Sygn. akt XXIl GWzt 67/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 stycznia 2016 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII
Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w sktadzie nastepujgcym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant sekretarz sgdowy Katarzyna Ziomek-Wawryniuk
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2016 r. w Warszawie
sprawy z powoédztwa (...) spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig w W.
przeciwko (...) spbtce z ograniczong odpowiedzialno$cig w W.

- 0 ochrone prawa do znaku towarowego

1. powddztwo oddala;

2. zasadza od (...) spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig w W. na rzecz (...) spétki z ograniczong
odpowiedzialnoscig w W. kwote 3.257 (trzy tysigce dwiesScie piecdziesigt siedem) ztotych tytutem

zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego.
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UZASADNIENIE

11 lutego 2015 r. (...) sp6tka z ograniczong odpowiedzialno$cig w W. wniosta o :
1. nakazanie (...) spbtce z ograniczong odpowiedzialno$cig w W. zaniechania naruszania prawa
ochronnego nr 240957 na stowno-graficzny znak towarowy « skills », poprzez :
a. zaprzestanie uzywania przez pozwang domeny internetowej « www(...).pl » oraz poczty email o
zakonczeniu adresu « @(...).pl » zawierajgcych w sobie fragment znaku towarowego,
b. zakazanie pozwane] uzywania domen internetowych oraz poczty email zawierajgcych w sobie

znak towarowy « skills » ;

2. zasgdzenie od pozwanej na rzecz powddki kwoty 20.000 zt tytutem opfaty licencyjnej za styczen
2015r.,
3. zwrot kosztéw postepowania. (k.2-139)

(...) spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig w W. wniosta o oddalenie powddztwa i zwrot

kosztéw postepowania. (k.151-171)

Sad ustalit :

21 grudnia 2009 r. T. N. prowadzacy dziatalno$é gospodarczg pod nazwa (...).pl zgtosit stowno-

skills

graficzny znak towarowy , ktéry zarejestrowany zostat w Urzedzie

Patentowym RP pod nr 240957 m.in. dla ustug w klasie 41 klasyfikacji nicejskiej: pozaszkolne formy
ksztatcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane - szkolnictwo dla oséb dorostych podnoszgce umiejetnosci
zawodowe, szkolenie umiejetnosci psychologicznych, szkolenie umiejetnosci zarzadzania, pozaszkolne
formy edukacji artystycznej, edukacja, informacja o edukacji, organizowanie i obstuga konferencji,
organizowanie i obstuga kongreséw, organizowanie konkurséw edukacyjnych i rozrywkowych,

organizowanie kurséw korespondencyjnych, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, dziatalnos¢



edukacyjna, organizowanie seminaridéw, szkolen, sympozjéw. (dowdd: wydruk ze strony internetowej

uprp.pl k.493-495)

Umowg zawartg 1 wrzesnia 2011 r. uprawniony udzielit (...) spéfce z ograniczong odpowie-
dzialnoscig w W., na czas nieokreslony, licencji niewytacznej na uzywanie znaku towarowego (...) w
zakresie prowadzonej przez powddke dziatalnosci gospodarczej. (dowdd : umowa k.126-129) Licencja
nie zostata wpisana do rejestru Urzedu Patentowego RP. (brak dowodu przeciwnego) Spétka (...) jest
akredytowang organizacjg szkoleniowa, organizujacg i prowadzaca odptatne, akredytowane szkolenia
specjalistyczne z zakresu : Prince2, Agile PM, M_o_R, P30, MSP, Facilitation, Obashi. (dowdd : odpis z
KRS k.28-33, wydruk ze strony internetowej k.95-97, zeznania $wiadka T. M., zeznania przedstawicieli
powoda T. N. i M. P-N. k.459) Postuguje sie przy tym strong internetowg w domenie (...).pl
zarejestrowanej pierwotnie na rzecz T. N., a od 2012 r. na rzecz powddki. (dowdd : wniosek k.134,
zaswiadczenie k.135) Prawo do znaku towarowego SKILLS nie zostato przeniesione przez T. N. na rzecz
spotki (...), nie zostato takie wymienione w zatgczniku nr 5. do umowy (§ 2.), jako sktadnik
przedsiebiorstwa zbywanego powddce w dniu 5 kwietnia 2012 r. Przeniesienie prawa do znaku
towarowego nie wynika ze ztozonego na pismie oswiadczenia uprawnionego ani z wpisu do rejestru

znakow towarowych Urzedu Patentowego RP. (brak dowodu przeciwnego — k.102-126, 493-495)

(...) spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig w W. utworzona w 2002 r. (dowdd: odpis z KRS
k.71-77) prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie rekrutowania uczestnikéw do projektow
edukacyjnych wspoétfinansowanych ze srodkéw Unii Europejskiej prowadzonych przez innych
przedsiebiorcdw, m.in. przez (...). Prowadzi nabdr do projektéw obejmujacych m.in. szkolenia dla
specjalistow T, uzytkownikéw komputeréw, szkolenia menadzerskie z zakresu przywodztwa i
zarzadzania zespotami, nie posiada jednak odpowiednich akredytacji. (bezsporne — tak tez materiaty
reklamowe, wydruki ze stron internetowych k.34-35, oferty k.45-47, 78-79, 168, karty zgtoszen k.48-61,
80-83, zeznania swiadka T. M., zeznania przedstawicieli powoda T. N. i M. P. k.459) Pozwana postuguje

sie przy tym strong internetowa w domenie (...).pl. (bezsporne)

Od 2013 r. powddka otrzymuje wezwania kierowane pod adresem pozwanej, z ktérych
wynikajg roszczenia natury prawnej i finansowej. Zdarzaty sie takze przypadki przypisania pracownikom
spotki (...) dziatarn pracownikéw pozwanej. Powddka zaobserwowata spadek sprzedazy oferowanych
przez nig szkolen z zakresu, w ktérym rekrutacje prowadzi pozwana. (dowdd: wydruki z poczty
elektronicznej k. 36-61, k. 78-83, 84-87, zeznania swiadka T. M., zeznania przedstawicieli powoda T. N. i

Il’

M. P. k.459) Powodowa spétka w swojej dziatalnosci korzysta z ustugi ,Catch all” umozliwiajacej
przechwytywanie wiadomosci elektronicznych adresowanych do innych podmiotéw, w tym do

pracownikéw pozwanej. (dowdd: zeznania Swiadka T. M. k. 498)



(...) jest stowem czesto uzywanym na polskim rynku w firmach, nazwach przedsiebiorstw i

oznaczeniu swiadczonych przez nich ustug, w tym edukacyjnych. (bezsporne — tak tez wykaz k.165-167)

Wystepujac z pozwem spotka (..) reprezentowana przez profesjonalnego petnomocnika
jednoznacznie stwierdzita w tytule, ze zada ochrony prawa do znaku towarowego (...), do jego
naruszenia odwotujg sie takze wszystkie roszczenia, zaréwno zakazowe jak i odszkodowawcze. Nalezy
zatem uznad, ze w ten sposdb, powddka dokonata Swiadomego wyboru przedmiotu ochrony i sposobu
dochodzenia niektérych z przynaleznych jej roszczen. Samo stwierdzenie w motywach pozwu i repliki
wobec odpowiedzi na pozew, ze stuzg jej takze roszczenia wynikajgce z naruszenia przez pozwang jej
débr osobistych i regut uczciwej konkurencji, nie mogg stanowi¢ podstawy do wydania wyroku na
podstawie przepisow ustawy z 16/04/1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i kodeksu
cywilnego, stanowitoby to bowiem przekroczenie granic wyznaczonych w art. 321 k.p.c. Szczegélnie, ze
zapytany przez sad na rozprawie 18/01/2016 r. petnomocnik spétki (...) o$wiadczyt, ze dochodzi ona
roszczen sformutowanych w pozwie. Nie zmienit ani ich tresci, ani — wynikajacej z odwotania do znaku
towarowego R.240957 - podstawy prawnej. Czynigc ustalenia faktyczne Sad pominagt przeto
twierdzenia i oddalit wnioski dowodowe dotyczgce okolicznosci innych niz naruszenie znaku
towarowego SKILLS w realizacji przynaleznych mu funkcji. Nie formutujgc roszczen wynikajacych dla
przedsiebiorcy z przepisu art. 18 u.z.n.k., powddka nie moze zgdad by sad badat okolicznosci istotne dla
rozstrzygniecia sprawy z punktu widzenia klauzuli generalnej art. 3 ust. 1 lub przepiséw do wzgledem

niej szczegdlnych art. 5-17 ustawy z 16/04/1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Nalezy stwierdzi¢, ze w przewazajgcej mierze zaoferowane przez powddke (i w odpowiedzi na
nie przez pozwang) twierdzenia i dowody odnoszg sie raczej do stosunkéw konkurencyjnych stron niz
do uzywania znaku towarowego. Okolicznosci jego naruszenia nie zostaty natomiast dostatecznie
wyjasnione, a te majace istotne znaczenie dla rozstrzygniecia sporu w rozumieniu art. 227 k.p.c. (w
szczegolnosci sposéb uzywania znaku SKILLS, jego wtdérna zdolnos¢ odrdzniajgca, czy nawet renoma,
istnienie ryzyka konfuzji konsumenckiej) udowodnione. Zwazywszy praktyke orzekania w tego rodzaju
sprawach, w ktérych powodowie czesto, nawet wielokrotnie dokonujg zmiany przedmiotowej
powddztwa, wskazujgc np. ponad zgdanie ochrony prawa wytgcznego na naruszenie regut uczciwej
konkurencji, czy débr osobistych, sad zdecydowat sie na prowadzenie dowodu z zeznan swiadka T. M. i
przestuchania przedstawicieli powodowej spotki w charakterze strony. Wobec oswiadczenia
petnomocnika powddki, ze nie dokonuje ona zmian w tresci (i podstawie prawnej zgdan), zeznania te
okazaty sie w niewielkim tylko zakresie przydatne do rozstrzygniecia sporu o naruszenie znaku
towarowego. Sad pominagt przy tym dowdd z zeznan prezesa zarzgdu pozwanej spotki, Anna

Piechowska bez usprawiedliwienia nie stawita sie bowiem na rozprawie 18 stycznia 2016 r. Sgd pominat
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twierdzenia i oddalit wnioski dowodowe zgtoszone w pismie przygotowawczym z 18/06/2015 r. (k.182-
265), jako spdznione i niemajace istotnego znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy. Z tych ostatnich
przyczyn sgd oddalit wnioski dowodowe odnoszgce sie do innych niz naruszenie prawa do znaku
towarowego okolicznoéci (zeznania $wiadka E. Z., dokumenty, korespondencja elektroniczna, wydruki
ze stron internetowych k.36-44, 84-87), ktérych zgtoszenie wynika prawdopodobnie z niezrozumienia
istoty problemu. Uznajgc powddztwo za nieusprawiedliwione co do zasady, Sad oddalit wniosek
powddki o dopuszczenie dowodu z opinii biegtego oraz inne wnioski majgce stuzyé wycenie znaku

towarowego i okresleniu wartosci licencji.

Sad zwazyt:

Z art. 153 ust. 1 i 2 p.w.p. wynika, ze prawo ochronne na znak towarowy jest bezwzglednym
prawem podmiotowym o czasowo i terytorialnie ograniczonej skutecznosci. Przepis ten stanowi
podstawe do wyodrebnienia strony pozytywnej, obejmujgcej swym zakresem prawo wytgcznego
uzywania znaku w sposdb zarobkowy lub zawodowy na catym terytorium Polski oraz strony negatywnej
obejmujace] roszczenia stuzgce uprawnionemu na wypadek wkroczenia przez naruszyciela w zakres
przystugujgcego mu prawa wytgcznego. Przepis art. 296 ust. 2 p.w.p. przyznaje za$ wiascicielowi prawo
do wytacznego i niezaktdconego uzywania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, ktére nie

majg jego zgody, uzywania w obrocie (gospodarczym):

1. znaku identycznego do znaku zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towaréw;

2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do
towardéw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w btad, ktére
obejmuje w szczegdélnosci ryzyko skojarzenia znakow;

3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w
odniesieniu do jakichkolwiek towardw, jezeli moze to przynie$¢ uzywajgcemu nienalezng korzysc lub by¢

szkodliwe dla odrdzniajgcego charakteru bgdz renomy znaku wczesniejszego.

Zdefiniowane przez ustawodawce typy naruszen wigzg sie — co do zasady - z negatywnym
wptywem dziatania osoby nieuprawnionej na mozliwos$¢ petnienia przez znak towarowy przynaleznych
mu funkcji (w szczegdlnosci oznaczenia pochodzenia), nie w kazdej zatem sprawie uprawniony
zmuszony jest do odrebnego wykazywania spetnienia tej przestanki. Wydaje sie jednak celowe i
przydatne wyjasnienie tej kwestii, by wyeliminowaé¢ wszelkie mogace powstaé na gruncie stanu
faktycznego watpliwosci co do charakteru dziatania pozwanego i jego potencjalnych skutkéw na

wykonywanie przez powoda prawa do znaku towarowego. (art. 6 k.c.)

Kwalifikacja naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy na tle art. 296 ust. 2 p.w.p.

powinna by¢ dokonywana wedtug zasad wypracowanych w orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci i
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Sadu Unii Europejskiej na tle Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1989 r. majgcej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszqcych sie do znakéw towarowych (zmienionej
Dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22/10/2008 r. majgcqg na celu zblizenie
ustawodawstw paristw czfonkowskich odnoszqcych sie do znakdw towarowych) oraz rozporzgdzenia

Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego.

Ocena identycznosci lub podobiefAstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu
oznaczenia pozwanego opiera sie na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy
poréwnywacd catosciowo, a decydujgce znaczenie mie¢ beda elementy odrdzniajgce (dominujgce), a nie
opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez
dokonywania zmian lub uzupetnied — wszystkie jego elementy lub, gdy rozpatrywane jako catos¢,
wykazuje nieznaczne rdznice, ktére nie zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta. (tak wyrok
Trybunatu z 20/03/2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion) Dwa znaki towarowe sg do siebie podobne jezeli, z
punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcow, sg one przynajmniej czeSciowo identyczne w jednym
lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6001 Matratzen) Dla
stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sg identyczne, czy tez mozna mowi¢ zaledwie o
podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw
i ich catosciowego oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i
rozsagdnego przecietnego konsumenta. (tak wyroki Trybunatu z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ
Diffusion, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P Bimbo SA)

Dokonujac oceny podobienstwa towardw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki
charakteryzujgce zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegélnie ich rodzaj i przeznaczenie,
sposdb uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze ich wzajemny,
konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sgdu z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 ELS,
z 4/112003 r. w sprawie T-8502 Castillo) Catosciowa ocena zaktada pewng wspoétzaleznosé miedzy
branymi pod uwage czynnikami, w szczegdlnosci podobieristwem znakéw oraz podobieristwem
towardow/ustug, ktérych one dotycza, przy czym niski stopien podobieristwa towardw i ustug moze by¢
zrébwnowazony znaczgcym stopniem podobienstwa znakéw i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznosci -
tak wyroki Trybunatu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen, z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 I/
Ponte Finanziaria, z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix)

W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad istnieje, gdy
znaczna czes¢ wihasciwego kregu odbiorcow mogtaby zostaé sktoniona do omytkowego zakupu towaru
pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego
samego przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uzna¢, ze dane towary lub ustugi pochodzg z przedsie-

biorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z 29/091998 r. w sprawie C-39/97
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Canon, z 4/05/1999 r. w sprawach potgczonych C-108/97, C-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions, z
22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 CK Kalvin
Klein i wyrok Sadu z 9/12/2010 r. w sprawie T-303008 Golden Elephant) Prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btgd powinno by¢ oceniane w sposdb catosciowy, wedtug sposobu postrzegania
okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci konkretnego przypadku,
szczegllnie wzajemnej zaleznosci miedzy podobienstwem oznaczen i towardw lub ustug, ktérych one
dotycza. (tak wyroki Trybunatu z 11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23/03/2006 r. w sprawie C-
206/04 Miilhens, z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix, z 8052014 r. w sprawie C-591/12 P Bimbo
oraz wyroki Sadu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills i z 20/01/2010 r. w sprawie T-
460/07 Life Blog)

Wiasciwy krag odbiorcéw skfada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowanych,
dostatecznie uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie rdzinie
ksztattowaé w zaleznosci od kategorii towardw lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z 22/06/1999 r. w
sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 60522003 r. w sprawie C-10401 Libertel i z 12/01/2006 r. C-
361/04 Ruiz Picasso) Przecietny konsument rzadko ma mozliwo$¢ przeprowadzenia bezposredniego
poréwnania réznych znakéw towarowych, musi zazwyczaj zdaé¢ sie na zachowany w pamieci
niedoskonaty ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrézniajgcy znaku
towarowego, ktéry wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci na
rynku). (tak wyroki Trybunatu z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 11/11/1997
r. w sprawie C-251/95 SABEL iz 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 Canon)

Istnieje pewna wspodtzaleznos¢ pomiedzy znajomoscig znaku wsrdd odbiorcéw, a jego
charakterem odrdzniajacym - tym bardziej wzmocnionym, im bardziej znak jest znany. Przy ocenie, czy
znak cieszy sie wysoce odrdzniajgcym charakterem wynikajgcym z jego znajomosci wsrdd odbiorcow,
nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w szczegdlnosci udziat znaku w
rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dtugo$¢ okresu jego uzywania, wielkos$¢ inwestycji dokonanych
przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udziat procentowy zainteresowanych grup odbiorcow,
ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa,
jak réwniez oswiadczenia izb handlowych i przemystowych lub stowarzyszen zawodowych. (tak wyrok
Sadu z 12072006 r. w sprawie T-27704 Vitakraft-Werke) Ciezar udowodnienia sity znaku towarowego i

jego odrdzniajacego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato
naruszone lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze z3da¢ od osoby, ktéra naruszyta to prawo,
zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia

réwniez naprawienia wyrzadzonej szkody:



1. na zasadach ogdlnych albo
2. poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokos$ci odpowiadajgcej optacie licencyjnej albo innego
stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia bytyby nalezne tytutem udzielenia przez

uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Z przepisu tego wynika dla wtasciciela znaku towarowego uprawnienie do sprzeciwienia sie uzywania
kolizyjnego oznaczenia. Legitymacje czynng do wystepowania na droge sadowg przeciwko

naruszycielom majg takze licencjobiorcy wytgczni wpisani do rejestru Urzedu Patentowego RP, o ile

umowa licencyjna nie stanowi inaczej. (art. 76 ust. 6 w zw. z art. 163 ust. 1 p.w.p.)

Dla swej waznosci umowa licencyjna, jak i umowa przenoszgca prawo do znaku towarowego
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci (art. 76 ust. 1 w zw. z art. 163 ust. 1,
art. 67 ust. 2 w zw. z art. 162 ust. 1 p.w.p.). Spétka (...) nie przedstawita w tym postepowaniu
dokumentu potwierdzajgcego nabycie przez nig prawa ani upowaznienie jej do uzywania znaku
towarowego SKILLS, jako licencjobiorcy wytgcznego, wpisanego do rejestru Urzedu Patentowego RP.
Brak zatem podstaw do uznania, ze jest ona osobg uprawniong do dochodzenia na drodze sgdowej

roszczen wynikajgcych z naruszenia prawa do znaku towarowego R.240957.

Poza nieudowodnieniem legitymacji czynnej do dochodzenia roszczen z art. 296 ust. 1 p.w.p.,
powddka nie wykazata takze faktu naruszenia jej prawa przez pozwang. W pozwie nie przedstawita
dowodu istnienia prawa, swiadectwa ochronnego umozliwiajgcego sadowi prawidtowe okreslenie
zakresu wytgcznosci. Zaniedbata ztozenia dokumentu urzedowego w wersji kolorystycznej oddajgcej

Scisle przedmiot rejestracji. W zaden sposdb nie wyjasnita jaka jest pierwotna zdolno$¢ odrdzniajaca

skills

relatywnym kregu nabywcéw. Sgdowi nie przedstawiono praktyk rynkowych, umozliwiajgcych ocene

znaku , jak znak ten byt i jest uzywany w obrocie, jaka jest jego rozpoznawalnos¢ w

ryzyka konfuzji konsumenckiej. Powddka skupita sie na okolicznosciach, ktére w zadnym razie nie
odnoszg sie do uzywania oznaczenia w funkcji znaku towarowego. Nie przestawita dowodow
potwierdzajgcych mozliwos¢ uznania przez podmioty zainteresowane szkoleniami organizowanymi
przez powddke, ze pozwana rekrutuje do udziatu w szkoleniach spétki (...). Przeciwnie, z zeznan
$wiadka i przedstawicieli powddki wynika, ze (..) nie organizuje i nie prowadzi szkolen
konkurencyjnych wzgledem szkoler spétki (...). Oferuje ustugi innych podmiotdéw, przy czym udziat w
ich szkoleniach jest bezptatny. Nie moze by¢ zatem mowy o przejmowaniu klientéw w efekcie uzywania

oznaczen konfuzyjnie podobnych do znaku towarowego R.240957.

Nalezy przy tym wyjasni¢, ze — niekwestionowane przez powddke prowadzenie przez pozwang

od 2002 r. dziatalnosci gospodarczej (ustugowej) pod firma (...) upowaznia te spétke do oznaczania
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ustug edukacyjnych (szkoleniowych) znakiem SKILLS lub podobnym, zawierajgcym taki element stowny.
Zadanie zakazania uzywania elementu stownego ,skills” dla oznaczenia wszelkich towaréw i ustug
(powddka nie ogranicza zakazu do ustug szkoleniowych lub podobnych do nich) nalezy oceni¢ jako
zdecydowanie wykraczajgce poza zakres wytgcznosci uzywania znaku towarowego R.240957. Nie
mozna takze uzna¢ za uzasadnione roszczenia odnoszgce sie do oznaczen ,podobnych”, ,,zawierajgcych
w sobie fragment znaku towarowego”, ,zawierajgcych w sobie znak towarowy skills”, nazbyt ogdlnych,
przenoszacych na organ egzekucyjny uprawnienie do rozstrzygania w przysztosci o naruszeniu prawa
do znaku towarowego. Powddka zdaje sie przy tym nie dostrzegaé, ze tak sformutowane roszczenia
obejmuja np. zakazanie uzywania przez pozwang w Internecie oznaczen tozsamych z firma spotki, (...)".
W zaden tez sposéb nie odnosi sie do zarzutu powszechnego stosowania w firmach, nazwach
przedsiebiorstw, czy w oznaczeniu ustug (takze edukacyjnych) oznaczern z elementem SKILLS,
tymczasem moze to mie¢ znaczenie dla okreslenia dystynktywnosci elementu stownego jej znaku

towarowego.

Powddka zgda w tym postepowaniu zakazania pozwanej uzywania oznaczenia ,skills-edu”, nie
stara sie jednak dokonaé pordwnania znaku R.240957 i kwestionowanych oznaczen. Zdaje sie
zapominaé, ze zarejestrowany zostat znak stowno-graficzny, w ocenie nie mogg by¢ przeto pomijane
elementy graficzne i barwne. Co wiecej, element stowny ,,skills” dla ustug szkoleniowych wcale nie musi
mie¢ znaczacej pierwotnej zdolnosci odrdzniajacej, zas zdolnosé wtdrna (kojarzenie dzieki temu stowu
ustug szkoleniowych z powddka a nie z innymi podmiotami dziatajgcymi na relatywnym rynku) nie

zostata poparta zadnymi twierdzeniami, a tym bardziej dowodami.

Powddka zdaje sie nie odréznia¢ znaku towarowego (ustugowego) od adresu internetowego i

adresu strony internetowej, ktére moga by¢ ale nie muszg uzywane w obrocie w_funkcji znaku

towarowego, takze wiec w tym zakresie okolicznosci sprawy nalezy uzna¢ za niedostatecznie
przedstawione, a stawiany pozwanej zarzut naruszenia znaku towarowego SKILLS nieudowodniony.
Kolizja miedzy znakiem zarejestrowanym a oznaczeniem zdefiniowana w art. 296 ust. 2 p.w.p. by
stanowi¢ naruszenie musi wystgpi¢ w obrocie gospodarczym, uzywanie przez pozwanego rdznego
rodzaju oznaczen w innych niz znak towarowy funkcjach nie bedzie — co do zasady — wkraczato w
zakres wytgcznosci uprawnionego okreslony w art. 153 ust. 1 i 2 p.w.p. W ocenie sgdu, nadmiernym
uproszczeniem jest uznanie, ze uzywanie elementu stownego znaku towarowego w nazwie domeny

internetowej i zakoriczeniu adresu meblowego jest oznaczeniem $wiadczonych ustug.

Motywy pozwu nie zawierajg takze wskazania w odniesieniu do jakich ustug, dla ktdrych
chroniony jest znak towarowy SKILLS ustugi Swiadczone przez pozwang mogg by¢ uznane za identyczne
lub podobne. Powddka nie definiuje relatywnego kregu konsumentdw, nie przedstawia sposobu
rozumienia przez nich oznaczen réznych przedsiebiorcdw $wiadczacych ustugi szkoleniowe. Nie zwraca

uwagi na odmienng sytuacje uzytkownikéw Internetu, w szczegdlnosci ich rozeznanie i Swiadomosé
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koniecznosci zachowania wiekszej uwagi przy wpisywaniu haset w wyszukiwarkach internetowych, czy
adreséw mailowych. Jesli ponadto nabywcami ustug, a zatem klientami stron sg przedsiebiorcy lub inne
podmioty w sferze administracji pafistwowej lub samorzagdowej, wymiaru sprawiedliwosci itp., a zatem
profesjonalisci, z pewnoscig prawdopodobienstwo wprowadzenia ich w btad co do pochodzenia ustug
rekrutacyjnych pozwanej bedzie zdecydowanie mniejsze, ich pracownicy przy wyborze ustugodawcy nie
kierujg sie wytacznie znakiem towarowym, ale szczegétowo i wszechstronnie zapoznajg sie z oferta.
Nalezy przy tym podkresli¢, ze pomytka powinna moc sie przydarzaé znacznej liczbie oséb nalezgcych
do relatywnego kregu nabywcéw ustug, a nie pojedynczym osobom, w szczegdlnosci niedostatecznie
uwaznie zapisujgcych adres internetowy korespondenta. Powddka nie wskazuje w koncu, czy
zarzucanego ryzyka konfuzji upatruje w prawdopodobienstwie uznania przez klientéw, ze ustugi
rekrutacyjne $wiadczy spétka (..), czy przekonania o istnieniu pomiedzy stronami powigzan
gospodarczych, ktére miatyby wptynac na decyzje o wyborze ustug pozwanej ze wzgledu na skojarzenie

adreséw jej pracownikéw lub adresu jej strony internetowej ze znakiem towarowym R.240957.

Z tych wszystkich wzgledéw, powddztwo jako catkowicie nieusprawiedliwione podlega¢
musiato oddaleniu. (a contrario art. 296 ust. 1 p.w.p.) Koszty postepowania obcigzaja powddke na
zasadzie art. 98 k.p.c. — odpowiedzialnosci za wynik sprawy. Do niezbednych kosztéw procesu strony
reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie wyzisze niz stawki optat
okreslone w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sgdowe oraz koszty nakazanego
przez sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radce
prawnego zwraca sie koszty w wysokosci naleznej wedtug przepiséw o wynagrodzeniu adwokata. (art.
99 k.p.c.) Optaty za czynnosci radcéw prawnych okresla rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z
28/09/2002 r. w sprawie opfat za czynnosci radcéw prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Parstwa
kosztdw pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzedu. Zasadzajac optate
sad bierze pod uwage niezbedny nakfad pracy, a takze charakter sprawy i wktad pracy petnomocnika w
przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasgdzenia optaty stanowig
stawki minimalne okre$lone w rozdziatach 3 i 4, z tym, ze nie moze by¢ ona wyzsza od 6-0 krotnej
stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej wysokos¢ zalezy od wartosci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju.
(§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa ochronnego wynagrodzenie wynosi 840 zt (§ 10 ust. 1 pkt
18). Stawka ta nie obejmuje optat od roszczen majgtkowych dochodzonych tacznie. (§ 10 ust.2) Przy

wartosci przedmiotu sporu 20.000 zt stawka minimalna wynosi 2.400 zt. (§ 6 pkt 5)

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, a takze czas trwania
postepowania, Sad uznat, ze adekwatne do naktadu pracy petnomocnika pozwanej wykonujgcego
zawod radcy prawnego jest wynagrodzenie w minimalnej wysokosci. (840 + 2.400 + 17 zt optata

skarbowa od petnomocnictwal)r.
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