Sygn. akt VII AGa 843/20

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 pazdziernika 2021 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie VII Wydzial Gospodarczy i Wilasnosci Intelektualnej w skladzie:
Przewodniczacy:Sedzia Maciej Dobrzynski

Protokolant:Katarzyna Ju¢

po rozpoznaniu w dniu 10 wrze$nia 2021 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powodztwa A. G.i E. J.

przeciwko (...) spdlce z ograniczona odpowiedzialno$cia z siedziba w O.
o ochrone prawa do znaku towarowego

na skutek apelacji powodow

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie

z dnia 27 sierpnia 2020 r., sygn. akt XXII GWzt 51/19

I. oddala apelacje,

II. zasqgdza solidarnie od A. G. i E. J. narzecz (...) spotki z ograniczonq odpowiedzialnosciq z siedzibq
w O. kwote 1 260 zl (jeden tysiac dwiescie szescdziesiqt zlotych) tytulem zwrotu kosztow procesu
w postepowaniu apelacyjnym.

Sedzia Maciej Dobrzynski

VII AGa 843/20

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 29 pazdziernika 2019 r., sprecyzowanym ostatecznie 24 lutego 2020 r., A. G. i E. J. wspoélnicy
spotki cywilnej (...) w S. domagali sie: 1/ zakazania (...) sp. z o.0. z siedziba w O. przywozu lub wywozu,
oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania w tym celu pod takim oznaczeniem, lub oferowanie lub
Swiadczenie ushug, uzywania oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie oraz uzywania oznaczenia w
reklamie por6wnawczej w sposob sprzeczny z dyrektywa 2006/114/ WE w zakresie wyrobow optycznych opatrzonych
oznaczeniem (...), podobnego do znaku towarowego (...) (...), zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego ( (...)) pod numerem C. (...) - (art. 9 ust. 3 lit. b, ¢, e, f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (EU) (...) w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej z dnia 14 czerwca 2017 r.; dalej jako rozporzadzenie
2017/1001); 2/ zakazania pozwanemu uzywania oznaczenia (...) podobnego do znaku towarowego (...) (...),
zarejestrowanego w (...) pod numerem C. (...), jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako czesci
tych nazw (nr KRS (...)) - (art. 9 ust. 3 lit. d rozporzadzenia 2017/1001); 3/ nakazania pozwanemu usuniecia skutkow
naruszenia, poprzez wycofanie z obrotu, a nastepnie zniszczenie wszystkich znajdujacych sie w obrocie etykiet i
opakowan, opraw okularowych z oznaczeniem (...), w terminie 7 dni od uprawomocnienia sie wyroku; 4/ nakazania



pozwanemu opublikowania caloéci orzeczenia w jezyku polskim i angielskim w branzowym piSmie (...) (wydawca:
M2 (...) s.c. z siedziba w W.) oraz dzienniku Gazeta (...) (wydawca: (...) S.A. z siedzibg w W.) w terminie 7 dni od
daty uprawomocnienia sie orzeczenia; a w przypadku nieopublikowania powyzszego ogloszenia w wyzej wskazanym
terminie - o upowaznienie powodéw do opublikowania ogloszenia na koszt pozwanego; 5/ nakazania pozwanemu
opublikowania calo$ci orzeczenia w jezyku polskim i angielskim na stronie (...) oraz na stronie (...) w terminie 7
dni od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia i wy$wietlanie jej przez okres 1 miesiaca. Nadto powodowie wniesli o
zasgdzenie od pozwanego na swoja rzecz zwrotu kosztow procesu.

W odpowiedzi na pozew z dnia 29 stycznia 2020 . (...) sp. z 0.0. zsiedziba w O. (dalej jako P. V. P.) wniosla o oddalenie
powodztwa oraz zasadzenie od powodoéw na jej rzecz kosztdw postepowania.

Wyrokiem z dnia 27 sierpnia 2020 r. Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydzial Wlasnosci Intelektualnej oddalil
powddztwo (pkt 1) oraz zasadzil od A. G. i E. J. — solidarnie — na rzecz (...) sp. z 0.0. z siedziba w O. kwote 3 377 zl
tytulem zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego (pkt 2).

Sad I instancji oparl swoje rozstrzygniecie na nastepujgcych ustaleniach faktycznych oraz
rozwazaniach prawnych:

A. G. prowadzacy dziatalno$é¢ gospodarcza w zakresie sprzedazy hurtowej wyrobéw farmaceutycznych i medycznych
oraz E. J. prowadzacy dzialalnoé¢ gospodarczg w zakresie sprzedazy hurtowej niewyspecjalizowanej sa wspélnikami
spolki cywilnej (...) w S.. Spotka rozpoczeta dzialalno$c 1990 r., a od 1995 r. dystrybuuje kolekcje: P. (...) , M., P, S., S.
i 0. U.. Powodowie sa uprawnieni do stowno-graficznego unijnego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzedzie
Unii Europejskiej ds. WlasnoSci Intelektualnej ( (...)) pod nr (...), chronionego od 18 marca 2014 r. dla towaréow
i uslug w klasach klasyfikacji nicejskiej: 9 (urzadzenia, przyrzady i aparatura optyczna, wyroby optyczne, okulary,
okulary przeciwsloneczne, okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary pltywackie, oprawki do okularéw, szkla do
okularéw, szkla korekceyjne, szkla kontaktowe, soczewki kontaktowe, soczewki optyczne, czedci do okularéw, etui do
okularéw, pojemniki na szkla kontaktowe, nakladki do okularéw, lancuszki i sznurki do okularéw, lornetki, lunety,
lupy, czesci i akcesoria do wyzej wymienionych towaréw zawarte w tej klasie) oraz 35 (ustugi sprzedazy w sklepach,
hurtowniach, punktach wyspecjalizowanych oraz za poSrednictwem Internetu nastepujacych towaréw: urzadzenia,
przyrzady i aparatura optyczna, wyroby optyczne, okulary, okulary przeciwsloneczne, okulary ochronne do uprawiania
sportu, okulary pltywackie, oprawki do okularéw, szkla do okularéw, szkla korekcyjne, szkla kontaktowe, soczewki
kontaktowe, soczewki optyczne, czeéci do okularéw, etui do okularéw, pojemniki na szkla kontaktowe, nakladki do
okularéw, lancuszki i sznurki do okularéw, lornetki, lunety, lupy). Oprawy okularowe wprowadzane przez powodow
na rynek i ich opakowania sg oznaczane tym znakiem towarowym. Powodowie uczestniczyli w 2018 r. w targach dla
profesjonalistow dzialajacych w branzy optycznej uzywajac oznaczenia.

P. V. P. prowadzi od 2002 r. dzialalnoé¢ gospodarcza m.in. w zakresie sprzedazy hurtowej wyrobéw farmaceutycznych
i medycznych. Pozwany jest uprawniony do stlowno-graficznego znaku towarowego: zarejestrowanego w Urzedzie
Patentowym RP pod nr (...) dla towaréw w klasie 9 i ustug branzy optycznej w klasie 44 klasyfikacji nicejskiej; stowno-
graficznego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr (...) dla towaréw w i ustug klasach 9 i 44 oraz slowno-
graficznego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr (...) dla towaréw i ustlug w klasach 9, 35 i 40 klasyfikacji
nicejskiej. Jej znak towarowy (...). (...) zostal ostatecznie uniewazniony. Strona pozwana prowadzi dzialalno$é na
rynku soczewek okularowych oraz szkiel okularowych. W celu promocji i reklamy, a takze oznaczania swoich towaréw
postluguje sie oznaczeniem oraz (...), ktérego od 2017 r. uzywa w firmie sp6tki. W 2018 r. uzywala w obrocie, w
dzialaniach reklamowych znaku .

Stowo ,,prime” pochodzi z jezyka angielskiego i oznacza: pierwszy, pierwszorzedny, najlepszego gatunku, wyborny. Ma
wiec charakter superlatywny, warto$ciujacy, wskazujacy na wysoka jako$¢ oferowanych towaréow i ustug. Stanowi ono
element licznych zarejestrowanych znakéw towarowych i oznaczen uzywanych na rynku dla réznych towaréow i ustug.

Sad Okregowy wskazal, ze zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwo$ci
(obecnie Trybunal Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej) podstawowa funkcja znaku towarowego jest gwarantowanie



konsumentowi lub koficowemu odbiorcy mozliwoéci okredlenia pochodzenia towaru lub ushlugi nim oznaczonych,
odrdznienia go (bez ewentualno$ci wprowadzenia w btad) od towaréw lub ushlug innego pochodzenia. Prawo wylaczne
zostalo przyznane, aby umozliwi¢ wlascicielowi znaku towarowego ochrone jego szczegblnych intereséw, zadbanie
o to, aby znak ten mog} spelnia¢ wlasciwe mu funkcje wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub ushlugi
oraz gwarantowania ich jako$ci, a takze funkcje komunikacyjng, reklamowa i inwestycyjna. Wykonywanie prawa
wylgcznego jest zastrzezone dla przypadkoéw, w ktérych uzywanie przez osoby trzecie okre§lonego oznaczenia wplywa
lub moze negatywnie wplywac na pelnione przez znak funkcje.

Przepis art. 9 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001 stanowi, ze bez uszczerbku dla praw wlasciciela nabytych przed data
zgloszenia lub datg pierwszenstwa unijnego znaku towarowego wlasciciel tego znaku jest uprawniony do zakazania
osobom trzecim, ktére nie majg jego zgody, uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towaréw lub ushug,
oznaczenia, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to: a) jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane
w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktore sa identyczne z tymi, dla ktorych znak ten zostal zarejestrowany; b) jest
identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest uzywane w odniesieniu do towaréw lub
ustug, ktore sa identyczne lub podobne do towaréw lub ustug, dla ktorych znak ten zostal zarejestrowany, jezeli istnieje
prawdopodobienistwo wprowadzenia odbiorcow w blad, ktére obejmuje prawdopodobienstwo 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 nienalezna korzy$¢ lub jest szkodliwe dla odr6zniajacego charakteru lub renomy
unijnego znaku towarowego.

Ocena identycznoéci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego (zaréwno unijnego, jak i krajowego) oraz
przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna sie opiera¢ na ich zgodno$ci wizualnej, fonetycznej i
koncepcyjnej. Znaki nalezy poréwnywa¢c calo$ciowo, a decydujace znaczenie mie¢ bedg elementy odrézniajace, a nie
opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania
zmian lub uzupelien — wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako calo$é, wykazuje nieznaczne réznice,
ktére nie zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta. Dwa znaki towarowe sa do siebie podobne, jezeli
z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcow, sa przynajmniej czeSciowo identyczne w jednym lub kilku
istotnych aspektach. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sg identyczne, czy tez mozna mowié
zaledwie o podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw
i ich calo$ciowego oddzialywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego
przecietnego konsumenta. Dokonujac oceny podobienstwa towaréw i ustug nalezy braé¢ pod uwage wszystkie
czynniki charakteryzujace zachodzace miedzy nimi relacje (zalezno$ci), szczegblnie ich rodzaj i przeznaczenie,
sposob uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sa sprzedawane, a takze ich wzajemny, konkurencyjny
lub komplementarny charakter. CaloSciowa ocena zaklada pewna wspoélzalezno$é miedzy branymi pod uwage
czynnikami, w szczeg6lnoéci podobienstwem znakéw oraz podobienstwem towar6ow/ustug, ktérych one dotycza,
przy czym niski stopien podobienstwa towardw i ustug moze byé zrownowazony znaczacym stopniem podobienstwa
znakéw i odwrotnie (zasada wzajemnej zaleznoSci).

W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad istnieje, gdy znaczna cze$¢ wlasciwego
kregu odbiorcow moglaby zosta¢ skloniona do omylkowego zakupu towaru pozwanego, myS$lac, ze jest to towar
uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie moglaby
uznad, ze dane towary lub ustugi pochodza z przedsiebiorstw powigzanych ze soba gospodarczo. Prawdopodobiefistwo
wprowadzenia w blad powinno by¢ oceniane w sposéb calo$ciowy, wedlug sposobu postrzegania okreslonego
konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznos$ci konkretnego przypadku, szczegélnie wzajemnej
zalezno$ci miedzy podobienstwem oznaczen i towaréw lub uslug, ktérych one dotycza. Wlaéciwy krag odbiorcéw
sklada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych, przy czym
poziom uwagi konsumentéw moze sie roéznie ksztaltowaé w zaleznos$ci od kategorii towaréw lub uslug. Przecietny
konsument rzadko ma mozliwo$¢ przeprowadzenia bezposredniego poréwnania réznych znakow towarowych, musi



zazwyczaj zdaé sie na zachowany w pamieci niedoskonaly ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy
jest charakter odrézniajacy znaku towarowego, ktory wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci,
rozpoznawalno$ci na rynku). Istnieje pewna wspoélzalezno$é¢ pomiedzy znajomosScig znaku wsrdéd odbiorcow, a
jego charakterem odrdzniajacym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter
odrdzniajacy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odr6zniajacym charakterem wynikajacym z jego znajomosci
wsérdd odbiorcow, nalezy rozpatrzyé wszystkie istotne okolicznoéci danego przypadku, w szczegblnosci udzial
znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugo$¢ okresu jego uzywania, wielko§¢é inwestycji dokonanych
przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udzial procentowy zainteresowanych grup odbiorcéw, ktérym znak
umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych z okre§lonego przedsiebiorstwa, jak rowniez o§wiadczenia
izb handlowych i przemyslowych lub stowarzyszen zawodowych. Ciezar udowodnienia sily znaku towarowego i jego
odrozniajacego charakteru, spoczywa na powodzie (art. 6 k.c.).

Skutki unijnego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom rozporzadzenia. Art. 9 ust. 3 stanowi, ze na
podstawie ust. 2 moga by¢ zakazane w szczeg6lno$ci: 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 $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem; c) przyw6z lub wywoz towaréw pod takim oznaczeniem;
d) uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako czeSci tych nazw; e) uzywanie
oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie; f) uzywanie oznaczenia w reklamie poréwnawczej w sposb
sprzeczny z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyl lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia unijnego znaku towarowego,
wydaje, o ile nie istnieja szczegbdlne powody, decyzje zakazujaca okreslonych dzialan. Stosuje rowniez §rodki, zgodnie
z przepisami prawa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu (art. 130 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 przepisow ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnoSci przemystowej (dalej jako p.w.p.): (i) art. 296 ust.
1 stanowigcego, ze osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone moze zadaé¢ od naruszyciela
(oproécz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych korzy$ci oraz naprawienia wyrzadzonej szkody
W razie zawinionego naruszenia; (ii) art. 286, stanowiacego, ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na
wniosek uprawnionego, o bedgcych wlasno$cia naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach
oraz $rodkach i materialach, ktore zostaly uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczeg6lno$ci moze orzec o ich
wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu;

(iii) art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1' stanowigcego, ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu znaku towarowego, moze
orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci cze$ci albo calo$ci orzeczenia lub informacji o
orzeczeniu, w sposob i w zakresie okreslonym przez sad.

Sad I instancji podkreslil, ze wystepujac na droge sadowa w sprawach o naruszenie praw wlasnoéci przemyslowej
nalezy sformulowac¢ roszczenia w sposéb konkretny, niebudzacy watpliwosSci interpretacyjnych i nadajacy sie do
egzekucji. Z zadanych nakazow i zakazéw musi jasno wynikaé tre$¢ obowiazkéw jakie maja zosta¢ nalozone
na pozwanego. Powinny one odpowiada¢ sposobowi jego dzialania stanowigcego naruszenie i miesci¢ sie w
granicach wyznaczonych powolanymi przepisami. W odniesieniu do sporéw dotyczacych znakéw towarowych, poza
renomowanymi, sankcje powinny okresla¢ takze towary i/lub ushugi, ktérych dotycza zakazy/nakazy. Ich podstawa
prawna nie stanowi natomiast elementu roszczen. Powddztwo w sprawach o naruszenie praw wlasnoéci przemystowej
podlega badaniu z punktu widzenia prawidtowosci jego sformulowania, o czym stanowi art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c. Juz na
wstepnym etapie postepowania — badania warunkéw formalnych — nalezy zwréci¢ powodowi uwage na dostrzezone
nieprawidlowosci wyciagajac konsekwencje z ich nieusuniecia w postaci zwrotu pozwu. Sad Okregowy wskazal, ze
stwierdziwszy nieprawidlowos$ci w sformulowaniu powodztwa przez A. G. i E. J., wielokrotnie zwracal na nie uwage
stronie powodowej, jednakze dokonane zmiany nie czynily zado§¢ wymogom art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c. Powbdztwo
w ostatecznej postaci byto sformulowane w sposéb niepoprawny jezykowo, w wielu elementach niezrozumiale i
wewnetrznie sprzecznie. Juz z tej przyczyny — zdaniem Sadu Okregowego — nie nadawalo sie do uwzglednienia.



Jakkolwiek sad jest uprawniony do sformulowania sankcji naruszenia w spos6b odmienny od treéci powddztwa,
mieszczacy sie w granicach wyznaczonych w art. 321 k.p.c., to w zadnym razie nie moze wyrecza¢ w tym powoda,
szczegoblnie gdy jest on zastepowany przez profesjonalnego pelnomocnika.

A. G. i E. J. sg wspoluprawnieni do wylacznego uzywania na terytorium Unii Europejskiej znaku towarowego
nr (...), m.in. dla wyrobéw optycznych, okularéow, oprawek do okularéw, szkiel i soczewek kontaktowych. Znak
jest zarejestrowany jako stowno-graficzny. Wyeksponowano w nim slowo ,prime”, nie oznacza to jednak, ze
ma ono charakter dystynktywny, przeciwnie, stanowi jedynie podkreSlenie pochodzenia najlepszych towaréw
od ,(...)". Sformulowanie ,prime by (...)” musi byé¢ czytane jako calo$¢. Nie bez znaczenia dla konsumenta
sa takze elementy graficzne: uklad, czcionka i kolorystyka. Powodowie nie wykazali w postepowaniu, ze w
efekcie intensywnego uzywania, element ,,prime” zyskal wtérna zdolno$¢ odrozniajgca, co wiecej, nie przedstawili
jakichkolwiek dowodéw rzeczywistego uzywania znaku mogacych stanowi¢ podstawe czynienia przez Sad ustalen
dotyczacych jego rozpoznawalno$ci w relatywnym kregu konsumentéw.

Sad I instancji podzielil stanowisko pozwanego, ze powodowie nie moga skutecznie zadaé wylacznoSci uzywania dla
towarow w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej stowa ,prime”. Zglaszajac do rejestracji znak ,,prime by (...)” musieli mieé
Swiadomos¢, ze stowo ,prime” jest odbierane przez potencjalnych nabywcéw ich towaréw i uslug jako opisowe, a nie
dystynktywne. Ze wzgledu na jego opisowo$¢ i charakter superlatywny (w sensie reklamowym) z oznaczenia ,,prime”
moga — bez ograniczen — korzysta¢ wszyscy uczestnicy gry rynkowej dla podkreslenia warto$ci, wysokiej jakoSci lub
wyjatkowosci ich oferty. Nabywcy okularéw, opraw lub soczewek w krajach Unii Europejskiej nie potraktuja wiec jako
marki stowa ,,prime”, ale ,,prime by (...)".

Przeciwstawiane znaki poréwnuje sie calo$ciowo, w ich postaci zarejestrowanej z pominieciem elementow
niedystynktywnych. W Swietle obowigzujacego prawa (zaréwno unijnego jak i krajowego) oraz zgodnie z utrwalong
praktyka rejestracji znakow towarowych uznaje sie, ze stowo ,prime” nie ma samo w sobie zdolnoéci odrézniajacej
i nie mogloby by¢ zastrzezone jako stlowny znak towarowy na rzecz jednego tylko przedsiebiorcy. Stowo ,prime”
w jezyku angielskim okresla wysoka jakos$¢, klase np. towaru, podkresla wiec jego atrakcyjno$é. Pomimo ze jest to
oznaczenie obcojezyczne, moze by¢ ono uznane za opisowe w jezyku polskim, gdyz dla odbiorcy jest zrozumiale,
wystarczajaco dobrze znane jako uzywane przez roéznych przedsiebiorcéow dla ich towaréw lub uslug. W tym
przypadku, stowo ,prime” niewatpliwie kojarzy sie z polskim slowem ,,prima”. Z tej przyczyny nie sg rejestrowane
slowne, a czesto takze stowno-graficzne znaki towarowe (...). Sad Okregowy podkreslil, ze ustalenie cech wspélnych
znaku towarowego i spornego oznaczenia nie moze prowadzi¢ do wyrdznienia tych elementéw znaku, ktore sa
pozbawione mozliwo$ci realizowania przez ten znak funkcji oznaczenia pochodzenia. W okoliczno$ciach niniejszej
sprawy nalezy przeciwstawi¢ sobie znak towarowy oraz oznaczenia (...) (firma pozwanej spotki) i stowno-graficzne
znaki towarowe:

Jakkolwiek wszystkie one maja element ,prime”, to jako opisowy nie moze on byé¢ uznany za kolizyjny, prowadzac
do stwierdzenia naruszenia przez pozwanego prawa wylacznego powodéw. Odmienne, pozostale elementy slowne
oraz grafika (czcionka, kolorystyka, uklad) sprawiaja, ze nalezycie rozsadny i uwazny konsument nie bedzie
kojarzyl oznaczenia i znakoéw towarowych strony pozwanej z weze$niejszym znakiem towarowym powoddéw. Osoby
zainteresowane nabyciem okularéw, opraw okularowych, a szczegblnie profesjonalni nabywcy szkiet lub soczewek
kontaktowych, nie beda kierowaly sie sfowem ,prime” lecz wlagnie pozostalymi elementami stownymi i graficznymi
znakoéw towarowych stron: ,(...)" oraz (...), (...), (...)i (...). To te elementy umozliwiaja odréznianie znakéw stron.

W podsumowaniu Sad I instancji wskazal, ze zarzuty A. G. i E. J. oraz oparte na nich roszczenia nalezalo z
przytoczonych powodéw uzna¢ za nieuzasadnione.



W zakresie roszczen zakazowych (z pkt 11 pkt 2) powddztwo podlegalo oddaleniu takze z tej przyczyny, ze powodowie
nie dowiedli aktualnoéci naruszenia w odniesieniu do wskazanych towaréw (wyrobow optycznych) i nieokre$lonych
blizej ustug. Wydruki ze strony internetowej pozwanego zawieraja tresci archiwalne oraz fotografie wykonane na
targach w 2018 r. Niesporne bylo tylko uzywanie stowa ,,prime” w firmie pozwanej spotki. W zakresie roszczenia z pkt
3 pozwu brak byto dowod6w na to, ze objete nim towary i materialy znajduja sie faktycznie w obrocie, a zatem istnieje
stan naruszenia, ktérego skutki powinny by¢ w taki sposéb usuniete. Nie bylo takze uzasadnienia dla wybranej formy
publikacji orzeczenia.

O kosztach procesu Sad I instancji orzekl na zasadzie art. 98 k.p.c., kierujac sie zasada odpowiedzialnoSci za wynik
sporu.

Apelacje od wyroku Sqgdu Okregowego wniesli powodowie, zaskarzajgc go w calosci. Orzeczeniu
zarzucili:

1/ naruszenie przepiséw postepowania, moggce mie¢ wplyw na wynik sprawy, tj.:

a/ art. 233 k.p.c. poprzez przekroczenie granicy swobodnej oceny dowodow i brak wszechstronnego rozwazenia
materialu dowodowego, na skutek przyjecia, ze strona powodowa nie dowiod}a aktualnosSci naruszenia w odniesieniu
do wskazanych towaréw (wyrobow optycznych) i ustug,

b/ art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c. poprzez przyjecie, ze powddztwo w ostatecznej postaci bylo sformulowane w sposéb
niepoprawny jezykowo, w wielu elementach niezrozumiale i wewnetrznie sprzeczne, jednakze bez wskazania w tresci
uzasadnienia na czym polegaly te niezrozumiatoéci, wewnetrzne sprzecznoéci, takze w sytuacji, gdy w ocenie strony
powodowej zadanie pozwu bylo sformulowane zgodnie z zasadami okre$lonymi w art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c.,

2/ blad w ustaleniach faktycznych polegajacy na blednym przyjeciu, ze slowo ,prime” jest odbierane przez
potencjalnych nabywcow ich towardéw i ustug jako opisowe, a nie dystynktywne.

Wskazujac na powyzsze zarzuty powodowie wniesli o zmiane zaskarzonego wyroku poprzez uwzglednienie powodztwa
w calo$ci, zgodnie z zagdaniem pozwu, zasadzenie od pozwanego na swoja rzecz kosztdw postepowania, w tym kosztow
zastepstwa adwokackiego wedlug norm przepisanych w postepowaniu w pierwszej instancji oraz w postepowaniu
apelacyjnym.

W odpowiedzi na apelacje z dnia 12 kwietnia 2021 r. pozwany wniést o oddalenie apelacji i zasadzenie od powodéw
na swoja rzecz kosztdw postepowania oraz kosztow zastepstwa procesowego wedlug norm przepisanych.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
apelacja nie zastugiwala na uwzglednienie.

Sad Apelacyjny podziela ustalenia Sadu I instancji i przyjmuje za wlasne, czynigc podstawa faktyczna rozstrzygniecia.
W istocie nie byly one kwestionowane przez apelujacego, ktoéry jakkolwiek zglosit zarzut bledu w ustaleniach
faktycznych, to jednak juz z samej treSci tego zarzutu wynikalo, ze nie tyle odnosit sie on do sfery faktéow, ile do
sfery podlegajgcej ocenie normatywnej Sadu Okregowego. Powodowie nie kwestionuja bowiem ani ustalenia, ze
stowo ,prime” pochodzi z jezyka angielskiego, ani wskazanego przez Sad I instancji jego znaczenia. Kwestionuja
natomiast ocene tego Sadu co do uznania slowa ,prime” za opisowe, co mialo z kolei wplyw na ocene przestanki
niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad. Na podzielenie zaslugiwala réwniez merytoryczna ocena roszczen
dochodzonych w niniejszej sprawie przez powoddéw, w tym wykladnia znajdujacych zastosowanie przepisow
prawa materialnego dotyczacych znaku towarowego Unii Europejskiej, poparta przytoczonym orzecznictwem
Trybunalu Sprawiedliwos$ci. Zauwazy¢ nalezalo, ze pomimo nieprzedstawienia w apelacji zarzutéw odnoszacych
sie do naruszenia prawa materialnego, w istocie uzasadnienie apelacji koncentrowalo sie wlasnie na kwestiach
materialnoprawnych, zarzucajac Sadowi I instancji wadliwa ocene podobienstwa spornych oznaczen oraz przestanki



ryzyka wprowadzenia konsumentéw w blad co do pochodzenia towaréow. O tyle pozostawalo to bez znaczenia w
sprawie, iz sad drugiej instancji, jako sad merytorycznie rozstrzygajacy sprawe, nie jest zwigzany zarzutami naruszenia
prawa materialnego i dokonuje samodzielnej oceny zgdania powoda z punktu widzenia znajdujacych zastosowanie w
sprawie przepisOw prawa materialnego (por. uchwala sktadu 7 sedziéw Sadu Najwyzszego z dnia 31 stycznia 2008 r.,
III CZP 49/07, OSNC 2008/6/55).

Stawiajac zarzut naruszenia art. 233 k.p.c. (precyzyjniej art. 233 § 1 k.p.c.) powodowie zmierzali do zakwestionowania
stanowiska Sadu Okregowego, iz nie dowiedli oni aktualno$ci naruszenia. Sad I instancji przywolal to jako dodatkowy
argument uzasadniajacy oddalenie powodztwa w zakresie roszczen zakazowych okre$lonych w pkt 1 i pkt 2 pozwu.
Zarzut ten byt trafny, jakkolwiek pozostawal bez wplywu na rozstrzygniecie sprawy. Jezeli chodzi o roszczenie z pkt
2, tj. zakazanie uzywania oznaczenia (...) jako nazwy handlowej lub oznaczenia przedsiebiorstwa, to stanowisko Sadu
Okregowego bylo niekonsekwentne, bowiem jednoczesnie Sad ten ustalil, Zze pozwany uzywa od 2017 r. slowa ,prime”
w swojej firmie, tj. (...) spolka z ograniczong odpowiedzialno$cig. W tym zakresie sprawa aktualno$ci uzywania
oznaczenia (...) nie budzila zatem watpliwoéci. W odniesieniu natomiast do postugiwania sie przez pozwanego
oznaczeniem (...) w odniesieniu do wyrobéw optycznych, to Sad I instancji ustalil, ze w 2018 r. postugiwal sie on w
obrocie oznaczeniami zawierajacymi stowo ,prime”, jako ich element, np. (...) (...), czy (...), oznaczajac w ten sposéb
swoje towary, czy tez w dzialaniach reklamowych. W tej sytuacji kwestia aktualnoSci naruszenia na date zamkniecia
rozprawy, w kontekscie zgloszonych roszczen zakazowych, mogta by¢ jedynie rozwazania pod katem tego, czy dalej
istniej ryzyko takiego rodzaju naruszen ze strony pozwanego, czy tez takiego ryzyka nie ma. Ocena taka ma jednak
inny charakter, niz wymaganie od powoda obowiazku samodzielnego udowodnienia, ze stan naruszenia istnieje na
date zamkniecia rozprawy (por. art. 316 § 1 k.p.c.).

Zasadno$c¢ powyzszego zarzutu pozostawala jednak bez znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy, bowiem byt to argument
przytoczony przez Sad I instancji dodatkowo i nie wplywal na zasadnicza argumentacje tego Sadu.

Stusznie roéwniez apelujacy wskazal na wadliwo$¢ argumentacji Sagdu Okregowego w zakresie odnoszacym sie do
sformulowania przez powodéw powddztwa. Jezeli, jak stwierdzit Sad I instancji, sposéb sformulowania roszczen nie
odpowiadal wymaganiom wynikajacym z art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c., to powinien zosta¢ wdrozony tryb naprawczy z art.
130 § 1 k.p.c., bowiem dokladne okreslenie Zadania nalezy do wymogoéw formalnych pozwu. Ewentualne uchybienia w
tym zakresie powinny zosta¢ usuniete juz na wstepnym etapie sprawy. W tych okolicznoSciach, przywolywanie przez
Sad I instancji art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c. nie moglo zostaé uznane za trafne. Jezeli natomiast Sad Okregowy uznal, ze sam
sposob sfomulowania roszczen byl na tyle wadliwy, ze juz z tej przyczyny powddztwo nie moglo zosta¢ uwzglednione,
to powinien dokladnie wyjaéni¢ podstawy swojego stanowiska, a nie poprzestawaé na ogblnikowych zarzutach, ktore
nie wyja$nialy motywow, ktérymi kierowal sie ten Sad formulujac tak daleko idace zarzuty.

Powyzsze zastrzezenia pozostawaly bez wplywu na rozstrzygniecie sprawy, bowiem niezaleznie od kwestii dotyczacych
sposobu sformulowania poszczegdlnych roszczen, powddztwo nie zashugiwalo na uwzglednienie przede wszystkim z
uwagi na jego niezasadno$¢, tj. brak stwierdzenia naruszenia przez pozwanego praw powodéw do stowo-graficznego
unijnego znaku towarowego .

Przechodzac do rozwazan merytorycznych wskazaé nalezato, iz stosownie do art. 9 ust. 2 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, ktore nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towaréw lub ushug,
oznaczenia, w przypadku gdy: a) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w
odniesieniu do towar6ow lub ustug, ktore sa identyczne z tymi, dla ktérych unijny znak towarowy zostal zarejestrowany;
b) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest uzywane w odniesieniu
do towaréw lub ustug, ktore sa identyczne z towarami lub ustlugami, dla ktérych unijny znak towarowy zostal
zarejestrowany, lub do nich podobne, jezeli istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcow w blad;
prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcow w blad obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze
znakiem towarowym; ¢) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezaleznie



od tego, czy jest ono uzywane w odniesieniu do towardw 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 nienalezna korzys$¢ z racji odrozniajacego charakteru
lub renomy unijnego znaku towarowego lub jest szkodliwe dla tego charakteru lub renomy.

W powyzszyn przepisie zostaly ujete trzy sytuacje naruszenia prawa wylacznoéci wlasciciela znaku towarowego: po
pierwsze, tzw. podwdjna identyczno$¢, gdzie nie wystepuje w ogole kwestia niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad,
bo jego istnienie jest zalozone, po drugie, gdy osoba trzecia uzywa identycznego ze znakiem oryginalnym oznaczenia
dla oznaczania towaréw (ustug) jedynie podobnych do zarejestrowanych, jak rowniez, gdy podobne do oryginalnego
znaku oznaczenie stluzy oznaczaniu towaréw (ustug) takich samych jak zarejestrowane badz do nich podobnych, w tym
jednak przypadku konieczne jest wykazanie niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad, po trzecie, w odniesieniu do
renomowanego znaku towarowego. Z punktu widzenia podstawy faktycznej przedmiotowego sporu znaczenie miala
sytuacja druga, co wymagalo oceny istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia odbiorcow w blad.

Prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcow w blad, okreslane tez jako ryzyko konfuzji konsumenckiej, wystepuje
wowecezas, gdy przecietny odbiorca moze blednie mniemac, ze towary lub ushugi oznaczone danym oznaczeniem
pochodza z przedsiebiorstwa uprawnionego do zarejestrowanego znaku towarowego albo z przedsiebiorstwa
pozostajacego z nim w zwiazkach gospodarczych ( por. wyroki ETS z dnia 29 wrze$nia 1998 r., C-39/97, Canon
Kabuishiki Kaisha, pkt 29, oraz z dnia 22 czerwca 1999 r., C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, pkt
17). Niebezpieczenstwo wprowadzenia odbiorcow w blad co do Zrédta pochodzenia towaréw (ustug) oznaczonych
okre$§lonym znakiem moze mie¢ zatem charakter bezpos$redni albo posredni. W pierwszym przypadku odbiorca
zostaje blednie przekonany, ze towary lub uslugi osoby trzeciej pochodzg z przedsiebiorstwa osoby uprawnionej
z tytulu rejestracji, natomiast druga sytuacja obejmuje ryzyko blednego przekonania co do istnienia zwigzkow
gospodarczych laczacych przedsiebiorstwo osoby trzeciej i uprawnionego. Obie sytuacje laczy to, ze dotycza
mozliwo$ci powstania pomylki co do komercyjnego Zrédla pochodzenia towaréw lub ushug.

Ustalenie, czy w danym przypadku zachodzi niebezpieczenistwo wprowadzenia w blad wymaga rozwazenia:
czy zachodzi identyczno$¢ albo podobienstwo pomiedzy towarami (ustlugami) oznaczonymi zakwestionowanym
oznaczeniem oraz zarejestrowanym znakiem towarowym i jezeli podobienstwo zachodzi, to jaki jest jego stopien;
poréwnanie samych przeciwstawnych oznaczen pod katem ich identyczno$ci albo podobienistwa i jezeli podobiefistwo
zachodzi, to jaki jest jego stopien; rozpoznawalnoéci (zdolno$ci odrézniajacej) zarejestrowanego znaku towarowego.
Uwzgledniajac powyzsze elementy dokona¢ nastepnie nalezy calo$ciowej oceny niebezpieczenstwa wprowadzenia w
blad, tj. przy uwzglednieniu wszystkich czynnikow, ktére maja dla tej oceny znaczenie, zatem uwzgledniajgc takze
mozliwe zalezno$ci pomiedzy tymi czynnikami ( por. wyroki ETS z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95, Sabel BV, pkt
22, oraz z dnia 22 czerwca 2000 r., C-425/98, Marca Mode CV, pkt 40).

Z poczynionych w sprawie ustalen wynika, ze obie strony prowadza dzialalno§é w zakresie hurtowej sprzedazy
wyrobow farmaceutycznych i medycznych, w tym wyrobow z branzy optycznej. Powodowie uzywaja znaku
towarowego do oznaczania okularéw, opraw okularowych oraz ich opakowan, natomiast pozwany uzywa spornych
oznaczen w odniesieniu do soczewek okularowych oraz szkiel okularowych. Pomiedzy produktami stron zachodzi
zatem podobienstwo. Nadto pozwany uzywa oznaczenia P. V. P. w firmie spolki.

Odnoszac sie kolejno do kwestii podobiefistwa oznaczen pozwanego i zarejestrowanego na rzecz powodow unijnego
znaku towarowego przypomnie¢ nalezy, ze ocena taka musi opieraé sie na zestawieniu trzech plaszczyzn: wizualnej,
fonetycznej i znaczeniowej (koncepcyjnej). Jednocze$nie ocena powinna mie¢ charakter calo$ciowy, tzn. ma
uwzglednia¢ wszystkie elementy znakéw. Oznaczenie osoby trzeciej jest podobne do zarejestrowanego znaku
towarowego, jezeli z punktu widzenia przecietnego odbiorcy danych towaréw (ustug) jest ono co najmniej czeSciowo
identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach ( por. wyrok Sadu UE z dnia 14 kwietnia 2011 r., T-466/08,
Lancome parfums et beauté & Cie, pkt 52). Taka sytuacja niewatpliwie w niniejszej sprawie zachodzila, bowiem
oznaczenia stosowane przez strone pozwang zawieraja element (...), ktory jest tez czescia znaku towarowego strony
powodowej. Okoliczno$¢ ta zostala takze wyraznie podkres$lona przez Sad I instancji.



W $wietle powyzszego przyjaé nalezalo istnienie podobienstwa oznaczen obu stron na plaszczyznach wizualnej i
fonetycznej, co bylo wystarczajace do uznania tych oznaczen za podobne.

Istnienie podobienstwa miedzy produktami stron oraz podobienstwa miedzy oznaczeniami nie przesadzalo jeszcze
sposobu rozstrzygniecia sprawy, bowiem jak juz powyzej na to wskazywano, o naruszeniu prawa do znaku towarowego
w postaci okre§lonej w art. 9 ust. 2 lit. b rozporzadzenia 2017/1001 mozna méwi¢ tylko wowcezas, gdy zachodzi ryzyko
(niebezpieczenstwo) wprowadzenia odbiorcow w blad. Dla oceny tego ryzyka kluczowe znaczenie ma ocena zdolno$ci
odrozniajacej znaku towarowego powodéw. Na ocene tej zdolnosci wplywaja dwa podstawowe czynniki: po pierwsze,
cechy samego znaku, po drugie, jego znajomo$¢ na rynku. Im bardziej znak jest fantazyjny i znany wlasciwemu
kregowi odbiorcow, tym wieksza jest jego zdolno$c¢ do identyfikacji towardéw i ustug, jako pochodzacych z tego samego
przedsiebiorstwa. Zdolno$¢ odrozniajaca ma charakter dynamiczny, np. znak o niskiej zdolno$ci odrozniajacej moze
wskutek wysitkow promocyjnych uprawnionego stac sie oznaczeniem o charakterze silnie odr6zniajacym. Znak moze
tez posiadac pierwotng duza zdolno$¢ odroézniajaca.

Unijny znak towarowy powodow jest znakiem stowo-graficznym. W warstwie wizualnej na plan pierwszy rzeczywiscie
wysuwa sie slowo ,prime”, ktére pomimo jego wyeskponowania nie moze jednak decycydowaé o zdolnoSci
odrdzniajacej znaku jako calo$ci. Rozstrzyga o tym znaczenie stowa ,prime”, ktére, mimo iz pochodzi z jezyka
angielskiego, rowniez dla konsumentéw polskich ma znaczenie opsiowe. W tym zakresie Sad II instancji podziela
ocene Sadu Okregowego. Jak podkre§la sie w orzecznictwie unijnym, w takim przypadku, jak rozstrzygany w niniejszej
sprawie, ocena zalezy przede wszystkim od stopnia znajomo$ci danego jezyka obcego w kraju, w ktérym uprawniony
dochodzi ochrony, przy uwzglednieniu specyfiki kregu odbiorcow towardw i ustug dla ktoérych oznaczenia uzywa sie
znaku. Za istotne nalezy uznac to, czy znaczenie danego stowa jest rozpoznawalne z punktu widzenia przecietnego
konsumenta danego towaru lub ustugi ( por. wyrok ETS z dnia 9 marca 2006 r., C-421/04, Matratzen Concord AG,
pkt 26).

Jezyk angielski jest niewatpliwie coraz powszechniej znany w polskim spoleczenstwie, jednakze na grunice niniejszej
sprawy podstawowe znaczenie mialo to, ze slowo ,prime” nawigzuje do lacinskich stéow ,primus”, ,prima”, ktore sg
zrozumiale dla przecietnych polskich konsumentéw (okluary, oprawki do okularéw, soczewki i szkla okularowe moga
by¢ w zasadzie nabywane przez wszytkich dorosltych konsumentéw) i kojarzone z wysoka jako$cia (np. ,prima sort”)
badz pierwszenstwem, wyjatkowoscia (np. ,prymus”). Stowo ,,prime” nawigzuje zatem bezposérednio do jakoSci towaru
lub ushugi i tym samym pelni funkcje opisowa w odniesieniu do tych towaréw lub ustug, co oznacza, ze nie powinno
by¢ monopolizowane przez jednego przedsiebiorce.

Zgodnie z tre$cia art. 14 ust. 1 lit. b rozporzadzenia 2017/1001, wiasciciel unijnego znaku towarowego nie
jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej uzywania w obrocie handlowym oznaczeni lub okreslen, ktore nie
maja odroézniajacego charakteru lub ktére dotyczg rodzaju, jakosci, ilosci, zamierzonego przeznaczenia, wartosci,
pochodzenia geograficznego, daty produkeji towaréw lub $wiadczenia ushug, lub innych wla$ciwosci towaréw lub
ustug. Stosownie do ust. 2 art. 14, ust. 1 stosuje sie wylacznie w przypadku, gdy uzywanie znaku towarowego przez
osobe trzecig przebiega zgodnie z uczciwymi praktykami w przemysle lub handlu. Art. 14 ust. 1 lit. b rozporzadzenia
2017/1001 dotyczy dostepu do oznaczen wskazujacych na sam towar (usluge), jak i oznaczen okreslajacych
cechy towaru (ushlugi). Zauwazy¢ nalezy, ze mozliwe jest uzyskanie prawa z rejestracji na oznaczenie zawierajgce
elementy opisowe, jezeli tylko zawiera ono réwnoczeénie elementy nadajace znakowi zdolno$¢ odrbdzniajacg. W
przypadku rejestracji takiego znaku, jego ochrona bedzie jednak ograniczona, uprawniony nie bedzie bowiem mogl
skutecznie zakazac osobie trzeciej uzywania elementdw, ktore maja charakter opisowy (informacyjny). Niezbedne jest
zachowanie nieograniczonego dostepu do takich oznaczen, jako istotnych z punktu widzenia mozliwo$ci wlaéciwego
prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej przez wszystkich uczestnikow gry rynkowe;j.

Nie zostalo przez powodéw wykazane, aby w oznaczeniu ,prime (...)” stowo ,prime” powinno by¢ odczytywane
w inny sposéb niz jako wskazujace na wysoka jako$¢ (,pierwszorzedno$é”) produktow opatrzonych tym znakiem,
a pochodzacych od M. (,,(...)"). Sad I instancji wskazal, ze powodowie nie wykazali w niniejszym postepowaniu,
aby element ,prime” uzyskal wtérng zdolno$¢ odrézniajaca, tzn. samodzielnie wskazywal na Zrodlo komercyjnego



pochodzenia towardéw, niezaleznie od swojego podstawowego, opisowego, znaczenia. Ustalenie to nie zostalo w
zadnym zakresie podwazone w apelacji.

Podkresli¢ nalezy, ze powodowie dysponuja prawem do slowo-graficznego znaku towarowego, nie posiadaja
natomiast prawa do oznaczenia slownego ,prime”. Pomimo tego, powodowie — poprzez stosowne sformulowanie
roszczen zakazowych — zmierzali w istocie do uniemozliwienia pozwanemu uzywania w obrocie gospodarczym slowa
»~prime”. Do uwzglednienia tych roszczen, jak i w konsekwencji pozostalych, nie bylo jednak podstaw.

Wskazane w podstawie faktycznej rozstrzygniecia oznaczenia uzywane przez pozwanego r6znia sie od unijnego znaku
towarowego powoddéw w sposdb wykluczajacy wystgpienie ryzyka konfuzji konsumenckiej. Decyduja o tym, jak
slusznie wskazal Sad Okregowy, pozostale elementy slowe oraz graficzne wystepujace w oznaczeniach stron. W tym
zakresie Sad Apelacyjny w calo$ci podziela ocene Sadu I instancji przyjmujac ja za wlasna. Argumentacji powodéw
przedstawionej w apelacji odno$nie oceny zdolnoSci odrézniajacej znaku P. V. P. postawi¢ przede wszytkim nalezalo
zarzut niedokonania calo$ciowej oceny tego oznaczenia, a poszczegdlnych jego stowych elementéw. Oczywistym jest,
ze oznaczenie pozwanej spotki powinno zosta¢ ocenione jako calosé, tj. jako (...), a nie poszczegoélne jego elementy:
(...), (...), (...). Tak samo znak towarowy powodow nie moze by¢ oceniany poprzez pryzmat stlowa ,prime” (niezaleznie
juz nawet od jego opisowego charakteru), ale jako calo$c, tj. znak stowo-graficzny: .

Majac powyzsze na wzgledzie, Sad Apelacyjny, na podstawie art. 385 k.p.c., oddalil apelacje powodow jako bezzasadna.

O kosztach postepowania apelacyjnego, majac na wzgledzie jego wynik, orzeczono na podstawie art. 98 § 11 3, art. 99
iart. 108 § 1 k.p.c. oraz na podstawie § 8 pkt 19 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z
dnia 22 paZzdziernika 2015 r. w sprawie oplat za czynno$ci radcéw prawnych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 265).

SSA Maciej Dobrzynski



