijnych znakow
towarowych powdodki.

Sad Okregowy trafnie réwniez zauwazyl, ze uzywanie przez pozwana oznaczenia podobnego do renomowanych
znakow towarowych powddki moze réwniez byé szkodliwe dla charakteru odrdzniajacego tego znaku lub renomy,
ktéra to okoliczno$é rowniez wypelnia przeslanki wynikajace z art. 9 ust. 2 lit. ¢ rozporzadzenia 2017/1001.
Jezeli chodzi o dzialanie na szkode charakteru odrézniajacego znaku towarowego, to w orzecznictwie Trybunalu
Sprawiedliwo$ci okre$lane jest ono rowniez jako ,rozmycie”, ,pomniejszenie” czy ,oslabienie” znaku towarowego.
Mamy z nim do czynienie, gdy zdolno$¢ tego znaku do identyfikowania towaréw lub uslug, dla ktorych zostal
zarejestrowany i jest uzywany, jako pochodzacych od wlasciciela tego znaku jest oslabiona z uwagi na wywolane
uzywaniem przez osobe trzecia identycznego lub podobnego oznaczenia rozmycie tozsamos$ci znaku towarowego
i jego wizerunku w oczach odbiorcéw. Ma to miejsce zwlaszcza wowczas, gdy znak towarowy wezedniej wzbudzal
bezposrednie skojarzenie z towarami lub uslugami, dla ktérych zostat zarejestrowany. Trzeba bowiem przypomnieé,
ze unijne znaki towarowe powodki zostaly zarejestrowane przede wszystkim dla ustug telekomunikacyjnych i z
tymi uslugami sa kojarzone. Tymczasem pozwana spoltka prowadzi dzialalno$¢é w zupelnie innym przedmiocie.
Wykorzystywanie przez nia oznaczenia podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w rzeczywisto$ci moze
przyczynic sie do rozmycia tego znaku towarowego, albowiem z biegiem czasu moze on by¢ mniej kojarzony z ustugami
telekomunikacyjnym.

Jezeli za$§ chodzi o dzialanie na szkode renomy znaku towarowego, okre$lane réwniez jako ,przyc¢mienie” lub
sdegradacja” znaku, to mamy z nim do czynienie, gdy towary, dla ktorych osoba trzecia uzywa identycznego
lub podobnego oznaczenia, sa odbierane przez odbiorcow w taki sposob, ze zmniejsza sie atrakcyjno$é tego
znaku towarowego. Niebezpieczenistwo to moze wystapi¢ w szczegdlnosSci wtedy, gdy towary lub ustugi oferowane
przez osobe trzecia posiadaja ceche lub wlaéciwosé mogace wywiera¢ negatywny wplyw na wizerunek znaku
towarowego (tak: wyroku Trybunalu Sprawiedliwoéci z dnia 18 czerwca 2009 r., w sprawie C-487/07, L'Oreal
SA). Prawdopodobienistwo wystapienia takiego niebezpieczenstwa w ocenie Sadu Apelacyjnego w rzeczywisto$ci
zachodzi w niniejszej sprawie. Jak bowiem trafnie zaznaczono w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku powo6dka
jest pozbawiona mozliwosci jakiejkolwiek kontroli jakoSci ushug, czy towaréow $wiadczonych przez pozwana. W
szczegoblnosci za§ powddka nie ma mozliwoséci kontrolowania, czy sa one odpowiedniej jakoSci. W konsekwencji
ewentualne negatywne opinie klientéw pozwanej beda rzutowaé niekorzystnie na postrzeganie powodki i moga
doprowadzi¢ do spadku sprzedazy jej towaréw. Sad Okregowy zasadnie zwrocit rowniez uwage, ze powodka
wykazala wysokie prawdopodobienstwo zmiany rynkowego zachowania konsumenta towarow lub ustug, dla ktérych
wezeéniejszy znak towarowy zostal zarejestrowany.

Ostatecznie, w ocenie Sadu Apelacyjnego, zostala udowodniona réwniez ostatnia z przestanek udzielenia ochrony
opisanym w pozwie unijnym znakom towarowym powodki. Trzeba w tym miejscu jeszcze raz podkreslié¢, ze w $wietle
powyzszych wywoddow catkowicie bezzasadny byl sformutowany w apelacji zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. poprzez
przekroczenie granicy swobodnej oceny dowod6w i dokonanie ich oceny dowolnej poprzez bezpodstawne przyjecie, ze
znaki towarowe pozwanej spotki oraz oznaczenie stowno - graficzne wprowadzaja odbiorcow w blad co do pochodzenia
towarow i ustug oraz, ze istnieje ryzyko skojarzenia znaku pozwanej spolki ze znakiem towarowym powodki, a nadto,
Ze uzywanie przez pozwana spolke jej znaku towarowego moze przynies¢ jej nienalezne korzysci i jest szkodliwe dla



odrdzniajacego charakteru i renomy znaku powd6dki — jako przestanek, ktorych spelnienie jest konieczne do zakazania
pozwanej Spoélce uzywania tej nazwy i znaku w obrocie. Przede wszystkim bowiem zarzut blednego ustalenia przez
Sad Okregowy, ze dochodzi do wprowadzenia odbiorcéw w blad co do pochodzenia towarow i ustug, jest o tyle
bez znaczenia dla niniejszego postepowania, ze powodka dochodzi ochrony nie jakiegokolwiek znaku towarowego,
ale znaku renomowanego, a w tym przypadku, odmiennie, niz przy nierenomowanych znakach towarowych nie
jest istotne istnienie prawdopodobienstwa powstania konfuzji, a wystarcza jedynie mozliwo$¢ samego skojarzenia
innego znaku ze znakiem renomowanym. Jak natomiast wyzej wykazano o mozliwoSci wystapienia skojarzenia
znakow towarowych powodki ze oznaczeniami pozwanej z cala pewnoscia mozna moéwié. Jednoczeénie Sad Okregowy
zasadnie przyjal wysokie prawdopodobienistwo, ze moze doj$¢ do osiggniecia przez pozwang nieuzasadnionych
korzyéci, a nawet ze dzialanie pozwanej moze by¢ szkodliwe dla odr6zniajacego charakteru lub renomy unijnego znaku
towarowego. Podstawy takiego wniosku Sadu Okregowego, w $wietle powyzszych rozwazan, zastuguja w peli na
podzielenie i zostaly dokonane w granicach swobodnej oceny dowodow.

Skoro powddka udowodnila, ze spelnia warunki udzielenia jej prawu do znakéw towarowych ochrony, to mogta
wyprowadzié roszczenia wynikajace z art. 9 ust. 3 rozporzadzenia 2017/1001. Zgodnie z tym przepisem na podstawie
art. 9 ust. 2 moga by¢ zakazane w szczego6lnosci dzialania takie jak: a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich
opakowaniach; b) oferowanie towar6w, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim
oznaczeniem, lub oferowanie lub S$wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem; c) przywoz lub wywoz towaréw pod takim
oznaczeniem; d) uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako cze$ci tych nazw; e)
uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie; f) uzywanie oznaczenia w reklamie por6wnawczej w
sposob sprzeczny z dyrektywa 2006/114/WE. W niniejszej sprawie powddka domagala sie w szczegdlnoSci zakazania
pozwanej: wytwarzania, importowania, eksportowania, oferowania, sktadowania w celu oferowania, wprowadzania
do obrotu wszelkich towarow i oferowania wszelkich ustlug oznaczanych znakami stownymi (...), lub oznaczeniem
stownym (...), lub oznaczeniem stlowno-graficznym

Ponadto powbddka domagata sie zakazania uzywania w reklamie i dokumentach handlowych, w tym na stronach
internetowych, zawierajacych informacje o pozwanej (...) oznaczenia stownego (...), lub oznaczenia stownego (...),
lub oznaczenia stowno-graficznego:

W ocenie Sadu Apelacyjnego zasadnie przyjeto, ze tak sformulowane roszczenie pow6dki mieScito sie w mozliwych do
zadania zakazach i dlatego zasadnie powodztwo zostalo w tym zakersie uwzglednione.

Nalezy jedynie przypomnie¢, ze powddka domagala sie rowniez zakazania pozwanej uzywania w jej firmie slowa
(...) lub (...). Tymczasem zgodnie z przywolanym powyzej przepisem moglt on by¢ podstawa do orzeczenia zakazu
oferowania lub $wiadczenia uslug pod uzywanym bezprawnie oznaczeniem lub nawet uzywania oznaczenia jako
nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako czesSci tych nazw. W ocenie Sadu Apelacyjnego juz powyzsza
okoliczno$é uzasadniala zakazanie pozwanej uzywania w jej firmie oznaczen stownych (...)lub (...). Niemniej ma racje

Sad Okregowy, ze powyzsze roszczenie znajdowalo swoja podstawie prawng réwniez w art. 43'° k.c. Zgodnie z tym
przepisem przedsiebiorca, ktérego prawo do firmy zostalo zagrozone cudzym dzialaniem, moze zadaé¢ zaniechania
tego dzialania, chyba ze nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia moze on takze zada¢ usuniecia jego
skutkow, zlozenia oswiadczenia lub o$wiadczen w odpowiedniej tresci i formie, naprawienia na zasadach ogdlnych
szkody majatkowej lub wydania korzysci uzyskanej przez osobe, ktéra dopuscila sie naruszenia. Trzeba jednak
zaznaczy¢, ze celem powyzszego przepisu nie jest ochrona znaku towarowego, ale ochrona prawa do firmy. W tym

kontekécie nalezy odwolaé sie do art. 43° § 1 k.c. zgodnie z ktérym firma przedsiebiorcy powinna sie odrozniaé
dostatecznie od firm innych przedsiebiorcow prowadzacych dzialalnoéé na tym samym rynku, jak réwniez art. 433 §
2 k.c., ktory stanowi, Ze firma nie moze wprowadza¢ w blad, w szczego6lnosci co do osoby przedsiebiorcy, przedmiotu

dzialalnosSci przedsiebiorcy, miejsca dzialalnoéci, Zrodel zaopatrzenia. Sad Apelacyjny podziela stanowisko Sadu
Okregowego, iz w niniejszej sprawie zachodzila podstawa do udzielenia powodce ochrony jej prawa do firmy.



Przede wszystkim nalezy zaznaczy¢, ze firma pod ktéra pozwana dziala od 2010 r. narusza zasade wylacznoSci

firmy, ktéra zostala ukonstytuowana w powyzej przywolanym art. 43> § 1 k.c. Trzeba bowiem przypomnieé, ze od 14
wrzeénia 2010 r. pozwana dziala pod firma (...) spolka z ograniczona odpowiedzialno$cia. Firma jej wiec nie rézni sie
dostatecznie od nazwy powodowej spotki. W obu bowiem firmach elementem wyr6zniajacym jest stowo (...). Jedynie
nalezy przypomnieé, ze wczesniej pozwana dziatala pod firmami: (...) spolka z ograniczona odpowiedzialnosScia (od
13 listopada 2003 r. do 29 stycznia 2008) oraz (...) sp6lka z ograniczona odpowiedzialnos$cig (od 30 stycznia 2008 do
13 wrze$nia 2010). Zawarcie w 6wczesnej firmie dodatkowego dookreslenia pozwalalo na odréznienie stron do siebie.
W obecnym natomiast stanie prawnym dla przecietnego uczestnika obrotu nie ma zadnego rozréznienia pomiedzy
firmami, a wiec nie mozna przyjaé, ze firmy te réznia sie i to w dodatku dostatecznie. Jednoczeénie Sad Okregowy
zasadnie przyjal, ze oba podmioty dzialaja na tym samym rynku. Trzeba zaznaczy¢, ze pojecie rynku nie zostalo
dookre$lone na gruncie powyzszego przepisu. Niemniej fakt, ze oba podmioty dziatajg na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej pozwala przyja¢ w niniejszych okoliczno$ciach, ze dzialaja one na tym samym rynku, mimo iz aktualnie
przedmiot dzialalnosci obu tych spolek jest rozbiezny. Jednocze$nie nie moze byé watpliwosci, ze to powodowa
spotka ma pierwszenstwo do firmy, albowiem jej dzialalno$é zar6wno na rynku europejskim, jak i na rynku polskim
rozpoczela sie przed powstaniem spo6lki pozwane;j.

Niemniej niezaleznie od powyzszego zdaniem Sadu Apelacyjnego firma pozwanej spolki narusza rowniez wynikajaca
z art. 432 § 2 k.c. zasade prawdziwoéci firmy. Jak juz bowiem zaznaczono elementem odrézniajacym w obu tych
firmach jest stowo (...). Powyzsze za§ w rzeczywisto$ci sugeruje zwigzek pozwanej spotki ze spotka powodowa,
przynajmniej na zasadzie zwiazku kapitalowego. Moze to sugerowaé w ocenie Sadu Apelacyjnego, ze pomiedzy
spotkami zachodzi relacja typu spoétka corka — spotka matka, a przynajmniej ze sa one czescia jednego holdingu.
Whiosek taki jest tym bardziej wzmocniony jezeli zwazy¢, ze powodowa spdlki ma zarejestrowane unijne znaki
towarowe w ktorych zasadnicze znaczenia odgrywa wlasnie stowo (...). O ile poprzednie firmy pozwanej sp6iki tzn. (...)
spotka z ograniczong odpowiedzialno$cia oraz (...) spolka z ograniczong odpowiedzialnoscia poprzez uzycie dodatku
(...) oraz (...) wskazywaly na pewna odrebnos¢ o tyle aktualnie takiego dookreélenia brak. Jednocze$nie uzycie w firmie
pozwanej spolki zwrotu (...) wzmacnia jeszcze teze, iz firma ta sugeruje powiazanie kapitalowe pomiedzy obiema
spotkami, podczas gdy takowe nie zachodza.

W tych wszystkich okolicznoéciach nalezy podzieli¢ stanowisko Sadu Okregowego, Ze roszczenie zakazania pozwanej

uzywania w jej firmie stowa (...) lub (...) znajdowalo réwniez swoja podstawe prawng w art. 43'° k.c. Pozwana
zresztg okoliczno$ci tej nie kwestionowala, a jedynie wskazala, ze doszlo do naruszenia art. 158 ust. 1 ustawy z dnia 30
czerwca 2000 roku Prawo wlasnoéci przemystowej, albowiem nie zachodzi ani nie zostala przez powoda udowodniona
mozliwo$¢, aby nazwy te oraz oznaczenie slowno - graficzne uzywane do oznaczenia towaréw i ustug bedacych
przedmiotem dzialalnoSci pozwanej Spolki, wprowadzaly odbiorcéw w blad co do pochodzenia towardw, ze wzgledu
na ro6zny profil dzialalno$ci i lokalny zasieg uzywania tej nazwy. Powyzszy zarzut byt niezasadny z dwéch powodéw, co
czynilo zresztg zbednym dalsza analize. Po pierwsze jesli uznacé, ze roszczenie o zakazanie uzywania w firmie stéw (...)
lub (...) ma swoja podstawe w przepisach rozporzadzenia 2017/1001, to w takim przypadku art. 158 Prawa wlanosci
przemystowej do tej ochorny nie ma zastsowoania, alboiwem jak juz wskazano, zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporzadzenia
2017/1001 skutki unijnego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom niniejszego rozporzadzenia, przy czym
w mySl art. 130 ust. 1 w przypadku gdy sad w sprawach unijnych znakéw towarowych uznaje, ze pozwany naruszyt
lub Ze z jego strony istnieje grozba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, chyba ze istniejg szczegblne
powody zaniechania tego, decyzje zakazujgcg pozwanemu dzialan stanowigcych naruszenie lub stwarzajacych grozbe
naruszenia unijnego znaku towarowego. Jezeli natomiast uznac, ze podstawa rozwazanego roszczenia byly przepisy
o ochrony firmy, to tym bardziej nie ma wéwczas zastosowania art. 158 Prawa wlasnoS$ci przemystowej, albowiem
przepis ten dotyczy ochrony znaku towarowego zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP, a nie odnosi sie w
jakimkolwiek zakresie do roszczen pomiedzy dwoma podmiotami, ktérych podstawg jest ochrona firmy uregulowana
wk.c.



Ostatecznie wyrok Sadu Okregowego w pelni odpowiadal prawu, a apelacja pozwanej jako bezzasadna na podstawie
art. 385 k.p.c. zaslugiwala na oddalenie.

O kosztach postepowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. w zw. za art. 108 § 1 k.p.c. Poniewaz
pozwana postepowanie apelacyjne przegrala, totez zasadnym bylo obcigzenie jej kosztami poniesionymi w tym
postepowaniu przez powodke, o czym orzeczono w punkcie drugim wyroku. Na koszty te sklada sie wynagrodzenie
pelnomocnika powoda ustalone na podstawie § 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 8 ust. 1 pkt 19 rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwo$ci z 22 pazdziernika 2015 r. w sprawie oplat za czynno$ci radcow prawnych (Dz. U. 2018, poz. 265 .t.j.)
w kwocie 1260 zl.

Z powyzszych wzgledow orzeczono jak w sentencji wyroku.



