Sygn. akt I ACa 1397/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 lutego 2013 1.

Sad Apelacyjny w Krakowie — Wydzial I Cywilny

w skladzie:
Przewodniczacy: SSA Anna Kowacz-Braun
Sedziowie: SSA Zbigniew Ducki
SSA Grzegorz Krezolek
Protokolant: st.sekr.sadowy Barbara Piaszczyk

po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2013 r. w Krakowie na rozprawie
sprawy z powbdztwa (...) Sp. zo.0. w K.

przeciwko (...) Sp.zo0.0.wW.

o ustalenie

na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sadu Okregowego - Sadu Gospodarczego w Krakowie z dnia 20 wrzeénia
2012 r. sygn. akt IX GC 361/11

1. oddala apelacje;

2. zasqdza od strony pozwanej (...) Sp. z 0.0. w W. na rzecz strony powodowej (...) Sp. z o.0.
w K. kwote 1440zt ( jeden tysiagc czterysta czterdziesci zlotych) tytulem kosztéow postepowania
apelacyjnego.

Sygn. akt : I ACa 1397/12

UZASADNIENIE

Strona powodowa - spdlka z ograniczong odpowiedzialnoscig (...) w K. w pozwie skierowanym przeciwko spolce z
ograniczong odpowiedzialno$cia (...) w W. domagala sie ustalenia, ze uzywania przez nig znaku slowno - graficznego
»(...), nie narusza, ze wzgledu na podobienstwo,, prawa ochronnego przyslugujacego pozwanej w nastepstwie
rejestracji znaku stowno graficznego ,,(...),, nr (...)

Whiosla rowniez o obciazenie pozwanej kosztami postepowania.

Uzasadniajac zgloszone zadanie wskazala , ze powstala w dniu 22 pazdziernika 2007r i prowadzi dzialalno$¢ jako
organizator szeroko rozumianej turystyki oraz jako pos$rednik turystyczny. W jej ramach tej w szczegolnoéci organizuje
wyjazdy turystow w okresie zaréwno letnim jak i zimowym, dba o atrakcje dla klientéw na miejscu pobytow.



Od poczatku swojej dzialalno$ci spotka w odniesieniu do imprez turystycznych w sezonie zimowym uzywa znaku
stlowno- graficznego (...)(...),, o formule graficznej wskazanej blizej na k. 2 akt.

Znak ten spotka z K. zglosila do rejestracji w Urzedzie Patentowym 25 maja 2009r. Zgloszenie to otrzymalo oznaczenie
Z- (...), dotyczac pkt 39, 41 i 42 klasyfikacji nicejskiej. We wszystkich tych dziedzinach / zakresach/ powodka swoja
dzialalno$é rzeczywiScie prowadzi, oznaczajac ja tym znakiem.

By ugruntowaé jego znajomo$¢ wéroéd potencjalnych klientéw, od jej poczatku spoltka poniosta oraz nadal,
systematycznie ponosi, znaczne naklady na reklame i promocje.

W odréznieniu od niej dzialalnos$é gospodarcza spotki pozwanej polega jedynie na handlu artykulami sportowymi
i tylko w tym zakresie uzywa zarejestrowanego na jej rzecz znaku slowno - graficznego ,(...)” o formie graficznej
wskazanej na k. 6 akt.

Pomimo, ze znak nr R- (...)zostal zarejestrowany na rzecz spolki z W. w wielu zakresach kwalifikacji nicejskiej to
wykorzystuje ona znak jedynie dla oznaczenia swojej dzialalnoéci handlowej, ktora jest jedynym rodzajem dzialalnosSci
pozwanej. Nie prowadzi ona jej w szeroko rozumianej branzy turystycznej, w tym nie organizuje wyjazdow tego rodzaju
w okresie zimowym. Co najwyzej reklamuje swoja dzialalno$¢ w ramach tego rodzaju imprez organizowanych przez
inny podmiot gospodarczy. Nie mozna zatem mowic, ze obydwa podmioty sa nawzajem konkurentami na tym samym
rynku ushug.

Pomimo tego strona pozwana w piSmie skierowanym do powddki z dnia 11 wrzeénia 2009r zazadala od spolki (...)
natychmiastowego zaprzestania wykorzystywania znaku (...)(...),z uwagi na podobienstwo ze znakiem z ktdérego
rejestracji wynikaja dla niej prawa ochronne.

W ocenie powddki tego rodzaju wezwanie spowodowalo stan niepewnosci co do zakresu przystugujacej jej praw,
ktoérego usunieciu postuzy sformulowane przez nia roszczenie, a ktéry to stan uzasadnia stanowisko, ze powodka ma
interes prawny w takim ustaleniu, o jakim stanowi zagdanie pozwu.

Wezwanie to ze strony spolki z W., jak wskazywala dalej powddka, uniemozliwia prowadzenie przez nig normalnej
dzialalnoSci gospodarcze;j.

Godzac w zasade swobody dzialalno$ci gospodarczej opartej na konkurencji, w istocie zmierza do eliminacji powodki
z rynku ushlug turystycznych na ktérym ma ona ugruntowana pozycje z uwagi na wysoki poziom jako$ciowy
$wiadczonych ustug. Znak natomiast , ktérym je - w sezonie zimowym — konsekwentnie oznacza stal sie czescig
wizerunku firmy powodki jako takiej, tym bardziej, ze nazwa spolki stanowi podstawowy element konstrukeyjny
znaku, pozostajac inkorporowana do niego w pelnym brzmieniu.

Dalsza czeéc¢ stanowiska powddki zaprezentowanego w pozwie obejmowala wskazanie na argumenty majace Swiadczyc
o braku podobienstwa pomiedzy obydwoma znakami.

Podsumowujac to stanowisko wskazaé trzeba, ze spoélka (...) upatrywala gow :

- nie identycznoéci obu oznaczen, ktore wynika z uzycia wzajemnie innych wyrazow, innej kolorystki i odmiennego
uktadu graficznego,

- braku podobienstwa znakéw , o czym decyduje ; odmienna szata graficzna, réznice fonetyczne oraz kompozycyjne
o ktorych w szczegolnie decyduje to, ze stowa ,, (...),, w znaku powo6dki sa wkomponowane w oznaczenie jej firmy
i wzbogacone elementem graficznym platka $niegu, podczas gdy w znaku pozwanej oznaczenie ,, (...) [ opisywane
za poSrednictwem odmiennego rodzajowo liternictwa] pozostaje niejako w zawieszeniu, nie laczac sie¢ w innymi
elementami kompozycyjnymi znaku.



- w braku sily odrézniajacej oznaczenia chronionego na rzecz spdtki z W., ktéory zawiera jedynie tresc
ogoblnoinformacyjna , opisujaca w jezyku angielskim, skad zostala zaczerpnieta, druzyne narciarska. Ten brak sily
odrozniajacej, a co najwyzej utrzymywanie sie jej na znikomym poziomie, powoduje zdaniem powddki , iz

- prawa ochronne na znak R-(...)nie mogly zosta¢ naruszone przez podobienstwo znaku uzywanego przez spolke
(...) albowiem nie mozna moéwi¢ o mozliwo$ci konfuzji w grupie relewantnych klientéw obu przedsiebiorcow, ktérych
grono jest w przypadku obu podmiotéw rézne, w nastepstwie odmiennych- wzajemnie niekonkurencyjnych - rodzajow
prowadzonych przez nich dziatalnoéci.,

- za podobienstwem obu znakoéw nie przemawia takze to azeby uznawac znak zarejestrowany jako znak renomowany
Trudno bowiem w ocenie powodki méwié, iz oznaczenie (...)" - odwolujac blizszego okreslenia tego pojecia - byl
oznaczeniem unikalnym , przywolujacym niejako automatycznie wysoka jakosé. O renomie znaku strony pozwanej nie
moze decydowac to , ze w ramach prowadzonej przez siebie dzialalno$ci handlowej oferuje ona do sprzedazy towary
producentéw o ustalonej marce i powigzanej z nig ich jakoSci.

Odpowiadajgc na pozew strona pozwana domagala sie oddalenia powddztwa i obciazenia przeciwniczki procesowe;j
poniesionymi przez siebie kosztami procesu.

Podsumowujac bardzo obszerng argumentacje majaca uzasadnia¢ stanowisko procesowe spolki (...) wskazaé trzeba ,
ze w pierwszej kolejnoSci eksponowala ona fakt, ze jest obecna na rynku od 1992r i od tego czasu w nastepstwie
szerokiej oferty handlowe]j kierowanej do klientéw wyspecjalizowanych sklepéw, a takze intensywnej reklamy i
promocji zbudowala swoja pozycje rynkowa , ktorej charakter i zakres pozwala na uznanie, iz sama spodtka jako firma
handlowa pod nazwa S. (...), jak i znak towarowy objety sporem , nalezy uznaé za renomowane.

Wskazywala w dalszym ciagu, ze znak stlowno graficzny ,ski team zarejestrowany jako R- (...)do ktérego prawa
ochronne obejmuja okres od 18 sierpnia 1996r przynalezy do rodziny znakéw, ktore obok niego tworza : znak slowny
(...) Nr R- (...), z mocg ochrony od 20 kwietnia 2004r [ co do ktdrego, a nie bylo sporne pomiedzy stronami, powodka
wszczela postepowanie o jego uniewaznienie w zakresie czeSci klas dzialalno$ci wedtug klasyfikacji nicejskiej ], znak
stlowno - graficzny S. (...) o kompozycji graficznej wskazanej na k. 215, z mocg ochrony od 6 marca 2009r, oraz znak
tego samego rodzaju R- (...) z mocg ochrony praw z rejestracji wynikajacej takze poczawszy od dnia 6 marca 2009r.

Ponadto jej uzupekienie stanowia witryny internetowe administrowane i utrzymywane na rzecz pozwanej w ktoérych
nazwach / adresach/ jako podstawowy, znajduje sie element stowy ,,(...)”". Sa to : wykorzystywana od 16 lutego 2000r
witryna ,, (...)”, od 24 sierpnia 2001r witryna ,, (...),, oraz utrzymywana od 12 lutego 2010r witryna ,, (...),,

W takiej sytuacji wykorzystywanie znaku stowno - graficznego ,(...),, jest niezgodne z prawem, stanowiac probe
wykorzystania tej renomy dla pozyskania klienteli, ktéra wbrew stanowisku powddki , jest klientela rekrutujaca
sie z grona tych samych os6b, uslugi bowiem $wiadczone przez obydwa podmioty gospodarcze sa wzajemnie
komplementarne.

Zatem wynikajaca z tego charakteru ustug konkurencja pomiedzy nimi na tym samym segmencie rynku powoduje ,
ze uzywanie przez spotke z K. wlasnego znaku, po6Zniejszego niz data od ktérej pozwana moze sie powolaé na prawa
ochronne wynikajace z rejestracji znaku R- (...)powoduje mozliwosé konfuzji wérdéd relewantnych klientéw co do
pochodzenia tak oznaczonych ustug.

Zdaniem pozwanej o mozliwo$ci wprowadzenia klientdbw w blad dostatecznie przekonuje nie tylko renoma samego
oznaczenia (...)” ale takze znaczna zdolno$¢ odrézniajaca znaku pozwane;j.

Stanowi on , pochodzace z jezyka angielskiego oryginalne okreslenie , ktére w czasie jego pierwszego wykorzystania
nie bylo na polskim rynku sprzedazy sprzetu sportowego i turystycznego uzywane . Poprzez systematyczng ,
intensywna reklame oraz promocje jak rowniez dbalosé o najpierw jeden , a potem kolejne znaki, o czym $wiadcza
liczne procesy z naruszycielami ich wykorzystujacymi oznaczenia pdzniejsze, co najmniej zblizone do oznaczenia



»(-..)” lub tez formulowanie roszczen ochronnych, bedacych przedmiotem ugdd z konkurujacymi z pozwang spotka
przedsiebiorcami, oznaczenie te uzyskato silng zdolno$¢ odrozniajaca, przeciwko ktérej wymierzone jest dzialanie
spokki (...)

Ponadto, wbrew odmiennemu zapatrywaniu powddki - , podobienstwo pomiedzy nim ,a znakiem uzywanym - w
sposob naruszajacy zaréwno art. 296 ust3 jak i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r Prawo wlasnosci przemyslowej
[ jedn. tekst Dzu z 2003r Nr 119 poz.1117 z pozn. zm] przez powoddke rzeczywiscie istnieje.

O tym podobienstwie w jej ocenie §wiadcza :

- sposob konstrukgeji graficznej znaku naruszyciela, ktory w calo$ci inkorporowal do wykorzystywanego przez siebie
oznaczenia znak pozwanej, bedacy rownoczeénie jest oznaczeniem firmy pod ktora spotka z W. prowadzi dzialalnos$c
gospodarcza,

- czynienie nie z polgczenia wyrazow ,(...),, elementu dominujacego w kwestionowanym oznaczeniu.

Wyrokiem z dnia 20 wrzeénia 2012r Sad Okregowy w Krakowie, uwzgledniajac zadanie pozwu ustalil, ze uzywanie
przez spodtke z ograniczona odpowiedzialno$cia (...) w K. slowno - graficznego znaku towarowego ,, (...), nie
narusza, ze wzgledu na podobienstwo, prawa ochronnego udzielonego stronie pozwanej - spolce z ograniczong
odpowiedzialnoscia (...) w W., na stowno - graficzny znak towarowy nr R- (...)”

Wysoko$¢ oplaty ostatecznej oznaczyl na kwote 5000 zlotych

Obciazyl jej brakujaca czescia strone powodowa, a nadto zasadzil od pozwanej na rzecz powodki kwote 8 617 zlotych
tytulem kosztow procesu .

Sad Okregowy ustalil nastepujace fakty istotne dla rozstrzygniecia .

Za fakty niesporne pomiedzy stronami uznal to, ze spoétka z ograniczona odpowiedzialnoécig (...) w K. powstala w
dniu 22 pazdziernika 2007r i od samego poczatku prowadzila swoja dzialalno$é gospodarcza w branzy turystyczne;.
Jest organizatorem przedsiewzie¢ tego rodzaju a nadto, posrednikiem i agentem w zakresie ustug turystycznych.
Organizuje wyjazdy w tak w sezonie letnim jak i zimowym.

Od chwili rozpoczecia dzialalnosci jak i obecnie organizujac imprezy turystyczne w okresie zimowym powodka uzywata
i nadal wykorzystuje znak stowno - graficzny ,, (...),,

Decyzja Urzedu Patentowego z dnia 16 lutego 2000r nadéwczas A. i T. P. (1) prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza w
formie spolki cywilnej uzyskali prawa ochronne wynikajace z rejestracji znaku stowno - graficznego ,, (...),, z moca
obowiazywania ochrony od 12 sierpnia 1996r, nr R- (...). Znak ten ma posta¢ napisanego pochyla czcionka w kolorze
morskiej zieleni, zestawienia stow ,(...),, , przy czym slowo (...) napisane jest kapitalikami, a slowo ,, (...)” literami
malymi.

Prawa ochronne wynikajace z decyzji rejestracyjnej uzyskane przez wspdlnikow spélki cywilnej zostaly nastepnie
przeniesione na spotke jawna by nastepnie zosta¢ wniesione do spélkizo. o. (...) .

W zakresie okolicznoSci spornych Sad I instancji ustalil, ze:

powodka reklamuje i promuje wéréd potencjalnych klientow swoje - oznaczone za pomoca tego znaku ushugi , a
wydatki na ten cel przeznaczone zamknely sie laczna sumg 1 143 000 zlotych.

Przedsiebiorstwo strony pozwanej, prowadzone obecnie z formie spéotki z ograniczona odpowiedzialno$cig , pod
firma (...) jest obecne na rynku od 1992r, kiedy to T. P. (1) rozpoczal jednoosobowa dzialalno$¢ gospodarcza pod ta
nazwa. W cztery lata p6Zniej dzialalno$é ta byla kontynuowana przez niego wspoélnie z A. P. w formie spotki cywilnej,



przeksztalconej w 2001r w spotke jawng. Spotka ta rok pozZniej, zostala wniesiona jako aport, do nowo powolanej
spolki z ograniczong odpowiedzialnoscia (...) z siedzibag w W..

Spoélka koncentruje swoja dzialalno$¢ gospodarcza na handlu wysokiej klasy artykulami sportowymi, ktory prowadzi
w ramach, obecnie dziesieciu sklepéow. Uzupeliajgco do dzialalnoSci zasadniczej trudni sie takze uslugami
serwisowymi, gwarancyjnymi, ubezpieczeniami sportowymi i informacja turystyczna.

Rozwazania prawne rozpoczal Sad Okregowy od wskazania na kryteria oceny podobienstwa znakéw towarowych,
w zalezno$ci od ich rodzajéw w tym w szczegblnoéci znakéw stowno - graficznych, ktérych podobienstwo bylo
przedmiotem sporu stron.

Wskazal w szczegblnosci na konieczno$é analizy majacego zachodzi¢ podobienstwa na plaszczyznie fonetycznej,
wizualnej i znaczeniowej, akcentujac jednak ze wychwycenie na podstawie tego poréwnania podobienistw i réznic,
przy daniu priorytetu tym pierwszym , jest jedynie wstepnym etapem formulowania wnioskéw o istnieniu badz nie,
podobienstwa oznaczen. Ostatecznie bowiem o podobienstwie decyduje ogblne wrazenie oceniajacego gdyz kryterium
podobienstwa jest tylko o tyle relewantne prawnie o ile moze wywolywac ryzyko pomylki / konfuzji/ u potencjalnych
klientow, co do pochodzenia tak oznaczonych towarow lub ustug. Zwykle natomiast klienci zapamietuja jedynie ogblne
wrazenie wywolane przez oznaczenia jakimi postuguja sie konkurenci.

Zaakcentowal takze Sad znaczenie dla oceny mozliwoéci spowodowania konfuzji ma sila oddzialywania , jego zdolno$é
odrozniajaca , ktora roénie tym bardziej, wzmagajac ryzyko omytki / wprowadzenia w blad / , im znak dotkniety
potencjalnym naruszeniem jest bardziej znany , a okolicznoSci sprawy wskazuja, ze naruszyciel dokonuje celowego
upodobnienia wykorzystywanego przez siebie oznaczenia do znaku korzystajacego z praw ochronnych.

Te stwierdzenia natury ogélnej przywiodly Sad Okregowy do wyrazenia nastepujacych wnioskéw i ocen prawnych :

- znaki uzywane przez strony sa wzajemnie rézne, co wyklucza ryzyko wprowadzenia w blad u potencjalnych klientow
w zakresie pochodzenia tak oznaczanych ustug,

- w warstwie graficznej ich podobienstwo sprowadza sie do uzycia zestawien tych samych stow ,(...),,, stanowiacego
rownocze$nie logotyp nazwy firmy strony pozwanej ale nie moze to przesadzac¢ po pierwsze o podobienstwie obu
oznaczen skoro dostatecznym elementem je odrézniajacym , wylaczajacym podobienstwo w warstwie graficznej, jest
uzycie w ramach swojego znaku przez powddke pelnej nazwy firmy (...) i uzupelnienie go przez rysunek platka $niegu.
Roézne sa takze elementy znakow o ile poréwnywac je na tej samej plaszczyznie przez pryzmat uzytej kolorystyki i
liternictwa oraz jego kompozycji w ramach oznaczen.,

Wyraznie widoczne réznice, wykluczajgce podobienstwo, dotycza kolejnych plaszczyzn oceny a to fonetycznej oraz
znaczeniowej,

Przeciwko mozliwo$ci spowodowania konfuzji po stronie potencjalnych klientbw przemawia w ocenie Sadu
Okregowego nikla zdolno$¢ odrbzniajaca oznaczenia , (...),, ktére jest sformulowaniem o charakterze
ogolnoinformacyjnym , ktére te zdolno$¢ nabylo tylko dlatego , ze jest tozsame z nazwg — logo - firmy strony pozwane;.
Tylko dzieki temu oznaczenie , zaczerpniete z jezyka angielskiego nabylo zdolno$¢ odrézniajacg , jest ona jednak staba.

Zwrocil takze Sad uwage , ze w znaku potencjalnego naruszyciela - spdlki z K. - oznaczenie (...)jest cze$cig znaku nie
tylko zawierajaca pelna nazwe przedsiebiorstwa spolki ale rowniez jego wewnetrzny uklad nadaje tej czeSci oznaczenia
co najmniej takie samo znaczenie / range / w jego strukturze jak stowom ,(...)".

Przeciwko niej przemawia takze to, ze zdaniem Sgdu oba podmioty nie sa konkurentami na rynku tych samych ushug ,
skoro spdltka z W. zajmuje sie przede wszystkim dzialalnoécia handlowa i nie prowadzac jej w szeroko rozumiane;j
branzy turystycznej. W konsekwencji tym bardziej nie mozna zasadnie twierdzié, ze znak powddki moze doprowadzié
u potencjalnych klientéw do skojarzenia, ze oferowane ustugi pochodza od sp6iki z W..



Sad Okregowy odstapil od dokonywania analizy podobienstwa obu znakdw przez pryzmat normy art. 296 ust. 2 pkt 3
u.p.w.p. wyrazajac stanowisko , iz dla oceny roszczenia powodki, wobec stwierdzenia, ze znaki uzywane przez strony
nie sg podobne, jest ona zbedna.

Na koniec rozwazan zaakcentowal, iz sposob postepowania pozwanej zmierza w istocie do zmonopolizowania
oznaczen z uzyciem polaczonych stow , (...), nie tylko gdy chodzi o branze handlu sprzetem sportowym ale
takze innych segmentéw rynku [ uslug turystycznych, zwigzanych z dzialalno$cig klubow sportowych czy szkot
narciarskich].

Tego rodzaju dzialanie nie jest natomiast objete ochrong wynikajaca z zastosowania art. 296 u.p.w.p.

Podstawa rozstrzygniecia o kosztach procesu byla norma art. 98 §1 kpc, przy czym stawke minimalng wynagrodzenia
dla zastepujgcego powodke radcy prawnego Sad Okregowy ustalil na podstawie §10 ust. 1 pkt 19. Rozporzadzenia MS
z dnia 28 wrze$nia 2002r w sprawie oplat za czynno$ci radcéw prawnych [ ...] { DzU Nr 163 poz. 1349 z pozn. zm}

Uznajac, ze naklad pracy pelnomocnika byl znaczny, a charakter sprawy skomplikowany, okreslit nalezne mu
wygrodzenie w wysokoséci 3600 zlotych, co odpowiadalo zwielokrotnionej pieciokrotnie tej stawce minimalnej,
okreslonej w tym przepisie.

Dlatego tez kwota jaka pozwana zostala zobowigzana zwro6cic z tytutu celowo poniesionych kosztéw procesu przez jej
przeciwniczke zamknela sie w kwocie 8617, obejmia takze ustalona wysoko$¢ oplaty ostatecznej [ 5 000 ] zt

Apelacje od tego wyroku zlozyla strona pozwana i zaskarzajac go w calo$ci w pierwszej kolejnoéci domagala sie jego
zmiany i oddalenia powddztwa oraz obcigzenia spo6iKki (...) kosztami postepowania za obydwie instancje.

Jako wniosek ewentualny sformulowala zadanie uchylenia orzeczenia Sadu I instancji i przekazania sprawy temu
Sadowi do ponownego rozpoznania.

Srodek odwolawczy zostal oparty na nastepujacych zarzutach :
A/ procesowych

- naruszenia, w spos6b majacy wplyw na wynik sprawy, art. 233 §1, 2311 227 kpc w nastepstwie wyrazenia nietrafnej
oceny , iz znak stowno graficzny ,, (...),, R- (...), do ktérego w nastepstwie rejestracji przysluguja stronie pozwanej
prawa ochronne, ma staba zdolno$é odrézniajaca, mimo, ze material dowodowy zgromadzony w sprawie prowadzi
do przeciwnej konstatacji o tym, iz ta zdolnos¢ jest silna, w percepcji relewantnego kregu odbiorcow, a ktdra zostata
ugruntowana konsekwentnie prowadzona od szeregu lat akcja reklamujaca i promujaca to oznaczenie.

Zarzut ten mial by¢ usprawiedliwiony zdaniem apelujacej takze wobec nietrafnego okreélenia przez Sad I instancji
tego co jest -w przypadku spdiki (...) - dla dzialalno$ci handlowej jako gléwnej, dzialalno$cia pomocnicza i nie wziecie
pod uwage przy wyrazaniu w motywach wyroku ocenie prawnej tego, ze apelujaca prowadzi jako uzupekiajgca do
niej, dzialalno§é w zakresie polegajaca m. in na organizacji imprez turystycznych, w tym wydarzen narciarskich w
okresie zimowym, ktdre sa kierowane do tozsamej grupy z kregiem klientéw powodki.

Zasadno$ci jego sformulowania upatrywala spolka (...) takze w tym, ze Sad nietrafnie zidentyfikowal przedmiot
rozstrzyganego przez siebie sporu, ktorego istota nie sprawdzala sie do weryfikacji oceny obu znakéw z punktu
widzenia ich wzajemnego podobienhstwa, ale do stwierdzenia czy uzywanie przez powddke wlasnego oznaczenia
narusza czy tez nie prawa ochronne stuzace pozwanej do znaku R- (...)jako zarejestrowanego, a to wobec mozliwos$ci
wprowadzenia potencjalnych klientéw w blad co do pochodzenia tak oznaczonych ustug.

Zdaniem pozwanej ten zarzut procesowy znajduje swoje usprawiedliwienie takze w wyrazeniu nietrafnego stanowiska
zgodnie z ktérym nie stanowi w sposob dostateczny o podobiefistwie to, ze obydwa oznaczenia zawieraja te same
polaczone stowa ,,(...),,



Tymczasem - w ocenie apelujacej - stowa te majg charakter dominujacy w obu znakach i prawidlowo przeprowadzajac
analize podobienstwa miedzy nimi, na podstawie ogélnego wrazenia, doj$¢ powinno sie do uznania, ze jednak ma ono
miejsce.

Zwracala pozwana takze uwage , iz - co stanowi takze o realizacji tego zarzutu - , iz Sad Okregowy bezzasadnie
przywigzal znaczenie dla rozstrzygniecia do tego ,ze zwiazek wyrazéw ,, (...),, nie ma zadnej zdolnoéci odrozniajacej
zagranica mimo, Ze jest to tego znaczenia pozbawione w sytuacji w ktérej prawa ochronne wynikajace z rejestracji
znaku apelujacej obowiazuja jedynie na terytorium Polski.

W ramach zarzutéw procesowych pozwana podniosta ponadto zarzut naruszenia przez orzeczenie poddane kontroli
instancyjnej art. 328 §2 kpc, ktory jej zdaniem jest zasadny dlatego , iz w pisemnych motywach wyroku Sad I instancji
nie wskazal przyczyn dla ktérych odméwil mocy dowodowej dowodom zgloszonym przez pozwana

B/ materialno prawnych

- art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wlasnoéci przemyslowej w nastepstwie jego nieprawidlowej wykladni wobec
wyrazenia oceny prawnej , iz obydwa oznaczenia nie sa do siebie podobne mimo, ze material dowodowy w sprawie
dawal dostateczna podstawe do wniosku zupekie przeciwnego, a przy tym stopien podobienstwa byt taki, ze rodzit
ryzyko wprowadzenia w blad potencjalnych klientéw co do pochodzenia tak oznaczonych ustug, oraz skojarzenia przez
nich znaku powodki z wezeéniejszym znakiem pozwanej,

- art. 296 ust. 2 pkt 3 u.p.w.p. wobec niezastosowania tego przepisu dla oceny zar6wno podobiefistwa obu oznaczen
jak i ryzyka konfuzji po stronie relewantnych klientéw uslug obu stron, i to mimo, ze znak : ,(...), jest znakiem
renomowanym,

- art. 156 ust. 2 u.p.w.p. w nastepstwie nieprawidlowego nie uwzglednienia treéci tej normy przy wydawaniu
orzeczenia, a w konsekwencji nie rozwazeniu przed jego podjeciem tego czy rzeczywiscie uzycie zwiazku wyrazéw ,,
(...),- zdaniem apelujacej - fantazyjnego i oryginalnego w percepcji polskich odbiorcéw, dla oznaczenia oferowanych
przez spoltke z W. ushug, odpowiadalo usprawiedliwionym potrzebom powddki, pozostajac w zgodzie z uczciwymi
praktykami w dziedzinie w ktorej spolka (...) prowadzi swoja dzialalnosé,

- art. 7ke w zw z art. 228 ust. 4 u.p.w.p. wobec nie wyciggniecia - w zakresie oceny roszczenia powodki - konsekwencji
z obowiazywania tych przepisbw mimo , ze Sad I Instancji po winien to uczyni¢ zwazywszy, iz powodka miala
Swiadomosé [ wobec zasady jawnosci rejestru znakow zarejestrowanych ] rozpoczynajac korzystanie ze swojego znaku,
ze tym samym narusza prawa ochronne pozwanej przyshugujace jej od 18 sierpnia 1996r . Zatem tego rodzaju jej
dzialanie nie powinno korzystaé z ochrony prawnej, ktéra potwierdzil Sad Okregowy, wydajac kwestionowane apelacja
orzeczenie,

- art. 10 ust. 1 w zw z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 19961 O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [ jedn. tekst DzU
z 2003r Nr 153 poz. 1503 z p6zn. zm ] w nastepstwie nie wziecia pod rozwage tych przepiséw przy rozstrzyganiu
mimo, ze w szczegdlnosSci inkorporowanie do wlasnego znaku pelnego brzmienia znaku wezeéniejszego przez pozwana
nie tylko wprowadza klientow w blad, prowadzac do ryzyka konfuzji ale takze jest sprzeczne z dobrymi obyczajami
kupieckimi, zagrazajac interesom tak spoétki z W. jaki i jej klientom.

Pozwana zakwestionowala takze sposéb rozstrzygniecia o kosztach procesu podnoszac po pierwsze , ze ustalajac
wysoko$¢é stawki minimalnej wynagrodzenia zastepujacego spolke (...) radcy prawnego bezzasadnie ocenil , iz ma
w tym przypadku zastosowanie §10 ust. 1 pkt 19 Rozporzadzenia MS z 28 lutego 2002r [ DzU Nr 163 poz. 1349 z
pozn. zm]. Po wtére uznajac, iz kwota naleznego wynagrodzenia winna odpowiada¢ zwielokrotnionej pieciokrotnie
tak oznaczonej stawce.



Pozwana zawarla w apelacji wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznan prezesa jej zarzadu T. P. (1) dla stwierdzenia
podobienstwa obu znakdéw , ryzyka konfuzji u potencjalnych klientéw, renomy znaku ,, (...), jak rowniez nakladow
na jego reklame.

Motywujac jego zgloszenie dopiero na etapie postepowania apelacyjnego wskazywala, Ze potrzeba jego
przeprowadzania jest konsekwencja tre$ci uzasadnienia orzeczenia Sadu I instancji / k. 1302 akt/

Nastepnie, w kolejnym piémie procesowym , te inicjatywe dowodowa rozszerzyla na dowody z reklam oraz
dokumentéw obrazujacych skale nakladow na kampanie reklamowa, prowadzona na jej rzecz przez jeden z podmiotow
na tym rynku , a to dla wykazania, ze znak apelujacej jest nadal reklamowany i promowany.

Uzasadniajac ich zgloszenie na tym etapie postepowania wskazywala , ze nie mogla ich zglosi¢ wcze$niej gdyz
kampania reklamowa [ spolki z o. o. (...) w W. ] zostala zakonczona juz po zakoniczeniu postepowania przed Sadem
I instancji./ k. 1371- 1440 akt/

W zalaczniku do protokotu rozprawy apelacyjnej - ztozonym juz po jej zamknieciu pozwana zlozyla kolejne wnioski
dowodowe / k. 1445-1446 akt/

W bardzo obszernym uzasadnieniu apelacji strona pozwana w istocie powtdrzyla te wszystkie wnioski i oceny prawne,
ktore formulowala uprzednio, tak w odpowiedzi na pozew jak i kolejnych pisma procesowych, w toku postepowania
rozpoznawczego przed Sadem I instancji.

Powtarzanie ich nie jest celowe. Nalezy jedynie wskaza¢ ,ze motywy $rodka odwolawczego koncentrowaly sie na :

polemice z trafno$cia stanowiska Sadu I instancji wedle ktorego obydwa znaki nie s do sie bie podobne, wobec czego
wykorzystywanie przez (...)- spotka z 0. o w K. wlasnego znaku nie moze prowadzi¢ do ryzyka konfuzji po stronie
relewantnych klientéw ustug obu podmiotéw ,

podwazaniu oceny Sadu , Ze ustugi jakie sa Swiadczone przez obydwie strony nie przynaleza do uslug togo samego
rodzaju / tej samej rodzajowo kategorii rzeczowej / , co tym bardziej przemawia za brakiem mozliwo$ci wprowadzenia
w blad przez oznaczenie powodki. W tej czeéci uzasadnienia apelacji pozwana wykazywala, iz ustugi §wiadczone przez
strony, mieszczace sie w szeroko rozumianej branzy turystycznej sa wzajemnie komplementarne, co kolei niweczy
trafno$¢ zapatrywania wyrazonego w motywach prawnych kwestionowanego wyroku ,

akcentowaniu renomy znaku pozwanej i podnoszeniu, ze Sad Okregowy niezasadnie zaniechal oceny zadania powo6dki
z punktu widzenia zastosowania normy art. 296 ust, 2 pkt 3 u. p. w.p, a jej prawidlowe dokonanie - w oparciu o
zgromadzony material dowodowy- prowadzi¢ powinno do oddalenia powo6dztwa,

podnoszeniu braku rozwazenia przez Sad I instancji tego jak na ocene zgloszonego roszczenia wplywaja normy art.
156 ust.2 u. p.w.p oraz art. 10 ust 1 w zw z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1996r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Sad II instancji uwzglednil jedynie cze$¢ wnioskdéw pozwanej i dopuscit jedynie te dowody , ktoére dotyczyly
potwierdzenia dalszego reklamowania dziatalno$ci powddki we wskazanych we wniosku placowkach handlowych oraz
dokumentoéw potwierdzajacych skale nakladéw finansowych na akcje promocyjna i reklamowa organizowana przez
spolke (...) na rzecz apelujace;j.

Ocenil, ze maja one cechy nowo$ci w rozumieniu art. 381 kpc wobec tego, iz zglaszajaca je strona nie mogla tego
uczyni¢ w dotychczasowym postepowaniu.

Dowdd z przeshluchania w charakterze strony pozwanej prezesa zarzadu spoélki (...)T. P. (2) zostal oddalony jako
sp6Zniony w rozumieniu w/w normy procesowej albowiem nic nie stalo na przeszkodzie azeby pozwana zlozyta
wniosek o jego przeprowadzenie przed Sadem I instancji.



Trzeba przy tym dodatkowo zauwazyé , ze wowczas strony zgodnie wniosly o nie przeprowadzanie tego dowodu /
k. 1275 akt/. Przeciwko jego uwzglednieniu przemawia dodatkowo argumentacja jakiej pozwana uzyla by uzasadnic
potrzebe zgloszenie tego wniosku na etapie postepowania apelacyjnego . Wskazywala ona , ze o potrzebie tej decyduje
analiza uzasadnienia rozstrzygniecia Sadu I instancji. /k. 1319 akt/

Podobnie jako spdznione nalezy oceni¢ wnioski dowodowe zawarte w zalaczniku do protokotu rozprawy odbytej w
dniu 12 lutego 2013r. Sad nie wydawal wobec nich formalnej decyzji procesowej albowiem zalgcznik zostal ztozony
juz po zamknieciu rozprawy. / k. 1445 akt/.

W odpowiedzi na apelacje strona powodowa domagala sie jej oddalenia jako pozbawionej usprawiedliwionych
podstaw oraz obcigzenia przeciwniczki procesowej kosztami postepowania odwolawczego.

Takze w bardzo obszernym stanowisku spdlka (...) odniosta sie szczegotowo do kazdego z zarzutdéw na jakich opieral
sie §rodek odwolawczy.

Podobnie jak w przypadku spolki (...) argumentacja w niej zawarta byla w istocie tozsama z tg, ktoéra powoddka
prezentowala juz w postepowaniu rozpoznawczym przed Sadem I instancji.

Rozpoznajagce apelacje Sqd Apelacyjny rozwazyl :
Srodek odwolawczy strony pozwanej nie jest uzasadniony i podlega oddaleniu.

Ocene zarzutoéw procesowych nalezy poprzedzi¢ uwaga wstepna, wynikajaca z analizy motywéw jakim pozwana
postuzyta sie, by je uzasadnic.

Prowadzi ona do wniosku, ze spo$réd nich jedynie zarzut naruszenia art. 328 §2 kpc ma charakter
zarzutu samodzielnego, podwazajacego sposob skonstruowania przez Sad nizszej instancji pisemnych motywow
rozstrzygniecia.

Pozostale natomiast, jakkolwiek podnosza naruszenie konkretnych norm procesowych, to zwazywszy na motywacje
majaca uzasadnié nich trafno$¢, nie sa w istocie wymierzone w sposob okreslenia przez Sad Okregowy podstawy
faktycznej wyroku, nie zmierzaja do podwazenia oceny poszczegdlnych dowodow, zgodnoSci ustalen z ich trescia czy
tez ich niekompletnosci z punktu widzenia okoliczno$ci donioslych dla rozstrzygniecia, ale majg na celu wsparcie
zarzutéw materialno prawnych.

Powolujac bowiem je pozwana w rzeczywistos$ci zmierza do zanegowania ocen prawnych, ustalonych w sprawie
faktow, na ktorych Sad Okregowy opart orzeczenie uwzgledniajace zadanie pozwu.

Zarzut naruszenia art. 328 §2 kpc nie jest usprawiedliwiony .

Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem Sadu Najwyzszego sformulowanym na tle wykladni tej normy, skuteczne
postanowienie tego zarzutu wymaga wykazania przez strone, iz wady konstrukcyjne pisemnych motywow orzeczenia
poddanego kontroli instancyjnej sa tak zasadnicze, ze uniemozliwiaja te kontrole . Innnymi stowy ranga uchybien jest
taka, ze nie jest mozliwym stwierdzenie czy prawo materialne i procesowe zostaly wlasciwie przez Sad nizszej instancji
zastosowane.

/ por. blizej w tej kwestii, powolane jedynie dla przykladu, orzeczenia SN z dnia 21 listopada 2001r , sygn.. I CKN
185 /01, oraz zdnia 18 marca 2003r, sygn.. IVCKN 1862/00 , obydwa powolane za zbiorem Lex nr 52726 i nr 109 420/

Tego rodzaju zasadniczych nieprawidlowoSci orzeczenie z dnia 20 wrze$nia 2012r nie zawiera , a jego kontrola
apelacyjna jest mozliwa.



Powody wskazane wyzej prowadzg do wniosku , ze strona pozwana nie podwaza w §rodku odwolawczym ustalen
faktycznych poczynionych przez Sad Okregowy.

Wobec tego Sad II instancji , nie znajdujac podstaw do negowania ich poprawnosci , przyjmuje je za wlasne.
Wymaja one jednak uzupelnienia o nastepujace konstatacje faktyczne:

Niesporne pomiedzy stronami bylo , ze strona pozwana poza slowno - graficznym znakiem zarejestrowanym pod
numerem R- (...), do ktérego prawa ochronne przystuguja jej poczawszy od 18 sierpnia 1996r dysponuje prawami
ochronnymi wynikajacymi z rejestracji innych znakéw towarowych stownego i stowo - graficznych, zawierajacych
zestawienie stow ,, (...),, z réznymi dodatkowymi elementami graficznymi.

Sa to : znak slowo - graficzny R-(...)do ktérego prawa ochronne stuza powodce od 6 marca 2009r oraz znak tego
samego rodzaju nr (...), z mocg praw ochronnych od tej samej daty.

Ponadto pozwana jest od dnia 20 kwietnia 2004r beneficjentkg praw ochronnych do znaku stownego ,,(...),, w zwigzku
z jego rejestracja pod numerem R- (...).

Zakres korzystania z nich, wedlug kwalifikacji nicejskiej, sa zbiezne z branza , w ktorej powodka prowadzi swoja
dzialalno$¢ gospodarcza.

Dodatkowo ubiega sie ona o rejestracje kolejnych znakéw stowno - graficznych z uzyciem stow ,, (...)”. Sa one objete
nie rozpoznanymi dotad zgloszeniami nr Z (...)i Z-(...)

/ ich zestawienie oraz forma graficzna wskazana jest na k. 1078 akt, por6wnanie graficzne z oznaczeniem powodki
na k. 1400 akt/

Od poczatku swojej dzialalnosci , ktéra koncentrowala sie na sprzedazy detalicznej wysokiej klasy artykulow
sportowych stuzacych uprawianiu réznych dyscyplin oraz rekreacji [ w tym sprzetu i odziezy narciarskiej, dysponujac
certyfikatami znanych marek tego rodzaju sprzetu], strona pozwana reklamowala i promowala swoja firme ,
a nastepnie, bedace kopia jej nazwy sporne oznaczenie na rynku handlu artykulami sportowymi, czynila to
konsekwentnie, ponoszac z tego tytulu znaczne nakltady.

Z biegiem czasu, poczawszy od kwietnia 2000r wykorzystywala w tym celu administrowane na jej rzecz witryny
internetowe , ktére w swoim oznaczeniu zawsze zawieraly okreslenie ,,(...)”. Sa to witryny o adresach : (...), (...)oraz (...)

Strona powodowa byla wedlug szacunkéw (...) Portalu internetowego skierowanego do menedzeréw zwigzanych z
branza handlu detalicznego , hurtowego oraz rynku centréw handlowych [ adres (...)] miala w 2007r, a zatem , kiedy
powddka zaczela wykorzystywaé swoje oznaczenie , udzial w rynku sprzedazy sprzetu sportowego wynoszacy 3,77 % ,
biorgc pod uwage jego calkowita warto$¢ szacowana na 1, 1 mld zlotych. Spolka (...) osiagnela w tym roku okolo 7 %
sumy przychodow, jakie ten rynek przynosil.

W zakresie okoliczno$ci spornych Sad Apelacyjny ustalil, ze pozwana wedlug danych z maja 2010r, byla poza firmami :
D, D. (.., (.),Go (..)il., széostym podmiotem na rynku sprzedazy sprzetu sportowego w Polsce , dysponujac
sze$cioma sklepami w tym : czterema w W. po jednym w P. i W..

W kolejnych latach 2008 i 2009, w zakresie nakladow na reklame, sytuowala sie na drugim miejscu sposrod nich.

/ dowdd : artykul pt. (...)autorstwa U. C. k. 1118 -1120 akt , dane dotyczace nakladow na reklame wedlug opracowania
E.k. 1121- 1123 akt/

Wydatki na ten cel sa w dalszym ciggu przez apelujaca ponoszone



/ dowdd : za$wiadczenie z dnia 30 stycznia 2013r wydane przez spoélke z o. o., (...) w W. k. 1440 akt/

Potencjalni klienci zapoznaja sie z ofertg spotki (...) takze za posrednictwem prowadzonych na jej rzecz stron
internetowych

/ dowdd : dane dotyczace korzystania z witryn w okresie stycznia - marca 2010r , kwietnia - czerwca 2011r, lipca -
wrzeénia i pazdziernika - grudnia 2011r, a takze stycznia - marca 2012r / k. 1206-1212 akt/

Poza sprzedaza sprzetu sportowego pozwana organizuje rowniez wydarzenia natury rekreacyjnej jak wyjazdy na narty
i kursy narciarskie , wspolpracujac w tym zakresie takze z pomiotami zagranicznymi.

/ dowdd : o$wiadczenie dyrektora (...) Centrum (...) k. 1124, oéwiadczenia sp6iki z o.o0. (...) k. 1125 oraz spdlki z o. o.
(...) k. 1126, oferta dotyczaca testow narciarskich pod patronatem pozwanej k. 1136-1140 akt/

Spolka (...) wobec podmiotow gospodarczych, ktére dla oznaczenia swoich uslug korzystaja znakéow zawierajacych
polaczone stowa ,, (...),, wystepuje z roszczeniami ochronnymi wynikajacymi z rejestracji wlasnych znakow , zabiegajac
na drodze porozumienia lub procesu cywilnego o zaniechanie przez nie z ich wykorzystywania. Jak dotad zadne z
postepowan sadowych nie zakonczyto sie prawomocnym rozstrzygnieciem

/ dowod : pozew przeciwko (...) A. M. - spotka jawna w K. oraz A. M. jako osobie fizycznej k. 553-599, przeciwko B. P. k.
600-623 , pismo dotyczace zmiany nazwy firmy (...) - B. S., A. S. - sp6tka jawna w B. wraz zalagcznikami k. 774-776 akt/

Te dodatkowe ustalenia zostaly oparte na faktach , ktore nie byly pomiedzy stronami sporne albo tez maja swoja
podstawe w treéci dokumentow, ktorych wiarygodnos¢ nie byla podwazana w toku sporu przez zadna ze stron.

Przechodzac do oceny zarzutdéw materialno prawnych, na wstepie podzieli¢ trzeba zapatrywanie skarzacej, ze istota
rozstrzyganego sporu byta odpowiedZ na pytanie czy uzywanie prze strone powodowa znaku slowno graficznego
»(...),, 0 0zZnaczonej kompozycji graficznej i kolorystycznej z uzyciem odwzorowania platka Sniegu narusza, ze wzgledu
na podobienstwo do wecze$niejszego zarejestrowanego znaku tego samego rodzaju nr R-(...), (...) , , prawa ochronne
wynikajace z tej rejestracji, a przystugujace stronie pozwanej.

Jego rozstrzygniecie wymaga zatem odrebnej analizy ustalonych w sprawie faktéw z punktu widzenia zastosowania
art. 296 ust.2 pkt 2 oraz art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r Prawo wlasno$ci przemystowej [ jedn.
tekst Dz U z 2003r Nr 119 poz. 1117 z poZn. zm.]

Pierwsza z tych norm kwalifikuje jako naruszenie praw ochronnych wynikajacych z rejestracji m. in takie zachowanie
innego podmiotu , ktéry bezprawnie dla oznaczenia towaru / uslugi / podobnego uzywa oznaczenia podobnego
do uprzednio zarejestrowanego znaku towarowego , jezeli rodzi ono ryzyko wprowadzenia odbiorcy / klienta / , w
baad co do rzeczywistego pochodzenia tak oznaczonego towaru / ustugi / od okreslonego przedsiebiorcy , w tym w
szczegoblnosSci skojarzenia znaku naruszyciela ze znakiem dla ktérego z racji rejestracji , beneficjentowi przystuguja
prawa ochronne.

W ramach oceny zarzutu naruszenia przez Sad I instancji art. 296 ust. 2 pkt 2 u. p.w.p. nalezy zgodzi¢ sie z apelujaca
tylko w tym zakresie, w jakim neguje ona stanowisko prawne Sagdu Okregowego o nie istnieniu ryzyka konfuzji wérod
relewantnych klientéw / odbiorcéw / oparte na nietrafnym skonfrontowaniu zakreséw rodzajowych dzialalno$ci obu
spolek na poréwnaniu ktorych oparl on konstatacje, iz nie oferuja one potencjalnym klientom tych samych, a nawet
podobnych rodzajowo ustug.

Rzeczywiscie zasadnie podnosi skarzaca spolka , iz przy formulowaniu wniosku tej treSci Sad nizszej instancji nie
wzial zupelnie pod rozwage , ze w ramach prowadzonej dzialalnoSci organizuje ona albo tez wspoétuczestniczy w
organizacji wyjazdow narciarskich, czy kurséw tego rodzaju. Nie jest to zasadnicza cze$¢ dzialalnosci (...), ktora skupia



sia na prowadzeniu handlu, ale wskazane wyzej dzialania takze [ podobnie jak przyjete przez Sad Okregowy ushlugi
gwarancyjne, serwisowe oraz prowadzenie ubezpieczen sportowych ], przynalezy do jej zakresu.

Ta konstatacja prowadzi do wniosku , ze w zakresie organizacji wyjazdow na narty obie spolki oferuja te same
rodzajowo ustugi. W pozostalym zakresie dzialalnosci , ktéra powodka oznacza spornym oznaczeniem , ushugi
Swiadczone przez strony sa wzajemnie komplementarne.

Przy uksztaltowanym na orzecznictwa Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci szerokim rozumieniu tego pojecia
przyja¢ nalezy , iz Swiadczenie uslug z zakresu szeroko rozumianej turystki zimowej przez spotke z K. jest
komplementarne wobec oferty handlowej pozwanej obejmujacej zakup sprzetu i ubioré6w sportowych, ktoére jej shuza.

/ por. w tej kwestii takze wyrok SP I UE z dnia 4 maja 20051 w sprawie Star TV , sygn. T- 359/02, z dnia 4 listopada
2008r w sprawie Group Lottuss Corp. , sygn.. T- 161/07, a takze wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 lipca 2010r ,
sygn. VI SA / WA 429/10/

Nie prowadzi to jednak do uznania , ze zarejestrowany znak pozwanej nr R- (...) oraz znak powodki ,,(...)” sa znakami
podobnymi , a uzywanie swojego oznaczenia przez spolke z K. rodzi ryzyko konfuzji.

Zgodnie z uksztaltowanym stanowiskiem orzecznictwa Sadu Najwyzszego oraz wypowiedzi przedstawicieli doktryny
prawa znakow towarowych o tym czy uzywane przez potencjalnego naruszyciela oznaczenie stowno - graficzne jest
podobne w rozumieniu wskazanej wyzej normy prawa materialnego do wczeSniejszego znaku zarejestrowanego
decyduje ogblne wrazenie jakiego doznaje oceniajacy, rekrutujacy sie z grona relewantnych nabywcow [ w tym
przypadku ustugobiorcéw ] odpowiadajacych wzorcowi klienta dobrze poinformowanego i rozwaznego.

/ por. blizej w tej materii, jedynie dla przykladu powolane, judykaty Sadu Najwyzszego z 8 kwietnia 2003r , sygn..
IV CKN 22/01, publ. OSP z 2004r nr 5 poz.61/ i z 21 grudnia 2006r , sygn.. IIICSK 193/06, publikowane w zbiorze
Legalis .

Wstepnym etapem do opartego na ogélnym wrazeniu wniosku w zakresie tej oceny jest analiza podobienistwa obu
oznaczen na plaszczyznach graficznej , fonetycznej i znaczeniowej, uwzgledniajacej wszystkie okoliczno$ci takiej
analizie stuzace.

Sad Apelacyjny podziela stanowisko Sadu I instancji zawarte w motywach zaskarzonego wyroku o tym , iz o takim
podobienstwie pomiedzy obydwoma oznaczeniami nie mozna méwic¢ w zadnej w plaszczyzn oceny , podobienstwa ,
doniostej z punktu widzenia normy art. 296 ust.2 pkt 2 u. p.w.p.

Jedna z zasad , za pomoca ktorej tego rodzaju poréwnania dokonuje sie , jest ta, iz podobienistwo jest pochodna cech
wspdlnych a nie réznic, a to w tym znaczeniu , ze im jest tych pierwszych wiecej , a przy tym majacych istotne znaczenie
dla oznaczenia jako takiego to podobienstwo jest blizsze , wskazujac na potencjalng mozliwo$¢ wprowadzenia w blgd
co do pochodzenia towaru / uslugi/ od okres$lonego przedsiebiorcy.

Jedynymi elementami wspdlnymi obu spornych oznaczen jest polaczenie wyrazow ,, (...)” ,Pozostale elementy tak w
warstwie graficznej [ wizualnej ] jak fonetycznej oraz znaczeniowej sa od siebie rozne.

Polaczenie tych wyrazow nie moze samo przez sie decydowaé o ocenianym podobienstwie gdy zwazy¢ , ze oznaczenie
pOzniejsze strony powodowej zawiera ponadto w tre$ci znaku inne elementy odrbzniajace , a to okreSlenie (...),
nadto odwzorowanie graficzne platka $niegu. Sa to elementy dostatecznie odrdzniajace w odniesieniu do znaku
zarejestrowanego, nie pozwalajace uznaé, ze w przypadku powo6dki wskazane polaczenie , wyczerpujace w calosci znak
pozwanej, moze by¢ uznane za element dominujgcy w jej znaku w tym znaczeniu , ze potencjalny odbiorca , zwykle
zapamietujacy tylko jego charakterystyczng czesc [ strukture wizualng ] oznaczenia utrwali w swojej pamieci jedynie
okreslenie ,, (...)”.



To, ze znak pozwanej takze zawiera pelne logo firmy spoélki jest z punktu widzenia rozwazanej kwestii prawnie
irrelewantne tym bardziej , ze element istotnie odrdzniajacy w oznaczeniu powddki takze stanowi przeniesienie do
znaku jej nazwy.

Z brakiem istotnego z punktu widzenia rozstrzygniecia o roszczeniu powodki podobienistwa obu oznaczen, wigze sie
zdolnos$¢ odroézniajgca znaku objetego ochrona wynikajaca z rejestracji, ktora taczy podobienstwo z kolejna przestanka
jej udzielenia jej beneficjentowi praw jaka jest ryzyko wprowadzenia w btad potencjalnych klientow co do pochodzenia
tak oznaczonych ustug.

Ponownie odwolujac sie do orzecznictwa Sadu Najwyzszego wskazac trzeba , ze sama decyzja o rejestracji znaku
towarowego kreuje domniemanie , ze osloniety w ten sposéb ochrona znak ma zdolno$¢ odrdzniajacg. Wynika ono z
brzmienia art. 129 ust.pkt 2 u.p.w.p. Jej brak bowiem stalby jej na przeszkodzie. Moze ono zostaé¢ jednak obalone m.
in w ramach postepowania sgdowego dotyczacego rozstrzygniecia o roszczeniach wywodzonych z praw ochronnych,
gdzie brak tej zdolno$ci zostanie podniesiony w drodze zarzutu.

/ por. blizej dla przykladu stanowisko zawarte w uzasadnieniu wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 5 lutego 2010r, sygn..
ITT CSK 120/09 , powolane za zbiorem Lex nr 585820 /

Zatem w ramach oceny zasadnoS$ci zarzutu apelacyjnego wywodzonego z art. 296 ust. 2 pkt 2 u.p w.p. tego rodzaju
analiza jest dopuszczalna, a prowadzi ona do konstatacji, iz pomimo zarejestrowania znak R-(...)przynalezy do tzw.
znakow slabych- posiadajacych jedynie dostateczna zdolno$é odrézniajaca i to mimo , ze postugujaca sie nim dla
oznaczenia ustug w zakresie prowadzonej przez siebie dzialalnoéci przede wszystkim handlowej , strona pozwana od
szeregu lat oznaczenie to promuje i reklamuje , ponoszac na ten cel znaczne naklady finansowe .

Kryterium zdolno$ci odrézniajacej pozwala na wyr6znienie znakow stabych , znakéw o podwyzszonej zdolnoS$ci
odrdzniajacej oraz znakéw normatywnych [ mocnych ] do ktorych z woli ustawodawcy zaliczane sg - wyr6znione przez
niego w ustawie Prawo wlasnoSci przemystowej - znaki powszechnie znane oraz renomowane.

Stopien zdolnosci odrézniajacej determinuja dwa zasadnicze czynniki.

Cechy strukturalne znaku jako takiego [ znaku per se ] oraz jego rozpoznawalno$¢ na rynku okreélonych towaréw lub
ustug nim oznaczonych, jako pochodzacych od indywidualnie oznaczonego przedsiebiorcy.

/ por, w tej kwestii blizej uwagi U. Prominskiej Znaki towarowe i prawa ochronne w : E . Nowinska , E. Prominska M.
du Vall Prawo wlasnoSci przemystowej s. 209 , i 275, Warszawa 2011r /

Jak juz wskazywano wyzej stowno graficzny strony pozwanej objety prawami ochronnymi wynikajacymi z rejestracji
sklada sie z dwdch potaczonych stow ,, (...), w kolorze zieleni morskiej bez zadnych dodatkowych elementéow
wizualnych.

Jego wewnetrzna struktura ogranicza sie zatem jedynie do prostego przeniesienia stow z jezyka angielskiego,
oznaczajacego w nim druzyne - grupe - zespdl narciarski. Oznaczenie to samo w sobie ma jedynie walor ogdlno
informacyjny nie laczac z soba zadnego przekazu dla potencjalnych odbiorcow - klientéw dotyczacego rodzaju ,
jakosci , a w szczegdblnoSci przedsiebiorcy , ktory tak zdecydowal sie oznaczaé przeznaczona dla nich oferte towarowa
czy w zakresie §wiadczonych ustug / /w tym przypadku handlowych/ .

Oznaczenie ,, (...)” przynalezy przy tym do domeny publicznej z ktérej moga korzysta na rownych prawach wszyscy
przedsiebiorcy dla oznaczenia produktow swojej dzialalnoéci gospodarczej , co wiecej czesto po to okreslenie siegaja
[ na co trafnie zwracala w toku sporu powddka ] Jest to bowiem okreslenie dobrze sie kojarzace np. z aktywnym trybem
zycia , zdrowiem , tezyzna fizyczna , umiejetno$ciami jazdy na nartach. Taki charakter tego oznaczenia , ktérego calosé
strukturalna wyczerpuje sie w tych dwoch polaczonych stowach nie pozwala uznanie za uzasadnione twierdzenia
strony pozwanej o jego fantazyjnosci i wyjatkowosci , w odniesieniu do oferowanych ustug , szczego6lnie gdy cech tych



poszukiwaé , jak chce tego spotka z W. , w pomyéle na takie oznaczenie dziatalno$ci handlowej , w zakresie jakim ja
prowadzi.

Zdolno$¢ odroézniajaca , ktéora dla oznaczenia ,(...), potwierdzila decyzja urzedu Patentowego o rejestracji
znaku wynikala w ocenie Sadu II instancji po pierwsze z jednoznacznego powiazania tego oznaczenia z firma
przedsiebiorstwa pozwanej , ktdrej logotyp jest tozsamy z nim na plaszczyznie fonetycznej. Przedsiebiorstwo jest
bowiem obecne na rynku handlu sprzetem sportowym od 1992r.

Po wtére bez watpliwosSci za zwiekszeniem jego znajomo$ci na rynku, a tym samym sily odr6zniajacej znaku
przemawia rzeczywiScie konsekwentna , wieloletnia i zwigzana ze znacznymi nakladami promocja i reklama tak
samego przedsiebiorstwa pozwanej jak i tozsamego z jego oznaczeniem znaku towarowego bedacego przedmiotem
sporu.

Pomimo to jednak zgromadzony w sprawie material dowodowy nie dal podstaw do stwierdzenia , ze na skutek tych
dzialan ze strony spoélki (...) zdolnoéé odrozniajaca znaku R- (...)zbiegiem czasu wzrosla na tle by kwalifikowaé go
jako znak o podwazonej zdolnoéci odrézniajacej , czy tym bardziej , jako znak mocny [0 czym blizej bedzie mowa w
dalszej czesci uzasadnienia]

W szczegblnoSci zauwazyé trzeba , ze pomimo duzej aktywnosci w formulowaniu wnioskéw dowodowych w toku
postepowania rozpoznawczego pozwana nie przedstawiata zadnych , potwierdzajacych skale rozpoznawalnoSci znaku
»(...),, wérdd relewantnego grona potencjalnych klientéw. O skali tej rozpoznawalnosci nie moga dostatecznie
dowodzic¢ : liczba wejsé na strony internetowe - przez brak mozliwosci weryfikacji wedle obiektywnych kryteriow
wskazanych tam wielkoSci tychze nieprzydatna dla sformulowania ocen doniostych w sprawie, czy przedlozone /
stosunkowo nieliczne / opinie klientow , Swiadczace tylko o zadowoleniu z konkretnej ustugi handlowej. O niej tez nie
moga tez decydowac , same przez sie , naktady finansowe na reklame czy to , iz obecnie prowadzi ona dzialalno$¢ w
ramach dziesieciu sklepow, nota bene usytuowanych tylko najwiekszych aglomeracjach miejskich.

Rozwazajgc zagadnienie zdolnoSci odrdzniajgcej / sily / znaku zarejestrowanego , jego rozpoznawalnosci i w
konsekwencji ryzyka wprowadzenia w blad co do pochodzenia danej ustugi od okre$lonego przedsiebiorcy przez
uzywanie przez strone powodowa oznaczenia ,(...) , koniecznym jest jeszcze odniesienie sie do argumentéw pozwanej
wywodzonych z faktu , ze znak R- (...)przynaleze¢ mial do rodziny znakdéw (...),, do ktorych prawa ochronne stuzyly
spolce z W..

Jej zdaniem przynalezno$¢ ta powiekszala ryzyko omylki u potencjalnych klientéw co do pochodzenia ustug, w sytuacji
w ktérej mieli oni kontakt z oznaczeniem spélki z K..

Rzeczywiscie fakt przynaleznoéci danego oznaczenia do rodziny / serii znakéw/ stanowi istotny dowdd na rzecz
powiedzenia niebezpieczenstwa konfuzji u relewantnej grupy klientow.

Rodzina znakoéw zgodnie z orzecznictwem europejskim wystepuje woéwczas gdy w serii znakéow shuzacych temu
samemu przedsiebiorcy wykorzystywany jest ten sam element charakterystyczny , a oznaczenia przynalezne do niej
réznig sie wzajemnie miedzy soba jakim$ elementem je odrozniajacym.

Ryzyko konfuzji w tym przypadku polega na tym , ze potencjalny klient moze pomyli¢ znak , ktérym postuguje sie
potencjalny naruszyciel , uznajgc , ze i to oznaczenie do tej grupy przynalezy, skoro zawiera on podobne , a przy tym
dominujace elementy , ktére pozwalaja zaliczy¢ je [ potencjalnie ] do rodziny znakéw wezesniejszych , prawa ochronne
z ktorych przynaleza danemu producentowi towaréw lub $wiadczeniodawcy ushug.

/por w tej kwestii dla przykladu orzeczenie SPI z 23 lutego2006 , sygn. T- 194/03 w sprawie II Ponte Finaziaria v
OHIM , a takze uwagi R. Skubisza w : System prawa prywatnego - tom poSwiecony prawu wlasno$ci przemystowe;j

S. 705- 706 /



Ustalenia faktyczne poczynione w sprawie dajg podstawe do stwierdzenia , iz z rozwazanego punktu widzenia
korzystania przez spolke (...) z praw ochronnych do rodziny znakéw niebezpieczenstwo konfuzji nie zostalo wykazane.

Oto bowiem w roku 2007 kiedy spoélka (...) rozpoczela swoja dziatalno$¢ i - co niesporne pomiedzy stronami -
rozpoczela korzystanie dla oznaczenia swoich ustug w zakresie organizacji zimowych wyjazd 6w turystycznych znakiem
» »(-..)” - na rzecz strony pozwanej zarejestrowane byly jedynie dwa znaki towarowe : sporny w sprawie znak stowno
graficzny ,, (...),, R- (...) oraz znak slowny ,,(...)

Trudno zatem méwié o tym , Ze pozwana w tym czasie byla beneficjentka praw ochronnych do rodziny / serii znakow/
Po6zniejsze zwiekszenie ich liczby w ramach grupy pozostaje bez znaczenia dla oceny mozliwo$ci wprowadzenia w blad
w znaczeniu wyzej podanym, w szczegdlnodci , ze [ co takze jest niesporne w sprawie] rowniez i spotka z K. promowala
i reklamowata konsekwentnie swoje oznaczenie , ponoszac na ten cel znaczne naklady finansowe korzystajac z
gwarantowanej kazdemu na réwnych prawach swobody konkurencji na wybranym przez siebie fragmencie rynku
ushug turystycznych.

Wszystko to , co powiedziano do tej pory na temat : braku podobienstwa obu ocenianych oznaczen |,
jedynie dostatecznej sily odrdzniajacej znaku zarejestrowanego na rzecz pozwanej , oraz braku dostatecznego
usprawiedliwienia dla upatrywania mozliwoSci wprowadzenia w blad potencjalnych klientow co do pochodzenia
ushlugi oznaczanej znakiem powddki do rodziny znakoéw pozwanej , daje podstawe do oceny , ze korzystanie z niego
nie rodzi ryzyka konfuzji o jakim stanowi norma art. 296 ust. 2 pkt 2 u. p.w.p

Dodatkowo zauwazy¢ nalezy , Ze toku postepowania strona pozwana nie przedstawila zadnych dowodéw mogacych
potwierdza ,ze tego rodzaju omylki rzeczywiScie mialy miejsce , co tym bardziej potwierdza zasadno$é sformutowane;j
oceny.

Ponadto nie wolno traci¢ z pola widzenia tego , ze aktywno$¢ pozwanej w dziedzinie organizacji wyjazdow
turystycznych czy informacji turystycznej jest , w odréznieniu od przeciwniczki procesowej , jedynie uzupelniajaca /
dodatkowg dziedzing jej dzialalnoéci , a jej gldbwna czesS¢ stanowi handel sprzetem sportowym.

Na koniec tego fragmentuj rozwazan nalezy takze zauwazy¢ , iz udzielenie ochrony wynikajacej z faktu rejestracji
znaku towarowego , a jego forma w rozpoznawanej sprawie , wobec pisma ostrzegawczego pozwanej z dnia 11 wrze$nia
20009r , byloby oddalenie powddztwa spolki (...) , winno nastepowaé powsciagliwie by chroniac sfere prawa jednego
podmiotu tym samym nie doprowadza¢ do nadmiernego ograniczania swobody dzialania na tym samym segmencie
rynku innego , konkurencyjnego wobec beneficjenta praw ochronnych , podmiotu.

Na potrzebe wywazenia tych dwoch wartosci zwracal uwage w swoich rozstrzygnieciach takze Sad Najwyzszy, by
przytoczy¢ motywy jego wyrokéw z dnia 4 marca 2009r , sygn.. IV CSK 335/08 , publ. OSN — ZD z 2009 nr 3 poz. 85
iz dnia 3 czerwca 2009r w spawie o sygnaturze IV CSK 61/09 , publ. OSP z 2010 Nr 12 poz. 124/.

Material dowodowy zgromadzany w sprawie daje podstawe do usprawiedliwionego wniosku [ gdy wziaé¢ pod rozwage
chociazby rozbudowywanie grupy znakéw z dominujacym elementem slownym ,, (...),, wspartego korzystaniem z
witryn internetowych o adresach opartych na tym samym zestawieniu stéw], ze pozwana , zmierza , wbrew wskazanej
zasadzie , do wykluczenia mozliwoSci korzystania przez innych przedsiebiorcow - konkurentéw - ze wskazanego
polaczenia stow , ktore pe se , maja jedynie walor ogélnoinformacyjny.

Przechodzac do oceny zarzutu naruszenia orzeczeniem podanym kontroli instancyjnej, art. 296 ust. 2 pkt 3 u.
p-w.p. nalezy podzieli¢ zapatrywanie apelujacej , iz nietrafne jest stanowisko Sadu Okregowego uznajace , ze brak
podobienstwa oznaczenia strony powodowej i znaku R- (...)czyni nieistotna dla rozstrzygniecia sprawy ocene tego, czy
znak do ktérego prawa ochronne przystuguja pozwanej jest czy tez nie , znakiem renomowanym.

Przeprowadzenie takiej oceny jest niezbedne zwazywszy na fakt ze ustawodawca w art. 296 ust. 2 pkt 3 u.p.w.p., inaczej
niz w normie art. 296 ust2 pkt 2 okreslil podobienstwo danego oznaczenia do renomowanego znaku zarejestrowanego ,



ktbérego stwierdzenie uzasadnia udzielenie ochrony , a nadto zdecydowal sie na odmienng niz w tym przepisie
postaé przestanki ryzyka wprowadzenia w blad relewantnego grona odbiorcow , okreslajac ja jako ryzyko skojarzenia,
oznaczenia potencjalnego naruszyciela z oznaczeniem zarejestrowanym o takich [ szczego6lnych ] cechach. Ponadto
zrezygnowal z kryterium specjalizacji rozszerzajgc zakres ochrony znaku renomowanego , czyniac ja niezalezna od
tego jaki rodzaj towardw / uslug/ jest nim oznaczany.

Jest ona nieodzowna takze i z tej przyczyny , ze zakwalifikowanie danego znaku jako renomowanego wiazaé by sie
musialo z rownoczesnym stwierdzeniem , iz posiada on takze silniejsza zdolno$é odrézniajaca a nie tylko zdolnoéé
dostateczna , jaka zostala przypisana oznaczeniu ,, (...) ,, w ramach analizy sposobu zastosowania przez Sad nizszej
instancji normy art. 296 ust. 2 pkt 2 u. p.w.p

/ por. blizej w tej materii takze jednolite stanowisko Sadu Najwyzszego zawarte w orzeczeniach z dnia 12 pazdziernika
2005t , sygn. III CK 160/ 05 , publ. OSNC z 2006 nr 7-8 poz. 132 i z dnia 16 grudnia 2006, syg. IIICSK 299/06 ,
publ.OSNC z 2007r nr 11 poz. 172 / .

To zaniechanie ze strony Sadu I instancji nie prowadzi jednak do uznania apelacji za zasadng i podzielenia jako
trafnych wnioskow $rodka odwolawczego, gdyz material dowodowy zgromadzony w sprawie pozawala Sadowi IT
instancji na samodzielne jej dokonanie.

Pomimo ,ze ustawa postuguje sie pojeciem znaku renomowanego jednak go nie definiuje , wykladnie tego pojecia
pozostawiajac orzecznictwu i doktrynie .

Poniewaz wprowadzenie do polskiego porzadku prawnego m. in. normy art. 296 ust. 2 pkt 3 u. p.w.p. stanowito
konsekwencje implementacji do tego porzadku art. 5 ust.1ib i ust2 pierwszej dyrektywy Rady WE z dnia 21 v
grudnia 1988r , majacej na celu zbliZzenie systemow prawnych panstw czlonkowskich w czeSci odnoszacej sie do
znakow towarowych niezbednym jest takze uwzglednianie , przy wykladni tego pojecia stanowiska wypracowanego w
orzecznictwie ETS , gdyz podobnie jak w polskim uregulowaniu zar6wno wymieniona dyrektywa jak i zastepujaca jg ,
pOZniejsza z dnia 28 pazdziernika 2008r Nr 2008/95/ WE Dz. Urz. UE L 299 , tego rodzaju definicji normatywnej
nie zawieraja.

Uksztaltowane orzecznictwo ETS wskazuje na normatywna definicje znaku renomowanego tj. takiego, ktéry jest znany
znacznej czesci relewantnej grupy odbiorcéw przy czym nie precyzuje ono , co nalezy uznawac za te ,, znaczna cze$¢”

Przy przyjeciu takiego stanowiska prawnie irrelewantne dla kwalifikacji oznaczenia jako legitymujacemu sie renomg
maja takie okoliczno$ci , ktore wskazywaly by na sile atrakcyjna przyciggania , dobra stawe znaku jako takiego, czy
zdolnos$é do stymulowania zbytu towaréw lub ustug w ten spos6b oznaczonych

/ por. w tym zakresie dla przykladu wyrok ETS z dnia 14 wrze$nia 1999r , sygn. C- 375/97 w sprawie General Motors
Corporation przeciwko Yplon SA /

Stanowisko zaréwno Sadu Najwyzszego jak polskiej doktryny przy probie okreSlenia tego pojecia , nie bagatelizujac
znajomosci [ rozpoznawalno$ci] znaku akcentuje jako niezbedne elementy obdarzenia go tym przymiotem : szczegblng
jego jako$¢ jako takiego i zdolnoé¢ / zdatno$é¢ / do realizacji przez to oznaczenie czystej funkeji przyciggania klienteli,
ktéra powoduje , ze wladnie racji tej szczego6lnej cechy, przestaje ono stuzy¢ przede wszystkim oznaczeniu pochodzenia
towaru / ustugi/ od okre§lonego przedsiebiorcy.

Ta szczegdlna kwalifikacja znaku jako renomowanego przeklada sie takze na odmienne tre$ciowo w art. 296 ust.2
pkt 3 anizeli w normie art. 296 ust.2 pkt u. p.w.p. pojecie podobiefistwa oznaczenia uzywanego przez potencjalnego
naruszyciela wzgledem wcze$niejszego znaku renomowanego, ktére wymagajac tego rodzaju wzajemnej zbiezno$ci
na niskim poziomie, do jego stwierdzenia czyni wystarczajacym mozliwo$¢ skojarzenia, [ nasuniecia na mysl ], znaku
poézZniejszego ze znakiem renomowanym .



/ por. blizej w tej kwestii stanowisko Sadu Najwyzszego zawarte w judykatach z dnia 4 marca 2009r , sygn. IV CSK
335/08, publ. OSNC — DZ z 2009 nr 3 poz.85, i z 10 lutego 2011, sygn. IV CSK 393/10, publ. OSNC z 2011 nr 11 poz.
127, a takze uwagi J. Piotrowskiej w : Ochrona renomowanych znakéw towarowych w pracach legislacyjnych, a prawo
europejskie PiP 1999 nr 12 s. 23-29/

Inaczej rzecz ujmujac znak renomowany jest warto$cig sama w sobie ze wzgledu na wlasng jakoé¢ na swdj image. Jest
to oznaczenie, ktdre eo ipso przyciaga uwage odbiorcow, jest obecne na rynku i rozpoznawalne zupelnie niezaleznie
od tego czy i jakie towary / ustugi/ sa za jego pos$rednictwem oznaczane. Ma zdolno$¢ przyciaggania nawet wtedy gdyby
postuzyto do oznaczenia takich spoérod nich , ktére dotad nie byly z nim laczone.

Trzeba przy tym podkresli¢ , ze kwalifikacja znaku jako renomowanego jest zupehie inng kategorig anizeli znak
powszechnie znany , inne sa bowiem kryteria ich rozr6zniania - jako$ciowe w pierwszym i iloSciowe w drugim
przypadku.

Na konieczno$¢ takiego rozréznienia zwracal uwage Sad Najwyzszy w rozstrzygnieciu z dnia 7 marca 2007r , sygn.
IICSK 428/2006 , powolanym za lex Polonica nr 1914090 , akcentujac w szczeg6lnosci , ze nawet wieloletnia obecno$c
narynku, powszechna znajomo$c¢ znakoéw towarowych firmy , ich reklama czy przyzwyczajenie odbiorcéw do oznaczen
i wigzanie ich z producentem nie przesadza o tym , iz znakowi takiemu nalezy nada¢ przymiot renomowanego , a
ocenia¢ podane wyzej okolicznosci z punktu widzenia jego kwalifikacji jako powszechnie znanego //notoryjnego /, a
zatem wedlug kryterium iloSciowego z zakresu jego rozpoznawalnosci.

Przenoszac te uwagi natury ogoélnej na grunt rozstrzyganej sprawy stwierdzi¢ nalezy , ze znak R- (...)nie moze by¢
uznany za znak renomowany.

Strona pozwana jest obecna na rynku od dtuzszego okresu czasu i swoja dzialalno$¢, przede wszystkim handlowa, w
zakresie sprzedazy sprzetu sportowego prowadzi z wykorzystaniem tego oznaczenia , przy tym reklamujac i promujac
systematycznie firme pod ktora dziala przedsiebiorstwo spolki i sam znak , przeznaczajac na ten cel znaczne naklady
finansowe.

Wszystkie te dzialania musza by¢ jednak ocenione jako nakierowane na rozpoznawalno$é¢ samej firmy na rynku
sprzedazy sprzetu dla ktérej [ o czym byla juz uprzednio mowa ] uslugi z zakresu informacji turystycznej oraz
organizacji turystyki zimowej sa ubocznym / uzupehiajacym / polem jej aktywnosci, a tylko na nim moze ewentualnie
dochodzi¢ do wspotwystepowania spornych w sprawie oznaczen. Trzeba takze pamietaé , ze dowiedziona w sporze
promocja i reklama , czy korzystanie z witryn internetowych jest na obecnym etapie rozwoju nie tylko tego sektora
rynku , na jakim zdecydowala sie dziala¢ pozwana sa powszechnymi $rodkami za pomoca ktérych przedsiebiorcy
konkuruja ze soba , a nie sieganie po nie moze zdecydowaé¢ o zmniejszeniu powodzenia finansowego zamierzenia
gospodarczego o ile nie stopniowej eliminacji z rynku.

Nie mozna takze nie wzig¢ pod uwage , ze spdtka z W. nie przedstawila dowod6éw pozwalajacych na stwierdzenie jak
dzialania te wplynely na skale tej rozpoznawalnos$ci samego znaku jako oznaczenia oferowanych przez nig ustug wéréd
relewantnych klientow.

Skoro sama rozpoznawalno$¢ w tym nawet taka , ktéra prowadzi do kwalifikacji normatywnych zarejestrowanego
znaku jako znanego powszechnie / notoryjnego/ nie jest wystarczajaca dla nadania oznaczeniu waloru znaku
renomowanego, to tym bardzie przemawia to za wyrazona powyzej ocena.

Znaku pozwanej nie sposo6b bowiem uzna¢ za warto$é jako taka , ktory przyciagnat by klientéw nie dlatego , ze sa nim
oznaczane ustugi pozwanej spolki ale dlatego , ze wystepujac na rynku - jako taki - doprowadzalby poprzez szczegblnie
pozytywne skojarzenie ze swoja jakoécia , do zwiekszenia popytu na kazdy towar / usluge / nim opatrzona.

W $wietle przedstawionych wnioskow i ocen prawnych pozostale materialno - prawne na jakich pozwana oparla
srodek odwolawczy takze nalezy ocenic¢ jako nieuzasadnione.



W sytuacji bowiem w ktorej obydwa oznaczenia zostaly uznane za takie , ktérych jedyny element wspdlny w postaci
uzycia tego samego zestawienia stow nie decyduje o ich podobienstwie mogacym rodzi¢ i ryzyko wprowadzenia w blad
relewantnych klientéw , a znak R- (...) nie jest znakiem renomowanym nie mozna méwic o naruszeniu, w nastepstwie
korzystania przez(...)- spotki z 0. o w K. z wlasnego oznaczenia , zar6wno przepisoéw art. 156 ust. 21 228 ust. 4 u. p.w.p
czy art. 10 ust. 1 w zw z art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , ktorych to norm mial nie bra¢ pod rozwage
Sad Okregowy , wydajac negowane apelacja orzeczenie.

Pozbawionym zasadno$ci jest takze zarzut strony pozwanej podwazajacy sposdéb w jaki Sad nizszej instancji
rozstrzygnal o kosztach procesu.

Whbrew stanowisku apelujacej sprawa zostala trafnie oceniona przez Sad jako skomplikowana pod wzgledem
prawnym , a przy tym wymagajaca znacznego nakladu pracy profesjonalnego reprezentanta strony, ktéra dowiodla
zasadno$ci swojego roszczenia. Mial zatem podstawe by do oceny, iz usprawiedliwionym jest zwielokrotnienie stawki
minimalnej dla okre$lenia naleznego wynagrodzenia pelnomocnika.

W rozporzadzeniu MS w sprawie oplat za czynnoéci radcéw prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panhstwa kosztow
nieoplaconej pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzedu z dnia 28 wrzeénia 2002r [ Dz
U Nr 163 poz. 1349 z p6zn. zm] nie przewidziano wprost wysokosci stawki minimalnej, ktéra odpowiadalaby rzeczowo
istocie rozstrzyganego sporu. Dlatego zasadnie Sad siegnal, w ramach jej okredlenia do oznaczenia najbardziej jego
istocie zblizonego, ktorym byl ten, wskazany w §10 ust. 1 pkt 19 Rozporzadzenia

Z podanych wyzej przyczyn, uznajac apelacje strony pozwanej za niezasadng , Sad Apelacyjny orzek! o je oddaleniu,
na podstawie art. 385 kpc.

O kosztach postepowania apelacyjnego Sad II instancji rozstrzygnal w oparciu o art. 98 §1 kpc w zw z art. 108 §11i 391
§1 kpc stosujac, w zakresie ich rozkladu pomiedzy stronami , regute odpowiedzialno$ci za wynik sprawy.

Uwzgledniajac naklad pracy pelnomocnika procesowego powodki, ktéry byl wyzszy od przecietnego , kwote nalezng
z tego tytulu spolce (...) ustalil jako odpowiadajaca podwdjnej stawce minimalnej okre$lonej na podstawie §10 ust.
1 pkt 19 powolanego wyzej Rozporzadzenia.



