Sygn. akt I ACa 1453/15

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 lutego 2017 1.

Sad Apelacyjny w Warszawie I Wydzial Cywilny w skladzie nastepujgcym:
Przewodniczacy:SSA Marta Szerel

Sedziowie:SA Jerzy Paszkowski (spr.)

SO del. Malgorzata Dubinowicz-Motyk
Protokolant:sekretarz sgdowy Marta Puszkarska

po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2017 r. w Warszawie
na rozprawie sprawy

z powodztwa Z. D.i M. D.

przeciwko M. K.

o ochrone znaku wspo6lnotowego

oraz z powbddztwa wzajemnego M. K.

przeciwko Z. D.i M. D.

o uniewaznienie znaku wspélnotowego

na skutek apelacji pozwanego M. K. od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie XII Wydzial Wspolnotowych Znakow
Towarowych i Wzoréw Przemyslowych

z dnia 26 marca 2015 r., sygn. akt XXII GWzt 66/14

I. uchyla zaskarzony wyrok w punktach 1 (pierwszym), 2 (drugim) i 3 (trzecim) i w tym zakresie
odrzuca pozew;

II. zmienia zaskarzony wyrok w punktach 4 (czwartym) w ten sposob, ze oddala powédztwo i w 5
(pigtym) w ten sposob, ze zasqdza solidarnie od Z. D. i M. D. na rzecz M. K. kwote 4217 zl (cztery
tysigce dwiescie siedemnascie zlotych) tytulem zwrotu kosztow procesu;

III. zasqdza solidarnie od Z. D. i M. D. na rzecz M. K. kwote 4360 zl (cztery tysiqgce trzysta
szesédziesiqt zlotych) tytulem zwrotu kosztéw postepowania apelacyjnego.

Malgorzata Dubinowicz-Motyk Marta Szerel Jerzy Paszkowski
Sygn. akt I ACa 1453/15

UZASADNIENIE

W pozwie z 28 pazdziernika 2014 r. Z. D. i M. D. wnie$li o:



1. zakazanie M. K. poslugiwania sie oznaczeniem (...) - identycznym z zarejestrowanym na rzecz powodow
wspolnotowym znakiem towarowym, w swej dziatalno$ci polegajacej na $§wiadczeniu ustug masazu terapeutycznego,
organizowaniu i prowadzeniu szkolen z zakresu masazu terapeutycznego, a takze w reklamie swojej dzialalnoéci;

2. nakazanie opublikowania przez pozwanego na wlasny koszt na jego stronie internetowej o adresie(...) oraz na stronie
(...), jak rowniez zamieszczenia w czasopismach FIZJOTERAPIA (...) i R. ogloszenia o wymiarach 1/8 strony, o tresci:
»M. K. prowadzacy dziatalno$¢ pod firma (...) o§wiadcza, ze w spos6b bezprawny postugiwal sie oznaczeniem (...)
w swej dzialalnoS$ci polegajacej na Swiadczeniu ustug masazu terapeutycznego, organizowaniu i prowadzeniu szkolen
z zakresu masazu terapeutycznego, a takze w reklamie swojej dzialalnoSci, czym naruszyl prawo do wspdlnotowego
znaku towarowego nr (...) przystugujace wylacznie (...) s.c. Taki stan faktyczny znalazl potwierdzenie w wyroku Sadu
Okregowego w Warszawie XXII Wydzial Sad Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzordéw Przemystowych z dnia ";

3. zasadzenie od pozwanego na rzecz powodow kwoty lacznej 20 000 zl tytulem wydania bezprawnie uzyskanych
korzySci;

4. zasadzenie od pozwanego na rzecz powoddw zwrotu kosztéw postepowania w niniejszej sprawie wedlug norm
przepisanych.

Uzasadniajac dochodzone roszczenia powodowie powolali sie na przystugujace im prawo wylaczne do stownego
wspoélnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego pod nr (...). Zarzucili M. K. poslugiwanie sie oznaczeniem
identycznym z przyslugujacym im znakiem towarowym dla uslug objetych jego rejestracja bez ich zgody, w
szczegoblnosci bez zawarcia licencji na znak towarowy (...).

W odpowiedzi na pozew M. K. wnidst o oddalenie powo6dztwa oraz zasadzenie na jego rzecz od powodéw kosztow
procesu wedlug norm przepisanych. Podniosl, ze o dochodzonych roszczeniach orzeczono prawomocnym wyrokiem
Sadu Okregowego w Lodzi w sprawie o sygn. akt X GC 380/09, wobec czego orzekanie w sprawie naruszaloby powage
rzeczy osadzone;j.

Ustosunkowujac sie na rozprawie w dniu 14 stycznia 2015 r. do podniesionej przez M. K. argumentacji, powodowie
wyjaénili ze powolywany wyrok zapadl w sprawie dotyczacej uzywania oznaczenia (...), a wiec innego niz
kwestionowane w rozpatrywanej sprawie. Podniesli takze, ze pozwany podjal nieskuteczng probe uniewaznienia
prawa ochronnego na krajowy stowny znak towarowy (...) - identyczny ze znakiem wspdlnotowym bedacym podstawa
dochodzonych roszczen

Narozprawie w dniu 14 stycznia 2015 r. zostal ztozony pozew wzajemny zmierzajacy do uniewaznienia wspoélnotowego
znaku towarowego nr (...). M. K. przyznal w nim, ze uzywal oznaczenia (...). Podniosl, ze oznaczenie to stanowi nazwe
metody terapeutycznej do ktorej stosowania jest on uprawniony. Zakwestionowal mozliwosé rejestracji stowa (...)
jako znaku towarowego, ze wzgledu na brak jego zdolno$ci odrdzniajacej wynikajacy z tego iz jest to nazwa opisowa,
rodzajowa.

Do zarzutéw podnoszonych w pozwie wzajemnym, powodowie odnie$li sie na rozprawie w dniu 9 lutego 2015 r.
Wskazali, Ze oznaczenie (...) nie ma charakteru opisowego i jest uzywane w funkeji znaku towarowego. Podniesli
ponadto, ze rejestracja kwestionowanego znaku towarowego nie mogla zostaé dokonana w zlej wierze, bowiem
zglaszajacy dzialali za zgoda i w porozumieniu z twoércg metody terapeutycznej dla oznaczania, ktérej powodowie
wykorzystuja znak towarowy (...). Wyjasnili takze, ze wykorzystywany system licencjonowania nie ogranicza dostepu
do rynku masazy terapeutycznych, w tym stosowania metody oznaczanej kwestionowanym znakiem - poniewaz
kazdy, pod warunkiem spelnienia wymaganych kwalifikacji, moze uzyska¢ nieodplatnie licencje na uzywanie
kwestionowanego znaku towarowego.

Wyrokiem z dnia Sad Okregowy w Warszawie:

1.oddalil powodztwo wzajemne,



2. zakazal M. K. poslugiwania sie oznaczeniem Y. w dzialalno$éci polegajacej na $wiadczeniu ustlug masazu
terapeutycznego oraz organizowaniu i prowadzeniu szkolen z zakresu masazu terapeutycznego, a takze w reklamie
tej dzialalnoéci,

3. nakazal M. K. opublikowanie na stronach internetowych(...)oraz w czasopismach Fizjoterapia (...)1i (...) ogloszenia
o wymiarach odpowiadajacych 1/8 strony, o nastepujacej tresci:

~Wyrokiem z 26.03.2015 r. sygn. akt XXII GWzt 66/14 Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydzial Wspolnotowych
Znakéw Towarowych i Wzoréow Przemystowych zakazal M. K. poslugiwania sie oznaczeniem Y. w dzialalnoéci
polegajacej na Swiadczeniu ustug masazu terapeutycznego, organizowaniu i prowadzeniu szkolen z zakresu masazu
terapeutycznego, a takze w reklamie tej dzialalnoéci, jako naruszajacym prawo do wspoélnotowego znaku towarowego
Y. nr (...), przystugujace Z. D., (...)s.c.”

4. zasadzil od M. K. solidarnie na rzecz Z. D. i M. D. 20 000 z} tytulem wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci
oraz kwote 4 347 zl tytulem zwrotu kosztéw procesu z powodztwa glownego oraz 500 zl tytulem zwrotu kosztow
procesu z powodztwa wzajemnego.

Powyzsze rozstrzygniecie zostalo wydane po dokonaniu nastepujacych ustalen faktycznych i prawnych:

Powodowie prowadza dzialalno$¢ gospodarcza m.in. w zakresie prowadzenia fizjoterapii, koncentrujgc sie na
wykorzystywaniu metody masazu terapeutycznego opracowanej przez dr S. M. O., oznaczanej zastrzezonymi
na terenie Unii Europejskiej i Japonii znakami towarowymi (...). Prowadza oni takze szkolenia umozliwiajace
zapoznanie sie z technika wykonywania masazy powyzsza metoda i propaguja jej wykorzystywanie. Z. D. i M.
D. zostali upowaznieni do wykorzystywania na terenie Unii Europejskiej oznaczenn (...) i S. M. w prowadzonej
przez nich dzialalno$ci. Powodom przystuguje prawo wylaczne do stownego wspodlnotowego znaku towarowego (...)
zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w A. ( (...)) pod nr (...), z pierwszenstwem od 20
listopada 2009 r., m.in. dla ustug w Kklasie (...) (nauczanie, ksztalcenie i instruktarze) oraz(...) (medyczne, fizjoterapii,
fizykoterapii i masazu). Z. D. i M. D. dokonali rejestracji analogicznych znakéw w licznych systemach krajowych, w
tym w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej ( (...)), pod numerem (...).

M. K. podjal probe uniewaznienia prawa ochronnego na krajowy znak towarowy (...). Decyzja z 24 czerwca 2010
r. (sygn. (...)), Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oddalit wniosek o uniewaznienie, co zostalo potwierdzone
wyrokiem Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w W. z 24 maja 2011 r. (sygn. akt VI SA/Wa 457/11).

Na uzywanie zarejestrowanych na rzecz Z. D. i M. D. znakéw (...) sa (nieodplatnie) udzielane licencje. Warunkiem
uzyskania takiej licencji jest przynalezno$¢ do (...) Stowarzyszenia (...), zdanie odpowiedniego egzaminu oraz
coroczna weryfikacja nabytych umiejetnosci. Mozliwe jest takze uzyskanie licencji pomimo nie spelnienia powyzszych
warunkéw, za oplate w kwocie 100.000 zt.

Pozwany zdal wymagany egzamin i zostal przyjety w poczet czlonkoéw (...) Stowarzyszenia (...). Zostal jednak z niego
wykluczony m.in. w zwigzku z nieoptacaniem skladek czlonkowskich oraz niepoddawaniem sie okresowej weryfikacji.
M. K. nie dysponuje zgoda uprawnionych na wykorzystywanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oznaczenia (...)
zarejestrowanego jako wspolnotowy znak towarowy pod nr (...) (bezsporne). Mimo braku takiej zgody, oferuje,
reklamuje i Swiadczy ushlugi szkoleniowe, prowadzac kursy masazu. Uslugi te $wiadczy postugujac sie oznaczeniem

(.-

1. w przedmiocie powodztwa wzajemnego Sad Okregowy wskazal, Ze wspdlnotowy znak towarowy jest jednolitym
tytulem ochronnym, funkcjonujagcym obecnie w oparciu o unormowania rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009
z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), ktére reguluje w
sposob calo$ciowy kwestie zwigzane ze wspolnotowymi znakami towarowymi, w szczego6lnoéci zasady rejestracji,
wynikajace z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o charakterze materialnoprawnym rozporzadzenia, jako cze$é
acquis communautaire stanowia element polskiego porzadku prawnego, znajdujac bezposérednie zastosowanie. W



wiekszosci, sa one powtbrzeniem regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 grudnia 1989
r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakoéw towarowych (Dz.U 1989
L4o0 str.1). Implementujaca ja ustawa Prawo wlasno$ci przemystowej znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak
odpowiedniego unormowania w rozporzadzeniu, w szczeg6lnoSci w tym zakresie w jakim odsyta ono do wlaéciwych
przepisow prawa krajowego.

Art. 99 ust. 1 rozporzadzenia stanowi, ze w sprawach wspolnotowych znakéw towarowych sady uznaja znak za wazny,
jezeli jego wazno$¢ nie jest kwestionowana przez pozwanego w roszezeniu wzajemnym o stwierdzenie wygasniecia lub
uniewaznienie, (domniemanie wazno$ci). Niewazno$¢ wspdlnotowego znaku towarowego stwierdza sie na podstawie
wniosku do Urzedu Harmonizacji Rynku Wewnetrznego lub z pow6dztwa wzajemnego w postepowaniu w sprawie
naruszenie, w przypadku gdy zostal on zarejestrowany z naruszeniem art. 7 rozporzadzenia (art. 52 ust. 1lit. a) lub gdy
zglaszajacy dzialal w zlej wierze w momencie dokonywania zgloszenia znaku (art. 52 ust. 1 lit. b). Nie mozna jednak
stwierdzi¢ niewaznoSci znaku, jezeli w wyniku jego uzywania, po dacie rejestracji, znak uzyskal odrozniajacy charakter
w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych zostat zarejestrowany z naruszeniem art. 7 ust. 1 lit. b, cid.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b, ¢ i d rozporzadzenia, stosowanymi choc¢by podstawy odmowy rejestracji istnialy tylko
w czeSci wspolnoty (art. 7 ust. 2), nie sa rejestrowane znaki towarowe, pozbawione jakiegokolwiek odrozniajacego
charakteru (pierwotnego i wtérnego) oraz znaki, ktore skladaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazéwek mogacych
shluzy¢ w obrocie do oznaczania rodzaju, jakoSci, iloSci, przeznaczenia, wartoSci, pochodzenia geograficznego lub
czasu produkcji towaru lub $wiadczenia ustugi, lub innych wlasciwoéci towaréw lub ustug oraz znaki towarowe, ktore
skladaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazowek, ktore weszly do jezyka potocznego lub sa zwyczajowo uzywane w
uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

Powolane przepisy art. 7 rozporzadzenia zmierzaja w istocie do wykluczenia rejestracji znakow pozbawionych
zdolnoSci odrdzniajacej zaréwno abstrakeyjnej, jak i konkretnej - tych, ktdre nie nadaja sie do odroznienia towaréow
i uslug jednego przedsiebiorstwa od pochodzacych z innego przedsiebiorstwa, o czym wyraznie stanowi art. 129
ust. 2 pkt 2 p.w.p. Wylaczenie od rejestracji zalezy nie od charakteru danego oznaczenia, ale od tego, czy moze
ono speia¢ funkcje odrézniajaca. Nie ma zatem generalnego zakazu rejestracji takich oznaczen tylko ze wzgledu
na ich opisowy charakter, (K.Szczepanowska-Kozlowska [w] System Prawa Prywatnego. Tom 14B Prawo wlasno$ci
przemystowej pod redakcja R. Skubisza C.H.Beck INP PAN Warszawa 2012 s.567-604) Nie moga jednak podlegaé
rejestracji te oznaczenia, ktére powinny przynaleze¢ do domeny publicznej i by¢ dostepne dla wszystkich uczestnikow
rynku (wyrok ETS z 4 maja 1999 r. w sprawach polaczonych C -108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee). Zdolnoé¢
odroézniajaca jest cechg znaku towarowego, ktéra pozwala odbiorcy oznaczonego nim towaru odr6znié go jako
pochodzacy z okre§lonego Zrodia. Ocena zdolnos$ci odrézniajacej powinna wiec uwzgledniac¢ wszystkie okoliczno$ci
faktyczne zwigzane ze stosowaniem znaku towarowego w obrocie (ibid. s.580-581).

Niedopuszczalna jest rejestracja oznaczen, ktére maja charakter opisowy w stosunku do towaru lub ustugi, dla
ktorej zada sie udzielenia ochrony, w interesie ogbélnym jest bowiem pozostawienie w domenie publicznej wszystkich
oznaczen, ktore moga by¢ przydatne takze innym dzialajacym na rynku przedsiebiorcom dla opisania wlasciwosci
oferowanych przez nich towar6éw i ustlug. Wylaczeniu od rejestracji podlegaja te oznaczenia, ktére stanowia opis
choéby jednej z wladciwos$ci towardw lub ustug, dla ktérych oznaczenie to mialoby byé¢ zarejestrowane. Jego opisowy
(informacyjny) charakter powinien wynika¢ wprost (bezposrednio) z samego oznaczenia.

Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunatlu Sprawiedliwo$éci wydanym 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-25/05
August Storck, charakter odrozniajacy znaku towarowego (w rozumieniu art. 7 ust. 1b rozporzadzenia) nalezy ocenia¢
biorgc pod uwage towary lub ustugi objete zgloszeniem i sposéb postrzegania znaku przez wlasciwy krag odbiorcow,
ktory sklada sie z przecietnych, wlasciwie poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych konsumentow
tych towarow lub ushlug, (tak tez np. teza 3. wyroku ETS z 18 czerwca 2002 r. W sprawie C-299/99 Philips).
Oznaczenia opisowe powszechnie uzywane w obrocie sa przy tym co do zasady wylaczone od rejestracji w charakterze
wspolnotowego znaku towarowego, jednak moga by¢ one rejestrowane wowczas gdy zostana zaprezentowane lub



zestawione z innymi elementami w taki sposéb, ze nadaja sie do odrdzniania na rynku przedsiebiorstw (tak w wyroku
ETS z 20 wrze$nia 2001 1., C 383/99 P, Procter & Gamble, Zb. Orz. 2001, s 1-6251, pkt 39).

W kwestii zdolno$ci odr6zniajacej stownych znakéw w jezyku obcym, wielokrotnie zajmowal stanowisko Naczelny
Sad Administracyjny. W wyroku z 20 marca 2003 r., (sygn. akt IT SA 92/02) wskazal, ze w razie uzycia w znaku
towarowym oznaczen o charakterze informacyjnym w jezyku obcym, tylko nabywca dostatecznie dobrze znajacy ten
jezyk zwroci na to uwage. (...) Zatem, tylko dla tej wla$nie kategorii nabywcédw znak towarowy, zawierajacy oznaczenia
o charakterze informacyjnym zwigzane z towarem, nie peli funkcji odrbzniajacej co do pochodzenia towaru. Zapewne
inaczej zachowa sie nabywca, ktoéry nie zna w dostatecznie dobrym stopniu jezyka obcego, w kontakcie z towarem
oznaczonym znakiem zawierajacym jedno lub wiecej (..) oznaczen o charakterze informacyjnym uzytych w tym wlaénie
jezyku obcym. Wtedy wspomniane oznaczenie nabywca odbierze jako fantazyjne, nic niemdéwiace mu o wlasciwosci
towaru oznaczanego tym znakiem. Poréwnujac tak oznaczony towar z innymi towarami danego rodzaju nada owemu
fantazyjnemu oznaczeniu funkcje odrozniajacg" (wyroki z 14 grudnia 2001 r., sygn. akt IT SA 3446/01, z 28 stycznia
2003 1., sygn. akt II SA 3865/01, z 30 marca 2006 r., sygn. akt IT GSK 114/05, z 20 grudnia 2006 r., sygn. akt II GSK
210/06). Analogiczny poglad, na gruncie wspolnotowego prawa znakéw towarowych, wyrazil Europejski Trybunatl
Sprawiedliwo$ci wyroku z 2 marca 2006 r. w sprawie C-421/04 Matratzen.

Nie budzi watpliwosci sadu, ze ustugi dla ktérych zostal zarejestrowany wspolnotowy znak towarowy (...) §wiadczone
sg dla kregu nabywcow w przewazajacej mierze nie postugujacych sie jezykiem japonskim. Nie sg nimi jedynie
wyspecjalizowani eksperci - masazySci wykorzystujacy te metode, ktérzy mogliby (co jednak nie zostalo wykazane
materialem dowodowym) kojarzy¢ ja z okre$long technikg masazu. Nabywcami takim sa ich klienci, w tym potencjalni.
Zich punktu widzenia, znak (...) zatem charakter fantazyjny i charakteryzuje sie wyjatkowo silng pierwotng zdolno$cia
odrdzniajaca.

Nie mozna uzna¢ za udowodnione twierdzen pozwanego (powoda wzajemnego) o opisowym charakterze
kwestionowanego znaku i wykorzystywania slowa (...) jako nazwy rodzajowej okreslonej metody leczniczej. Z
zebranego w sprawie materiatu dowodowego nie wynika opisowy charakter kwestionowanego oznaczenia. Ilustracja
i fragmenty ksiazki autorstwa S. M., wydruk ze strony internetowej z k. 212-213 a takze regulamin z k. 214-215,
wbrew twierdzeniom M. K., nie §wiadcza o opisowym charakterze stowa (...). Przeciwnie, w kazdym z przytoczonych
przypadkow, kwestionowane oznaczenie bylo uzyte w funkeji znaku towarowego.

Odnoszac sie do stawianego przez M. K. zarzutu dokonania rejestracji znaku (...) w zlej wierze Sad wskazal, ze
Trybunal Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej nakazuje interpretacje tego pojecia autonomicznie wzgledem prawa
krajowego, w sposob jednolity na terenie calej Unii Europejskiej. Nalezy je interpretowaé tak samo na podstawie
dyrektywy (...), rozporzadzenia 207/2009 i dawniej obowiazujacego rozporzadzenia 40/94, majac na uwadze ich
wspolny kontekst i cel. Istnienie zlej wiary nalezy oceniac¢ caloSciowo, uwzgledniajac wszystkie istotne czynniki
wystepujace w danej sprawie i istniejace w chwili dokonywania zgloszenia, takie jak, miedzy innymi, okolicznoéé¢, ze
zglaszajacy wiedzial lub powinien byl wiedzieé, iz osoba trzecia uzywala oznaczenia identycznego lub podobnego dla
towaru identycznego lub podobnego. Jednakze okoliczno$¢, iz zglaszajacy wie lub powinien wiedzie¢, ze osoba trzecia
uzywala tego rodzaju oznaczenia, nie wystarczy sama w sobie, by wykaza¢ istnienie zlej wiary tego zglaszajacego.
Nalezy ponadto wzig¢ pod uwage zamiar tego zglaszajacego w chwili dokonywania zgloszenia do rejestracji znaku
towarowego, bedacy elementem subiektywnym, ktory powinien by¢ stwierdzany poprzez odniesienie do obiektywnych
okoliczno$ci danej sprawy (tak Trybunal w wyrokach z 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07 Chocoladefabriken
Lindt & Sprungli Lindt i z 277 czerwca 2013 r. w sprawie C-320/12 Malaysia Dairy Industries).

Mimo iz wykazana zostala $§wiadomo$¢ istnienia analogicznego oznaczenia w innym porzadku prawnym (czego
pozwani wzajemni nie kwestionuja), ze zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego nie wynika, by rejestracja
zostala dokonana z zamiarem naruszenia interesé6w osoby trzeciej. Samo wspomnienie o dostepnosci takich dowodéw
- bez ich zlozenia - nie moze prowadzi¢ do wyjatkowo daleko idacej konkluzji o istnieniu zlej wiary zglaszajacych i w
konsekwencji, do uniewaznienia przyslugujgcego im znaku towarowego. Przeciwnie, ze zlozonego w sprawie materiatu



dowodowego — w szczeg6lnosSci pelnomocnictw - wynika zaufanie i dlugoletnia akceptacja S. M. i jego nastepcow
prawnych dla dzialain dokonywanych przez Z. D.i M. D..

Z powolanych wzgledow powodztwo wzajemne podlegato oddaleniu, a Sad przystapil do oceny zarzucanego M. K.
naruszenia praw wylacznych powodéw do wspdlnotowego znaku towarowego C. (...).

2. w przedmiocie powbdztwa glownego Sad wskazal, ze art. 9 rozporzadzenia przyznaje uprawnionemu prawo
wylacznego i niezakléconego uzywania wspolnotowego znaku towarowego i zakazania osobom nie majacym jego
zgody:

a.uzywania w obrocie identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towaréw lub ushug;

b. uzywania w obrocie oznaczenia, gdy, z powodu jego identyczno$ci lub podobienstwa do znaku oraz identycznosci
albo podobienstwa towaréw lub ushug, ktérych dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad opinii publicznej, ktore obejmuje takze prawdopodobienistwo ich skojarzenia;

c.uzywania w obrocie oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktore nie
sa podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy sie on renoma w Unii Europejskiej i gdy
uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszycielowi nienalezng korzy$c albo jest szkodliwe
dla odroézniajacego charakteru lub renomy wspolnotowego znaku towarowego (ust.1).

Prawo wylaczne Z. D. i M. D. do slownego wspolnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego w (...) pod nr
(...) wynika w sposéb niewatpliwy z przedstawionego $wiadectwa rejestracji. Pomimo wniesienia przez M. K. pozwu
wzajemnego zmierzajacego do obalenia domniemania waznoSci znaku towarowego (wynikajacego z art. 99 ust. 1
rozporzadzenia), wobec jego oddalenia sad pozostal zwigzany tre$cia $wiadectwa rejestracji i uznal znak za wazny.

Okolicznos$cia bezsporna w rozpatrywanej sprawie jest fakt uzywania przez pozwanego oznaczenia (...) identycznego
z zarejestrowanym znakiem towarowym - dla ustug objetych wylaczno$cia wynikajaca z rejestracji znaku. Strony
przedstawiajg jednak odmienng ocene prawnag tychze okoliczno$ci — w ocenie pozwanego przystuguje mu prawo do
wykorzystywania tego oznaczenia, wynikajgce z dyplomu uzyskanego od tworcy metody dla ktorej znak (...) jest

uzywany .

W ocenie sadu poglad tak wyrazony nie znajduje uzasadnienia w zebranym w sprawie materiale dowodowym. A priori
nie mozna odrzuci¢ mozliwo$ci udzielenia licencji we wskazany przez M. K. sposob - choéby dorozumianej, bowiem
rozporzadzenie Rady (WE) 207/2009 nie przewiduje dla niej wymogu formy pisemnej. Nalezy jednak wskazaé, ze
- po pierwsze, pozwany istnienia takiej licencji nie wykazal, po drugie - podmiotem uprawnionym do jej udzielenia
nie jest S. M. czy jego nastepcy prawni, a M. K. i Z. D.. Wylaczno$¢ uzywania znaku (...) zarejestrowanego jako
wspolnotowy znak towarowy obejmuje zakres terytorialny Europejskiego Obszaru Gospodarczego ( (...)). Ewentualna
licencja udzielona na znak towarowy (...) zarejestrowany w Japonii nie wywolywalaby skutkow w odniesieniu do
uzywania oznaczenia (...) na terenie (...).

Wobec przytoczonej przez M. K. argumentacji nalezy ponadto wyjasni¢, ze podstawowg funkcja znaku towarowego
jest gwarantowanie konsumentowi lub koicowemu odbiorcy mozliwosci okresélenia pochodzenia towaru lub ustugi
oznaczonych znakiem, odréznienia (bez ewentualno$ci wprowadzenia w blad) ich od towaréw lub uslug innego
pochodzenia (tak wyroki Trybunatu z 23 maja 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, z 18 czerwca 2002 r.
w sprawie C-299/99 Philips, z 8 V 2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo, wyrok Sadu Unii Europejskiej z 8 lutego
2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate forlife).

Z orzecznictwa Trybunalu wynika, ze prawo wylaczne zostalo przyznane wiascicielowi znaku towarowego aby
umozliwi¢ mu ochrone jego szczegélnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mogl spelnia¢ wlasciwe mu
funkcje zagwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub ushugi oraz ich jakosci (gwarancyjna),
komunikacyjna, reklamowa i inwestycyjna. Wykonywanie tego prawa winno by¢ zastrzezone dla przypadkow, w



ktorych uzywanie przez osoby trzecie okre$lonego oznaczenia wplywa lub moze negatywnie wplywacé na pelnione przez
znak funkcje (tak wyrok Trybunalu Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej z 22 wrze$nia 2011 r. w sprawie C-482/09
Budejovicky Budvar, a takze wyroki z 18 czerwca 2009 r. W sprawie C-487/07 L'Oreal i in., z 23 marca 2010 r. w
sprawach polaczonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google).

Z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego nie wynika monopol uprawnionych do wykorzystywania okreslonej
metody, a jedynie do oznaczania jej zarejestrowanym znakiem. Samo wykonywanie masazy czy prowadzenie
fizjoterapii, choéby przy wykorzystywaniu technik opracowanych przed S. M., nie moze by¢ zatem w oparciu o prawo
znakow towarowych zakazane. Orzeczenie w rozpatrywanej sprawie dotyczy¢ moze jedynie wykorzystywania dla takiej
dzialalnoSci oznaczenia (...). Wobec stwierdzenia, ze M. K. uzywa go dla ustug, dla jakich zostalo ono zarejestrowane,
pomimo braku zgody uprawnionych, za uzasadnione i udowodnione nalezy uznac zadanie z punktu 1. pozwu. Dzialanie
M. K. narusza prawo wylaczne do znaku C. (...). Ingeruje ono w funkcje oznaczenia pochodzenia §wiadczonych przez
pozwanego ustug, mogac prowadzi¢ do blednego prze§wiadczenia nabywcoéw o ich pochodzeniu od Z. D. i M. D..
Narusza takze pelniong przez znak funkcje polegajgca na zagwarantowaniu odbiorcom jako$ci oznaczanych nim ushug
(wyrok Trybunalu z 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oreal), uprawnieni sa bowiem pozbawieni mozliwo$ci
kontroli standardu i warunkow ich $wiadcezenia przez M. K..

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszytl lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia wspo6lnotowego znaku
towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegblne powody, decyzje zakazujaca pozwanemu takich dzialan. Stosuje
rowniez Srodki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania
zakazu, (art. 102 ust. 1). Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym istnieja inne jeszcze sposoby (Srodki ochrony) znaku
przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, Sad powinien je, na wniosek powoda, zastosowaé¢ do ochrony
znaku wspoblnotowego.

Uzasadnione jest zatem zastosowanie wzgledem pozwanego orzeczonych wyrokiem sankeji na podstawie art. 102 ust.1
w zw. z art. 9 ust.2 i w zw. z art. 9 ust.la rozporzadzenia, tj. zakazanie M. K. poslugiwania sie oznaczeniem (...) w
dzialalnoSci polegajacej na $§wiadczeniu ustug masazu terapeutycznego oraz organizowaniu i prowadzeniu szkolen z
zakresu masazu terapeutycznego, a takze w reklamie tej dzialalnosci.

Uwzglednienie powodztwa w zakresie nakazania pozwanemu podania do publicznej wiadomoéci informacji o
orzeczeniu wynika z art. 296 ust. 1a w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 102 ust. 1 rozporzadzenia. Sad nie
mial watpliwo$ci co do jego zasadno$ci oraz wybranych przez powoda publikatoréw. W ocenie sadu orzeczony nakaz
publikacji pozwoli na przekazanie informacji o orzeczeniu najbardziej zainteresowanym nabywcom ustug pozwanego
o dokonanych naruszeniach. Jest on zarazem proporcjonalny do sposobu i rozmiaru naruszenia.

Sad uznal za w pelni uzasadnione roszczenie z pkt 3, ktére uwzglednil na podstawie art.296 ust. 1 p.w.p. (w zw. z art.
102 ust. 2 rozporzadzenia). Zgodnie z tym przepisem, uprawniony z do znaku towarowego, ktorego prawo zostalo
naruszone moze zada¢ m.in. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci.

Wykladnia pojecia bezpodstawnie uzyskanych korzys$ci powinna by¢ dokonywana w oparciu o zasady wlasciwe dla
interpretacji ustawy, w ktorej pojecie to zostalo zawarte. Nalezy zatem mie¢ na uwadze przede wszystkim reguly jakimi
rzadzi sie prawo wlasnoéci przemystowej, czy szerzej - ochrona wlasnos$ci intelektualnej, nie zas ogélna regulacje
kodeksu cywilnego (tak tez m.in. A. Tischner, Komentarz do art. 296 p.w.p. [w:] Prawo wlasnoSci przemyslowej,
Komentarz, red. P. Kostafniski oraz R. Skubisz, P. Podrecki i E. Trapie, System Prawa Prywatnego, red. R. Skubisz,
tom 14b, rozdzial L, § 286 II). Zasadne wydaje sie zatem oderwanie ,bezpodstawnie uzyskanych korzysci" od
wykorzystywanego dla rezimu bezpodstawnego wzbogacenia stosowanego na podstawie art. 405 i n. k.c.

Interpretacja taka jest nie tylko postulowana przez przedstawicieli doktryny, ale znalazla odzwierciedlenie w
aktualnym orzecznictwie Sadu Najwyzszego. W wyroku z dnia 24 pazdziernika 2007 r., IV CSK 203/07, sad
jednoznacznie stwierdzil, ze ,bezpodstawne uzyskanie korzysci" o ktéorych mowa w art. 296 ust. 1 p.w.p. nie stanowi
bezpodstawnego wzbogacenia w rozumieniu art. 405 i n. k.c. Oznacza to, ze - jak wskazal Sad Najwyzszy - ,W tym
stanie prawnym zubozenie uprawnionego polega na korzystaniu przez inny podmiot jego kosztem, bez podstawy



prawnej z jego prawa wylacznego. Nie musi on wiec dowodzi¢, ze uzyskane przez naruszyciela w ten sposob korzysci
powiekszyly jego majatek oraz ze on sam uzyskalby korzy$¢, ktéra uzyskal naruszyciel".

Mimo, iz w $wietle przytoczonych pogladow doktryny i orzecznictwa nie budzi obecnie watpliwosci, ze regulacja
kodeksu cywilnego nie znajduje zastosowania w zakresie w jakim moglaby ona okreslaé przestanki uwzglednienia
roszczenia, otwartym pozostaje pytanie o wysoko$¢ okreslonych poprzez kwote pieniezng korzysci, ktérych wydania
moze od naruszyciela zada¢ uprawniony. W powolanym wyroku z 24 pazdziernika 2007 r. Sad Najwyzszy dopuscil
mozliwo$¢ stosowania - w drodze analogii - art. 322 k.p.c. Przepis ten ma jednak z charakter szczegblny i stanowi
wyjatek od ogodlnej zasady. Zastosowany moze zostaé jedynie, gdy po przeprowadzeniu dowodéw w rozpatrywanej
sprawie, w dalszym ciagu nie zostala wiarygodnie wykazana $cista wysoko$¢ naleznej kwoty.

W ocenie Sadu okoliczno$ci rozpatrywanej sprawy uzasadniajg zasadzenie na rzecz powodow wydania bezpodstawnie
uzyskanych korzy$ci w zadanej wysokoS$ci. Przekonujaca jest przeprowadzona szacunkowa, wyjatkowo ostrozna
kalkulacja, zakladajaca przeprowadzenie rocznie $rednio 9 szkolen dla 10 os6b, w cenie 1.000 zlotych od osoby.
Przeprowadzanie ich w przedstawionym zakresie przez okres 3 lat, dajace szacunkowa kwote przychodu 270.000
z} znajduje odzwierciedlenie w materiale dowodowym sprawy. Powodowie oszacowali wypracowany w toku
zakwestionowanej dzialalnoSci zysk po opodatkowaniu na 15% wysoko$ci uzyskanego przychodu, tj. 40.500 zl, uznajac
przy tym ze jedynie niecala polowa tak uzyskanej kwoty wynikala z bezprawnego uzywania wspo6lnotowego znaku
towarowego (...). W ocenie sadu zadanie 20.000 z} tytulem wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, choé¢ jest
udowodnione jedynie co do zasady a nie co do Scistego wyliczenia jego wysokoSci, zasluguje na uwzglednienie w
oparciu o powolywany art. 322 k.p.c., stosowany per analogiam. Dokonane oszacowanie wynika z zebranego w sprawie
materialu dowodowego i jest wyliczone z uwzglednieniem kosztéw prowadzenia dzialalnoSci przez pozwanego oraz
istniejacych obciazen podatkowych. Majac na uwadze skale i czas dokonanego naruszenia a takze wysoko$¢ oplaty
licencyjnej na znak towarowy (...), zadang kwote nalezy uzna¢ za niewygérowana i uzasadniong okolicznoSciami

sprawy.

O kosztach sad orzekl na zasadzie art. 98 k.p.c. - odpowiedzialno$ci za wynik sporu. Do niezbednych kosztow procesu
strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki optat okreslone
w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego
stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez rzecznika patentowego zwraca sie koszty
w wysokoSci naleznej wedlug przepiséw o wynagrodzeniu adwokata, (art. 99 k.p.c.).

Oplaty za czynnoSci rzecznikow patentowych przed organami wymiaru sprawiedliwoéci okreéla rozporzadzenia
Ministra Sprawiedliwosci z 2 grudnia 2003 r. w sprawie oplat za czynnoSci rzecznikow patentowych. Zasadzajac oplate
sad bierze pod uwage niezbedny naklad pracy, a takze charakter sprawy i wklad pracy pelnomocnika w przyczynienie
sie do jej wyjaénienia i rozstrzygniecia (§ 2 ust.2.) Podstawe zasadzenia oplaty stanowig stawki minimalne okreslone
w rozdzialach 2-7, z tym, ze nie moze by¢ ona wyzsza od sze$ciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktorej wysoko§é
zalezy od wartoS$ci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju (§ 4 ust.1i 2).

Wobec braku unormowania dotyczacego wysokoéci stawki dla spraw z powodztwa wzajemnego o uniewaznienie
wspolnotowego znaku towarowego, sad zastosowal stawke w wysokosci 500 zl, wynikajaca ze stosowanego
odpowiednio § 6 ust. 1 pkt. 2.

Przy wartoSci przedmiotu sprawy powyzej 10.000 zl, a do 50.000 zl stawka minimalna wynosi 2.400 zt (§5 pkt 5).
Majac na wzgledzie brzmienie § 6 ust. 2, Sad przyznal ponadto wynagrodzenie okreSlone w § 6 ust. 1 pkt 3, w wysoko$ci
700 z1.

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, sad uznal, Zze adekwatne do nakladu pracy
pelnomocnika pozwanego wykonujacego zawodd rzecznika patentowego jest wynagrodzenie w minimalnej wysokoSci.
Ponadto na zasgdzone koszty postepowania sklada sie oplata od pelnomocnictwa w wysoko$ci 17 zl, uiszczone oplaty



sadowe w wysokosci 1030 zt a takze pokryty z uiszczonej przez powodow zaliczki zwrot kosztow stawiennictwa Swiadka
na rozprawie w kwocie 200 zl

Apelacje od tego wyroku wni6st pozwany zaskarzajac go w caloéci i zarzucajac mu:
I. naruszenie przepis6w prawa procesowego majace istotny wplyw na rozstrzygniecie sprawy, tj.:

1.1. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez naruszenie zasady swobodnej oceny dowodéw polegajace na przyjeciu za rozstrzygniete
istotnych dla sprawy kwestii wylacznie na podstawie przedlozonych przez powoda dokumentbéw i zeznan, pomimo
oczywistych sprzecznoéci z dowodami zlozonymi przez pozwanego, oraz ze stanem faktycznym i zasada logicznego
wnioskowania, w szczego6lnoSci poprzez uznanie za uwodnione, ze:

a)powodowie posiadali pelnomocnictwo tworcy metody (...) do zarejestrowania znaku towarowego (...), pomimo
jednoznacznej treSci pelnomocnictwa, z ktérego nie wynika takie upowaznienie;

b) oznaczenie (...) jest oznaczeniem fantazyjnym i bedzie thumaczone na jezyk polski przez odbiorce ustug masazu,
wbrew oczywistym faktom, iz oznaczenie (...) nie jest nazwa - po przetlumaczeniu na jezyk polski — o charakterze
informacyjnym, bowiem jest nazwa metody masazu i bez znaczenia jest fakt jej thumaczenia lub nie na jezyk polski;

¢) z przedlozonych dowod6é6w wynika, iz powd6d rejestrujac znak towarowy (...) dzialal z jednoznacznym zamiarem w
celu zablokowania innym osobom i firmom dostepu do rynku §wiadczenia uslug masazu znanego pod nazwa (...),
zglaszajac znak towarowy (...) w toku postepowania sadowego, w wyniku ktérego Sad Okregowy w Lodzi stwierdzil,
iz oznaczenie (...) nalezy do domeny publicznej jako nazwa metody masazu;

1.2. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez zaniechanie zebrania i wszechstronnego rozwazenia materialu dowodowego, w tym m.
in.: a) nierozpatrzenie sprawy w zakresie powagi rzeczy osadzonej, pomimo prawomocnego wyroku Sadu Okregowego
w Lodzi, sygn. akt X GC380/09 toczgcego sie pomiedzy tymi samymi stronami i o to samo roszczenie - zakazanie
uzywania znaku towarowego (...);

b)nieuwzglednienie materialtu dowodowego wskazujacego na fakt, iz oznaczenie (...) jest wylacznie nazwa metody
terapeutycznej i wskazuje wylacznie na okre$lony rodzaj terapii opracowanej nie przez powodow;

¢) pominiecie publikacji ksiagzkowych dotyczacych rozpowszechnienia metody terapeutycznej pod nazwa (...) w Polsce
ina $wiecie oraz oddalenie w tym zakresie dowodu z zeznan §wiadka W. O.;

d) niewyjasnienie przez Sad pierwszej instancji na czym polegalo wykorzystanie przez pozwanego oznaczenia (...) w
charakterze znaku towarowego, a nie, jak twierdzit pozwany - wylacznie do wskazania nazwy terapii, do czego mial na
mocy wyroku Sadu Okregowego w Lodzi, sygn. akt X GC380/09, pelne prawo;

1.3. art. 233 81 k.p.c. poprzez zaniechanie zebrania i wszechstronnego rozwazenia materialtu dowodowego, w tym m.
in.:

a) oddalenie wnioskéw dowodowych pozwanego na okoliczno$ci istotne dla rozstrzygniecia w sprawie, w szczegolnoSci
zeznan Swiadka W. O., ktory osobiScie znal twbrce metody (...), a w korespondencji ze §wiadkiem tworca metody (...),
Pan S. M. zaprzeczyl, iz wyrazil zgode na rejestracje znaku towarowego (...) przez powodow; §wiadek O., takze posiadal
stosowne uprawnienia i wiedze w zakresie potwierdzenia okoliczno$ci, iz oznaczenie (...) jest wylacznie nazwa metody
terapeutycznej;

b) uchylenie przez Sad pierwszej instancji pytan do swiadka R. U., jako terapeuty postugujacego sie réznymi metodami
terapii i w tym zakresie odwolanie sie do jego wiedzy na temat nazw innych metod terapeutycznych i sposobu
nazywania terapii nie tylko w sposdb informacyjny (np. terapia manualna - cho¢ i w tym zakresie byly proby zgloszenia
i zawlaszczenia tej nazwy jako znaku towarowego) ale w formie nazwy fantazyjnej, jednoznacznie wskazujacych -
poprzez swoja nazwe wlasng — na okre$§lona metode terapii;



1.4. art. 322 k.p.c. poprzez zaniechanie zebrania materialu dowodowego $wiadczacego o bezpodstawnie uzyskanych
przez pozwanego korzyéci, skoro okoliczno$ci te mogly by¢ bez trudu ustalone w oparciu o dokumenty ksiegowe
pozwanego oraz jego zeznania jako strony postepowania, co skutkowalo blednym ustaleniem wysokoSci zadanego
przez powoda roszczenia, w tym m. in.:

a) brak rozréznienia i jakiegokolwiek ustalenia, czy pozwany postugiwal sie oznaczeniem (...) w odniesieniu do innych
towardéw i ustug niz nazwa metody masazu, ktora, jak uznal rowniez Sad I instancji - pozwany w tym zakresie mog}
uzywac;

b) przyjecie na podstawie ogloszen internetowych iloSci kurséw, iloéci uczestnikow tych kurséow bez wyjasnienia, w
tym w ramach przestuchania strony, czy kursy te istotnie zostaly zrealizowane i ilu mialy uczestnikow i jakie dzialania
stanowily naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, a jakie nie;

¢) przyjecie wylacznie w oparciu o ogloszenie internetowe, ze koszt kursu wynosil 1.000 zl od osoby, bez jakiegokolwiek
potwierdzenia tej kwoty przez pozwanego, albo w oparciu o dane ksiegowe, tym bardziej rzeczywiste wplaty;

d) Przyjecie uzyskanego przez pozwanego zysku w wysokosci 15% wylacznie w oparciu o szacunek powoda;

e) niewyjasnienie w najmniejszym stopniu, na ktérych kursach byl realizowany program wykorzystujacy i w jakim
zakresie, oznaczenie (...) w charakterze znaku towarowego;

f) brak ustalenia wplywu postugiwania sie przez pozwanego znakiem towarowym (...) w innym charakterze niz nazwa
metody masazu

Powyzsze skutkowalo kilkunastokrotnym zawyzeniem roszczenia powoda.

1.5. art. 199 § 1 pkt 2 poprzez nieodrzucenie powodztwa pomimo prawomocnego wyroku pomiedzy tymi samymi
stronami w sprawie rozstrzygnietej przez Sad Okregowy w Lodzi, sygn. akt X GC 380/09, ewentualnie poprzez
oddalenie powo6dztwa po mysli art. 366 k.p.c. z uwagi na prawomocne rozstrzygniecie w powolanym wyroku Sadu
Okregowego z Lodzi w zakresie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (...). W tym przypadku pod rozwage
Sadu Apelacyjnego w Warszawie poddal przestanke niewazno$ci postepowania w my$l art. 379 pkt 3 k.p.c.

1.6. art. 328 § 2 k.p.c. w wyniku wadliwego sporzadzenia uzasadnienia wyroku, z ktoérego nie wynika tok rozumowania
Sadu pierwszej instancji, a przejawiajgcego sie w:

a)braku w uzasadnieniu wyroku wskazania podstaw prawnych i faktycznych oddalenia powddztwa wzajemnego;

b) brak bez dokonania analizy przedtozonych dowodow w szczegblnosci w zakresie oznaczenia (...) jako nazwy metody
terapeutycznej;

¢) nie znajdujaca oparcia w materiale dowodowym wyktadnia pelnomocnictwa wystawionego na Z. D., a nie jak blednie
przyjal Sad pierwszej instancji - dla powoda, przedsiebiorstwa (...) CENTRUM (...) s.c. Z. D., M. L., upowazniajaca
powoda do zarejestrowania znaku towarowego (...);

d)pominiecie bez podania przyczyny dowodéw przedlozonych przez pozwanego w zakresie dotyczacym prawa do
poslugiwania sie nazwa (...) jako metody terapeutycznej na mocy wyroku Sadu Okregowego w Lodzi, dokumentow
potwierdzajgcych fakt, iz oznaczenie (...) jest nazwg metody terapeutycznej;

e) brak uzasadnienia dlaczego uchylone zostaly wskazane przez pozwanego Srodki dowodowe w postaci zeznan
Swiadka majacego wiedze na temat uzywania oznaczenia (...), jako nazwy metody terapeutycznej i rzekomej zgody na
rejestracje oznaczenia (...) na rzecz powodow;



f) brak uzasadnienia dlaczego uchylone zostaly pytania do $wiadka R. U., jako dyplomowanego terapeuty, dotyczace
nazw metod terapeutycznych wykorzystywanych w jego praktyce, a przeciez tez pochodzacych z jezyka obcego i nie
bedacych przedmiotem rejestracji w charakterze znakéw towarowych;

g) braku rozréznienia, ktore dzialania pozwanego naruszaly prawo ochronne na znak towarowy, a ktore nie;

II. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 9 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 2007/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie wspolnotowego znaku towarowego w zakresie uznania, iz pozwany naruszyt prawo wylaczne powoda do
znaku towarowego (...) poprzez jego bledne zastosowanie w zwigzku z przyjeciem, iz oznaczenie (...) bylo uzywane
przez pozwanego w charakterze znaku towarowego a nie jako nazwa metody terapeutycznej nazwanej tak przez
tworce tej metody oraz uznana za domene publiczna prawomocnym wyrokiem polskich sadéw w postepowaniu
dwuinstancyjnym.

Przy tak okre§lonych zarzutach pozwany wnosit o zmiane wyroku poprzez uwzglednienie zadania powoda wzajemnego
w calo$ci w zakresie pozwu wzajemnego, tj. uniewaznienia prawa ochronnego na znak towarowy (...), nr rej. (...)
oraz zasadzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztdw procesu, w tym kosztow zastepstwa procesowego wedlug
norm przepisanych, oddalenia powddztwa w zakresie pozwu gtéwnego w caloSci oraz zasadzenie od powoda na rzecz
pozwanego kosztow procesu, w tym kosztdéw zastepstwa procesowego wedlug norm przepisanych, ewentualnie

o uchylenie wyroku w obu sprawach, tj. pozwu gléwnego i wzajemnego i przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania.

W ocenie Sadu Apelacyjnego apelacja pozwanego zasluguje na uwzglednienie. W szczegdlnoéci trafny jest zarzut
pozwanego dotyczacy naruszenia przez Sad pierwszej instancji art.199 § 1 k.p.c.

Zgodnie z trescia art. 199 § 1 k.p.c. Sad odrzuci pozew jezeli o to samo roszczenie pomiedzy tymi samymi stronami
sprawa jest w toku albo zostala juz prawomocnie osadzona.

Zgodnie za$ z treécig art.366 k.p.c. wyrok prawomocny ma powage rzeczy osgdzonej tylko co do tego, co w zwigzku
z podstawa sporu stanowilo przedmiot rozstrzygniecia, a ponadto tylko miedzy tymi samymi stronami. O powadze
rzeczy osgdzonej decyduje poza identycznoS$cia stron nie tylko identyczno$¢ przedmiotu rozstrzygniecia, lecz takze
identyczno$¢ podstawy sporu.

Sad Najwyzszy uznal, ze o wystagpieniu stanu powagi rzeczy osadzonej rozstrzyga nie tylko sama tozsamo$c
stron, wystepujacych w poprzednim postepowaniu w odmiennych rolach procesowych, ale rownocze$nie tozsamo$c
podstawy faktycznej i prawnej rozstrzygniecia. Dopiero kumulacja obu tych przestanek przesadza o wystgpieniu
powagi rzeczy osadzonej prowadzacej do niewaznoSci postepowania (wyroki Sadu Najwyzszego z: 6 marca 2008 r.,
IT UK 144/07, Legalis; 20 pazdziernika 2011 r., I UK 239/10, Legalis; 5 kwietnia 2011 r., III UK 106/10, Legalis;
postanowienie Sadu Najwyzszego z 11 lutego 2011 r., I CSK 277/10, Legalis; wyroki Sadu Najwyzszego z 15 listopada
2012 1., V CSK 515/11, Legalis i z 26 stycznia 2012 r., I UK 301/11, Legalis).

Tozsamo$¢ roszczen zachodzi, kiedy sad ma w obu sprawach orzec o tym samym, dysponujac tymi samymi faktami,
ktbére maja spowodowac ocene tego samego zadania i kiedy rozstrzygniecie jednej ze spraw oznacza rozstrzygniecie
takze drugiej. O tym za$, czy chodzi o te sama lub inng podstawe faktyczna, a wiec o ten sam lub odmienny stan
faktyczny sprawy, nie rozstrzygaja konkretne twierdzenia strony powodowej lub brak takich twierdzen, lecz istnienie
lub nieistnienie przed zamknieciem rozprawy okoliczno$ci faktycznych, tj. zdarzen lub stanéw skladajacych sie
na stan faktyczny, z ktérym norma prawna rozstrzygajaca o stlusznosSci zadania wiaze dochodzone skutki prawne
(postanowienie Sadu Najwyzszego z 21 listopada 2013 r., ITI CSK 43/13, Legalis).

Zadanie w kolejnym procesie nie musi by¢ identyczne z zadaniem w poprzednim. Tozsamoéé przedmiotowa spraw
zachodzi takze wtedy, gdy zadania sa sformulowane inaczej, ale s oparte na tej samej podstawie faktycznej i zmierzaja



do tego samego celu (wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z 26 kwietnia 2006 r., III AUA 3303/04, Orzecznictwo
Sadu Apelacyjnego w Katowicach 2006, Nr 4, poz. 2).

Przy badaniu zarzutu powagi rzeczy osadzonej nalezy zawsze uwzglednié, czy po uprawomocnieniu sie poprzedniego
orzeczenia nie zaszla tego rodzaju zmiana okolicznoSci faktycznych, ktére mimo tozsamo$ci zgdania nowego pozwu,
uzasadnia rozpatrzenie tej samej sprawy w nowym procesie (tak Sad Najwyzszy w wyroku 5 pazdziernika 1973 r., I
CR 511/73, Legalis).

Tozsamo$¢ podstawy faktycznej i prawnej rozstrzygniecia oraz identyczno$¢ stron w poprzednim procesie
zakonczonym prawomocnym wyrokiem prowadzi do niewazno$ci postepowania (art. 379 pkt 3 k.p.c.), nawet jezeli
strony wystepuja w odmiennych rolach procesowych (postanowienie Sadu Najwyzszego z 25 sierpnia 1998 r., I PKN
266/98, Legalis z glosg R. Szarka, OSP 2000, Nr 6, poz. 100).

Zgodnie z treScig postanowienia Sadu Najwyzszego z dnia 31 stycznia 2007 r. II CSK 343/07 , OSNC 2007 nr
12, poz. 184, str. 51 wydanego na bazie poprzednio obowigzujacego art.105 rozporzadzenia jezeli miedzy tymi
samymi stronami tocza sie przed dwoma polskimi sadami sprawy, w ktérych powod wystepuje wobec pozwanego
z identycznymi roszczeniami z tytulu naruszenia praw do identycznych znakéw towarowych, z ktérych jeden jest
chroniony prawem z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego, a drugi krajowym prawem ochronnym na
znak towarowy, zachodzi przedmiotowa tozsamos$é roszczen w rozumieniu art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. Jak wskazal
Sad Najwyzszy nalezy podkresli¢, ze pojecie tozsamoSci przedmiotu sporu w rozumieniu art. 105 rozporzadzenia
rozumiane jest wasko. Tozsamo$é ta zachodzi tylko w sprawach miedzy tymi samymi stronami, w ktérych
podstawa sporu jest naruszenie identycznego krajowego i wspblnotowego znaku towarowego, zarejestrowanych dla
identycznych towardw lub ustug. Jezeli krajowy i wspdlnotowy znak towarowy nie sa identyczne lub jezeli nie zostaly
zarejestrowane dla identycznych towaréw lub ustug, zasady te nie znajduja zastosowania. (...) Orzeczenie powyzsze
wprost wynika z art.105 ust.2 poprzednio obowigzujacego rozporzadzenia, jak tez 109 ust.2 rozporzadzenia Rady (WE)
nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej. Jak wskazal Sad Najwyzszy celem
tego przepisu jest unikniecie wydawania przez kraje czlonkowskie rozbieznych rozstrzygnie¢ w zaleznoéci od tego
gdzie sie sprawa toczy.

Nalezy zauwazy¢, iz przywolany przepis postuguje sie sformulowaniem ,,oddala”. Jest to, w ocenie Sadu Apelacyjnego,
nieprecyzyjne przetlumaczenie z tekstu oryginalnego, w ktorym zawarte jest sformutowanie (jezyk angielski) reject
the action, co nalezy thumaczy¢ jako odrzucenie pozwu, a nie oddalenie powbdztwa. Biorac pod uwage doniostosé
rozréznienia rozstrzygniecia w postaci odrzucenia pozwu i oddalenia powbdztwa w polskim procesie cywilnym,
nalezalo — wbrew literalnemu brzmieniu przepisu art. 109 ust. 2 rozporzadzenia — orzec o odrzuceniu pozwu, skoro
oddalenie powodztwa oznaczatoby de facto wynik merytorycznego rozpoznania sprawy.

Odnoszac sie do tozsamo$ci spraw niniejszej i zakonczonej prawomocnym wyrokiem Sadu Okregowego w Lodzi, sygn..
akt X GC380 /09 z 28 czerwca 2010 r. niewatpliwie ona istnieje.

Obie sprawy dotycza roszczen zakazowych i nakazowych zwiazanych z zarejestrowanym w porzadku krajowym
i zagranicznym znaku towarowego Y.. Jakkolwiek forma konstrukeji roszczen powodéw w kazdej ze spraw jest
nieco odmienna, to co do zasady roszczenia te sa tozsame. W sprawie X GC 380/09, powodowie wnosili bowiem
o0 ,zakazanie pozwanemu naruszania ich prawa do znakéw towarowych (...) (...) poprzez nakazanie pozwanemu:
zaniechania wszelkich czynnoéci stuzacych do oznakowania oferowanych i §wiadczonych ustug znakami (...) (...);
zaniechania postugiwania sie znakami (...) (...) w §rodkach masowego przekazu w tym na stronach www, w celu
reklamy prowadzonej przez pozwanego dzialalno$ci; zaniechania umieszczania znakéw (...) (...) na dokumentacji
przeznaczonej dla odbiorcow, ogloszeniach, korespondencji i reklamie prowadzonej przez pozwanego dzialalnoéci;
usuniecia ze stron www oznaczen (...) dla oznaczania danych kontaktowych prowadzonej przez pozwanego
dzialalnosci (...); nadto nakazania opublikowania na koszt pozwanego ogloszenia tresci zapadlego orzeczenia”. Z
kolei w sprawie niniejszej, powodowie zazadali ,zakazania pozwanemu postugiwania sie oznaczeniem (...) (...) w
swej dzialalno$ci polegajacej na §wiadczeniu ustug masazu terapeutycznego, organizowaniu i prowadzeniu szkolen



z zakresu masazu terapeutycznego, a takze reklamie swojej dzialalno$ci; nakazanie opublikowania okre$lonego
o$wiadczenia oraz zasadzenie od pozwanego na rzecz powodéw kwoty lacznej 20.000 z} tytulem wydania bezprawnie
uzyskanych korzysci”.

Przeslanka oddalenia powddztwa w sprawie X GC 380/09 jest stwierdzenie przez Sad Okregowy w Lodzi braku
zdolnoSci odroézniajacej tego znaku, a wiec aby wigzal konkretng usluge oznaczona tym znakiem z konkretnym
przedsiebiorca, zdaniem Sadu Okregowego nazwa Y. to nazwa techniki masazu nadana przez twoérce M. S.. Zatem
skoro powodowie nie udowodnili, ze zaistnialy przeslanki z art.296 ust. 2 ustawy prawo wlasnosSci przemystowej to
powodztwo zawierajace roszczenia zakazowe, a tym samym nakazy skierowane do pozwanych podlegalo oddaleniu.
Wyrok Sadu Okregowego w Lodzi w zakresie przestanki polegajacej na zdolnoSci odrbzniajacej znaku towarowego
i wskazania, ze jest to oznaczenie rodzaju ushugi jest prawomocny i wigze strony niniejszego postepowania i Sad w
niniejszym postepowaniu nie moze rozpatrywaé¢ ponownie kwestii zdolno$ci odrézniajacej znaku Y. i na przyklad
uznaé¢ odmiennie, ze taka zdolno$c istnieje, albowiem kwestia ta (przestankowa) zostala juz prawomocnie przesadzona
i powodowie nie mogli powolujac sie na swoje prawa rejestrowe do tego znaku wywodzi¢ kolejnych roszczen.

Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 lit. b, ¢ i d rozporzadzenia, stosowanymi choéby podstawy odmowy rejestracji
istnialy tylko w cze$ci wspolnoty (art. 7 ust. 2), nie sa rejestrowane znaki towarowe, pozbawione jakiegokolwiek
odrdzniajacego charakteru (pierwotnego i wtornego) oraz znaki, ktore skladaja sie wylacznie z oznaczen lub
wskazowek mogacych stluzy¢ w obrocie do oznaczania rodzaju, jakoS$ci, iloSci, przeznaczenia, warto$ci, pochodzenia
geograficznego lub czasu produkcji towaru lub §wiadczenia ustugi, lub innych wtasciwoéci towaréw lub uslug oraz
znaki towarowe, ktore skladaja sie wylgcznie z oznaczen lub wskazéwek, ktore weszly do jezyka potocznego lub sa
zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

Jak wskazano wyzej istotna z punktu art. 7 ust. 1lit. b, ¢ i d rozporzadzenia kwestia odr6zniajacego charakteru znaku
i kwestia, ze stanowi on rodzaj ustugi zostala juz prawomocnie rozstrzygnieta nie moze ona by¢ ponownie badana i w
powdd nie wykazal, aby w tym zakresie z jakich$ przyczyn podstawy powagi rzeczy osadzonej ulegly zmianie, odpadly
wskutek uplywu czasu.

Jak shusznie zatem wskazal za pogladami doktryny Sad pierwszej instancji powolane przepisy art. 7 rozporzadzenia
zmierzaja w istocie do wykluczenia rejestracji znakoéw pozbawionych zdolnoSci odrézniajacej zaréwno abstrakcyjnej,
jakikonkretnej - tych, ktére nie nadaja sie do odr6znienia towarow i ustug jednego przedsiebiorstwa od pochodzacych
z innego przedsiebiorstwa, o czym wyraznie stanowi art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Wylgczenie od rejestracji zalezy nie od
charakteru danego oznaczenia, ale od tego, czy moze ono spetniaé funkcje odrdézniajacg. Nie ma zatem generalnego
zakazu rejestracji takich oznaczen tylko ze wzgledu na ich opisowy charakter, (por. K.Szczepanowska-Kozlowska [w]
System Prawa Prywatnego. Tom 14B Prawo wlasno$ci przemyslowej pod redakcja R. Skubisza C.H.Beck INP PAN
Warszawa 2012 s.567-604) Nie moga jednak podlegaé rejestracji te oznaczenia, ktére powinny przynaleze¢ do domeny
publicznej i by¢ dostepne dla wszystkich uczestnikdéw rynku (por. wyrok ETS z 4 V 1999 r. w sprawach polgczonych
C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee). Zdolno$¢ odrézniajaca jest cecha znaku towarowego, ktéra pozwala
odbiorcy oznaczonego nim towaru odréznic go jako pochodzacy z okre$lonego Zrodla. Ocena zdolnoSci odrézniajacej
powinna wiec uwzglednia¢ wszystkie okoliczno$ci faktyczne zwigzane ze stosowaniem znaku towarowego w obrocie.

W obu analizowanych sprawach brak jedynie tozsamosci w zakresie zagdania zaplaty kwoty 20.000 zl tytulem wydania
bezprawnie uzyskanych korzy$ci, albowiem roszczenie to zostalo zgloszone jedynie w niniejszej sprawie, brak bylo
tego typu zadania w sprawie zakonczonej prawomocnym wyrokiem Sadu Okregowego w Lodzi. Zadanie wydania
bezprawnie uzyskanych korzy$ci wobec wigzacego tutejszy sad ustalenia dokonanego przez Sad Okregowy w Lodzi,
ze przedmiotowy znak towarowy nie ma zdolno$ci odrézniajgcej, brak przestanek do naruszenia interesu powodéw,
musialo ono zatem ulec oddaleniu w tej czeSci wobec braku faktycznych podstaw do jego uwzglednienia na podstawie
art.296 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 102 ust. 2 rozporzadzenia.

Z uwagi na okoliczno$é, iz powodztwo o uniewaznienie wspdlnotowego znaku towarowego nie ma samodzielnego
bytu i w realiach polskiego procesu cywilnego moze by¢ zgloszone wylacznie jako powoddztwo wzajemne w sprawie



dotyczacej naruszenia prawa ochronnego na znak wspo6lnotowy, to powodztwo wzajemne w sprawie niniejszej, wobec
odrzucenia pozwu gléwnego — rowniez podlegalo odrzuceniu, a to ze wzgledu na niedopuszczalno$é drogi sadowe;j
(art. 199 § 1 pkt 1 k.p.c.).

Wprawdzie przepis art. 204 k.p.c. wyraznie wskazuje, ze powodztwo gléwne i wzajemne sg niezalezne i nalezy je
rozpoznat odrebnie, jednakze regulacja rozporzadzenia nr 207/2009, jako lex specialis, w wielu miejscach wyraznie
odwotuje sie do dwoch tylko mozliwosci uniewaznienia znaku: wniosku do OHIM badz powodztwa wzajemnego w
sprawie przed sadem krajowym o naruszenie.

Na tym tle trzeba przyjac¢, iz powddztwa wzajemnego nie mozna rozpozna¢ merytorycznie w razie odrzucenia
powodztwa gléwnego. Odrzucajac powodztwo glowne, Sad nie pochyla sie nad merytoryczng analiza zgloszonych
roszczen wskazanych w art. 52 ust. 1 Rozporzadzenia. Nie realizuje sie zatem zasadnicza przestanka dopuszczalno$ci
powbdztwa wzajemnego, a wiec istnienie sporu przed sadem krajowym o naruszenie znaku wspdlnotowego.

Ratio legis tych przepisoéw jest zdaniem Sadu jednoznacznie takie, by ukroci¢ mozliwo$ci ingerowania we wspdlnotowe
znaki towarowe przed sadami krajowymi - aby nie zadano uniewaznienia wspoélnotowych znakéw "ad hoc", mimo
braku roszczen uprawnionego do znaku, np. w procesie o stwierdzenie braku naruszenia. Takie postepowanie
wyraznie wyklucza art. 99 ust. 2 Rozporzadzenia.

Majac na wzgledzie powyzsze okolicznoéci na podstawie art.386 § 1 i 3 k.p.c. orzeczono, jak w sentencji wyroku. O
kosztach postepowania apelacyjnego rozstrzygnieto na podstawie art.98 k.p.c. nie znajdujac podstaw do zastosowania
innej zasady niz odpowiedzialno$¢ za wynik procesu.

Malgorzata Dubinowicz-Motyk Marta Szerel Jerzy Paszkowski



