Sygn. akt I ACa 1268/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 stycznia 2013 1.

Sad Apelacyjny w Krakowie — Wydzial I Cywilny

w skladzie:
Przewodniczacy: SSA Jozef Wasik
Sedziowie: SSA Teresa Rak
SSA Wladystaw Pawlak
Protokolant: st. prot. sagdowy Katarzyna Rogowska

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2013 r. w Krakowie na rozprawie

sprawy z powbdztwa (...) Spoldzielni Pracy (...) w K.

przeciwko Firmie (...) Spolce Jawnej w Z.

o nakazanie zaniechania czynéw nieuczciwej konkurencji i ochrone znakéw towarowych
na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sadu Okregowego - Sadu Gospodarczego w Krakowie

z dnia 23 maja 2012 r. sygn. akt IX GC 86/10

1. oddala apelacje;

2. zasqdza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwote 1260 zl (jeden tysiqgc dwiescie
sze$cédziesiqt zlotych) tytudem kosztow postepowania apelacyjnego.

Sygn. akt I ACa 1268/12

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 15 stycznia 2013 roku

Strona powodowa (...) Spéldzielnia Pracy (...) w K. w ostatecznie sprecyzowanym zadaniu pozwu skierowanym
wobec strony pozwanej Firmy (...) M. R. Sp.j. w Z.: domagala sie 1) nakazania stronie pozwanej zaniechania czynow
nieuczciwej konkurencji oraz zaniechania naruszen praw wlasno$ci przemyslowej, tj. praw ochronnych na znaki
towarowe: R- (...), R- (...), R- (...), R- (...), R- (...) poprzez: a) zakazanie stronie pozwanej oferowania do sprzedazy,
wprowadzania do obrotu albo reklamowania w jakiejkolwiek formie lub zlecania reklamy m. w slojach, ktore sa ogolnie
upodobnione do opakowan stosowanych przez nia, w szczegbdlnoSci poprzez: zote tlo etykiety, centralnie umieszczone
pole w kolorze bialym, popielatym lub kremowym w ksztalcie zblizonym do elipsy z zielonym paskiem ponad nim,



zielona przykrywke sloja i dodatkowe umieszczenie na niej okraglej, zottej nalepki polaczonej z jego bokiem, b)
zakazanie stronie pozwanej oferowania do sprzedazy, wprowadzania do obrotu albo reklamowania w jakiejkolwiek
formie lub zlecania reklamy opakowan produktéw z oznaczeniem (...) oraz réwnoznacznych z nim, c¢) nakazanie
stronie pozwanej wycofania zgloszen znakéw towarowych dokonanych w Urzedzie Patentowym RP o numerach Z-
(...)iZ- (...), a takze zrzeczenia sie przez strone pozwana praw do wspdlnotowych znakéw towarowych C. (...) i C. (...)
oraz wzorow wspolnotowych (...) (...)- (...)1 (...)- (...), 2) podania do publicznej wiadomoS$ci na koszt strony pozwanej
informacji o orzeczeniu uwzgledniajacym roszczenia okre$lone wyzej, w formie ogloszenia prasowego zmieszczonego
w trzech kolejnych wydaniach (...)”, Gazety (...) oraz (...), na pierwszej stronie przeznaczonej na umieszczanie takich
ogloszen, o formacie nie mniejszym niz 1/2 strony, przedstawionej czcionka Arial lub Times New Roman, o wielkosci
nie mniejszej niz 14 punktéw, dwukrotnie pogrubionej, o nastepujacej treci: ,,Sad nakazal Firmie (...) spotka jawna
z siedziba w Z. zaniechania czyndw nieuczciwej konkurencji oraz o naruszen praw wlasnoéci przemyslowej, tj. praw
ochronnych na znaki towarowe bedace wlasnoécia (...) Spéldzielni Pracy (...) z siedzibg w K. poprzez: zakazanie
oferowania do sprzedazy, wprowadzania do obrotu i reklamowania m. w slojach, ktére sa ogblnie upodobnione do
opakowan stosowanych przez (...) K., a takze produktéw z oznaczeniem (...)nakazanie Firmie (...) spdlce jawnej
wycofanie zgloszen znakow towarowych i zrzeczenie sie praw do znakdéw towarowych i wzoréw naruszajgcych prawa
(...) Spoldzielni Pracy (...) z siedziba w K..” w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia, 3) upowaznienia
jej do opublikowania ogloszenia o wskazanej wyzej treSci na koszt strony pozwanej - w razie niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez nig orzeczenia Sadu, o ktérym mowa w punkcie 2, 4) zasadzenia na jej rzecz zwrotu
kosztow procesu, w tym kosztow zastepstwa procesowego i kosztéw oplaty skarbowej od pelnomocnictw wg norm
przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu strona powodowa podala, iz w 2008 roku strona pozwana wprowadzila na rynek podrébke,
nasladujacg opakowanie jej produktu ,M.”, ktéra dodatkowo oznaczyla slowem (...), co zmusilo ja do skierowania
sprawy na droge sadowa. Nastepnie podrdobka ta zostala przez strone pozwana dwukrotnie zmodyfikowana (m.in.
usunieto stowo (...)), nie zmienito to jednak charakteru opakowania, ktére przypomina jej oryginalny produkt. Wedlug
strony powodowej czyny nieuczciwej konkurencji, jakich dopuszcza sie strona pozwana, polegaja w szczegolnos$ci
na: reklamowaniu i wprowadzaniu do obrotu handlowego m. ktéorego opakowanie zostalo upodobnione do jej
renomowanego produktu, tj. (...). Ponadto podala, ze strona pozwana narusza jej prawa wlasnoSci przemystowej,
tj. prawa ochronne na znaki towarowe: R- (...), R- (...), R- (...), R- (...), R- (...), poprzez bezprawne reklamowanie i
stosowanie w obrocie znaku podobnego do nich, a w szczegblnosci bezprawnie uzywa w obrocie gospodarczym znaku
podobnego do jej renomowanego znaku towarowego R- (...). W ocenie strony powodowej podobienistwo opakowan
produktow stron powoduje, ze odbiorcy sa dezinformowani przez strone pozwang. Strona powodowa podkreslila, ze
swoje roszczenia wywodzi z art. 3, 10 i 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 153 i art. 296 ust. 1
i2 pkt 21 3 ustawy Prawo wlasno$ci przemystowe;.

Strona pozwana wnoszac o oddalenie powddztwa podkreslila, ze nie podrabia produktu strony powodowej, gdyz
umieszczanie na produktach innego renomowanego znaku towarowego eliminuje nie tylko identyczno$é¢, ale i
podobienstwo produktow. Podkreslila, ze w przypadku, gdy dwa podmioty konkuruja ze soba pod wlasnymi markami,
nie dochodzi do uszczerbku na renomie i zdolno$ci odrézniajacej. Zdaniem strony pozwanej strona powodowa myli
pojecie renomy zarejestrowanego znaku towarowego z pojeciem renomy produktu. W konsekwencji nie dowodzi
renomy znaku stowno-graficznego nr R- (...), tylko ogblnie okre§lonego produktu (...)Strona pozwana zarzucila, ze w
zakresie podobienstwa opakowan, celem ustalenia czy wystepuje ryzyko konfuzji co do zrédla pochodzenia towaru,
stosowac nalezy zasade calo$ciowej oceny opakowania tj. caloSciowa ocene znaku towarowego lub opakowania, a nie
ocene ich poszczegbdlnych elementdw, co jej zdaniem czyni strona powodowa. W ocenie strony pozwanej oznaczenie
produktu strony powodowej napisem (...) wskazuje wylacznie na nazwe rodzajowa towaru oraz okresla miejsce
pochodzenia towaru, w zwigzku z czym pozbawione jest cech odrézniajacych, w przeciwienstwie do okreélenia przez
nig stosowanego Firma (...), ktore jest dystynktywne. Strona pozwana zarzucila, ze sprecyzowanie zadania pozwu
przez strone powodowa stanowi niedopuszczalng zmiane powddztwa.



Wyrokiem z dnia 23 maja 2012 roku Sad Okregowy w Krakowie w pkt I nakazal stronie pozwanej zaniechania
czynéw nieuczciwej konkurencji oraz zaniechania naruszen praw wlasnosci przemyslowej tj. praw ochronnych strony
powodowej na znaki towarowe R- (...), R- (...), R-(...), R- (...), R- (...) przez: 1) zakazanie stronie pozwanej oferowania
do sprzedazy, wprowadzania do obrotu albo reklamowania w jakiejkolwiek formie, lub zlecania reklamy majonezu
w slojach, ktore sa ogdlnie upodobnione do opakowan stosowanych przez strone powodowa, w szczego6lnosci przez:
zoke tlo etykiety, centralne umieszczone pole w kolorze bialym, popielatym, lub kremowym w ksztalcie zblizonym
do elipsy, z zielonym paskiem ponad nim; zielona przykrywke sloja i dodatkowe umieszczenie na niej okraglej, zotej
nalepki (banderoli) polaczonej z jego bokiem; 2) zakazanie stronie pozwanej oferowania do sprzedazy, wprowadzania
do obrotu, albo reklamowania w jakiekolwiek formie, lub zlecania reklamy opakowan produktéw z oznaczeniem
(...Joraz réwnoznacznych z nim; w pkt II zobowiazal strone pozwana do podania do publicznej wiadomosci na
jej koszt informacji o orzeczeniu uwzgledniajacym roszczenia okresSlone wyzej w formie ogloszenia prasowego
zamieszczonego w trzech kolejnych wydaniach (...) Gazety (...), oraz (...), na pierwszej stronie przeznaczonej na
umieszenie takich ogloszen o formacie nie mniejszym niz %4 strony przedstawionej czcionka Arial, lub Times New
Roman, o wielko$ci nie mniejszej niz 14 pkt., dwukrotnie pogrubionej, o nastepujacej tresci: ,Sad nakazal Firmie
(...) spolce jawnej w Z. zaniechania czynow nieuczciwej konkurencji, oraz naruszen praw wlasnosci przemystowej, tj.
praw ochronnych na znaki towarowe, bedace wlasnoscia (...) Spoldzielni Pracy (...) w K. przez: zakazanie oferowania
do sprzedazy, wprowadzania do obrotu i reklamowania majonezu w slojach, ktére sa ogdlnie upodobnione do
opakowan stosowanych przez (...) K., a takze produktéw z oznaczeniem (...)w terminie 14 dni od uprawomocnienia
sie orzeczenia; w pkt III upowaznil strone powodowa do opublikowania ogloszenia o wyzej wskazanej tre$ci na koszt
strony pozwanej w razie niewykonania, lub nienalezytego wykonania przez strone pozwang orzeczenia Sadu w zakresie
pkt IT; w pkt IV oddalil powodztwo w pozostalym zakresie; w pkt V ustalil wysoko$¢ oplaty ostatecznej na kwote 5.000
zh; w pkt VI zasadzil od strony pozwanej na rzecz strony powodowej koszty postepowania w kwocie 11.386,37 zl, w
tym koszty zastepstwa procesowego w kwocie 6.334 zl; w pkt VII nakazal pobrac od strony pozwanej na rzecz Skarbu
Panstwa — Sadu Okregowego w Krakowie kwote 6.655,68 zl tytulem brakujacej oplaty sadowej oraz poniesionych
wydatkow.

Sad Okregowy uznal, iz bezspornym w sprawie jest to, iz strona powodowa jest wylgcznym producentem (...)ktory
wprowadza w niezmienionej postaci od kilkunastu lat do obrotu handlowego pod ta nazwa w sloikach o réznej
pojemnoSci, najczesciej w stoiku o zawartosci 310 ml. Elementy grafiki projektowej opakowania majonezu opisane
sg zarejestrowanymi na jej rzecz znakami towarowymi R- (...), R- (...), R- (...), R- (...), R- (...). Uzywane przez
strone powodowa sloiki, bez wzgledu na pojemno$¢, opatrywane sa jednakowymi etykietami zawierajacymi stowno-
graficzny znak towarowy R- (...), ktérego podstawowymi elementami sg: centralnie usytuowana, duza, pozioma
elipsa o zielonych brzegach z wpisanymi wewnatrz stowami (...)przy czym stowo(...)jest wpisane literami czerwonymi,
pochylonymi, natomiast stowo (...) wpisano duzymi, prostymi, zoltymi literami umieszczonymi w ramce koloru
zielonego, stanowigcej ich tto; wkomponowana w gorng czes$¢ wiekszej elipsy druga, niewielka elipsa o czerwonych
brzegach, zawierajaca oznaczenie producenta w postaci zéltej korony z elementami w kolorze czerwonym; ulokowanie
polowy mniejszej elipsy na tle zielonego paska przebiegajacego poziomo w gornej czeSci etykiety, przy czym dla
pozostalej czesci tej mniejszej elipsy oraz dla elipsy wiekszej tto stanowi zolte pole.

W 2008 roku strona pozwana wprowadzila na rynek m.w opakowaniu opatrzonym oznaczeniem (...). Opakowanie to
bylo przez strone pozwana dwukrotnie zmodyfikowane, min. przez usuniecie stowa (...) i zastapienie go ostatecznie
w toku niniejszego postepowania stowem (...).

W nastepstwie wniosku zlozonego do sygn. akt I Co 10/09 przed wszczeciem niniejszego sporu strona powodowa
z dniem 15 lipca 2009 roku uzyskala zabezpieczenie swoich roszczen przez zakazanie stronie pozwanej do czasu
prawomocnego zakonczenia postepowania sprzedazy m. z uzyciem etykiety zawierajacej zotte tlo, umieszczone
centralnie pole w kolorze bialym w ksztalcie elipsy z zielona obwodka oraz uzyciem zielonej przykrywki sloja i
okraglej zotej nalepki (banderoli) polaczonej z jego bokiem (postanowienie Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia
15 lipca 2009 roku I ACa 755/2009 w sprawie Sadu Okregowego w Tarnowie o sygn. akt I Co 10/09). Natomiast
postanowieniem z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie do sygn. akt I ACz 20/11 Sad Apelacyjny w Krakowie zmienil,



na skutek zazalenia strony powodowej, postanowienie Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 11 paZdziernika 2010
roku sygn. akt IX GC 86/10, i udzielil zabezpieczenia przez zajecie do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania
znajdujgcych sie w posiadaniu strony pozwanej produktéw w postaci majonezu w opakowaniach z uzyciem etykiety
zawierajacej z0lte centralne tlo, centralnie umieszczone pole w kolorze bialym lub zottym w ksztalcie zblizonym do
elipsy, obwiedzionej lub podkreslonej zielong lub czerwona linig oraz uzycie zielonej przykrywki sloja i okraglej zoltej
nalepki (banderoli) polaczonej z jego bokiem, a takze zawierajgcych ktorykolwiek z opisanych wyzej elementow.

Sad I instancji ustalil nastepujacy stan faktyczny: Urzad Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej decyzjami: z dnia 6
wrzeénia 2000 roku nadal na rzecz strony powodowej prawo ochronne na znak towarowy graficzny R- (...) (ochrony
udzielono od dnia 22 listopada 1996 roku), z dnia 3 stycznia 2006 roku nadal na rzecz strony powodowej prawo
ochronne na znak towarowy slowno-graficzny PrawdziwyM.Sprobuj! M.R- (...) (ochrony udzielono od dnia 31
pazdziernika 2001 roku), z dnia 13 listopada 2007 roku nadal na rzecz strony powodowej prawo ochronne na znak
towarowy stowno-graficzny M. (...) R- (...) (ochrony udzielono od dnia 277 kwietnia 2006 roku), z dnia 277 grudnia 2005
roku nadal na rzecz strony powodowej prawo ochronne na znak towarowy slowno-graficzny (...) Nie krece, kupuje
(...)” R- (...) (ochrony udzielono od 21 wrzeénia 2005 roku), z dnia 22 listopada 2006 roku stwierdzil wygaéniecie
prawa ochronnego na znak towarowy stowno-graficzny (...)(...)(...)", nadany na rzecz strony powodowej, ktbremu
ochrony udzielono od dnia 22 listopada 1996 roku.

Na elementy grafiki projektowej opakowania majonezu wytwarzanego i wprowadzanego do obrotu przez strone
powodowa, a opisane znakami towarowymi R- (...), R- (...), R- (...), R- (...), R- (...) skladaja sie: 1) figury geometryczne:
dwie elipsy roznej wielkosci; osie wielkie obu elips usytuowane sa poziomo; mniejsza elipsa usytuowana jest
powyzej wiekszej, w czedci nasunieta na wieksza; osie male obu elips znajdujg sie na tej samej linii; elipsa mniejsza
uwidoczniona jest na pierwszym planie; 2) symbole: korona wpisujaca sie w stylistyke korony rangowej; wstegi po
obu stronach; 3) pismo o nastepujacym kroju i skladzie: tekst etykiety zawiera sie w czterech wierszach; w dwoch
wypadkach pismo w odmianie dwuelementowej, w pozostalych jednoelementowej; wszystkie wyrazy zlozone zostaly
z uzyciem liter wersalikowych, wyjatek stanowi slowo M.zloZzone kurentem w odmianie pochylej; 4) zestaw barw:
cala etykieta zaprojektowana zostala z uzyciem czterech koloréw: bialego, zottego, czerwonego i zielonego, posiada
uklad kompozycyjny osiowy; elipsa mniejsza biala z otokiem czerwonym, przewezonym przy koncach osi mniejszej;
w elipsie mniejszej korona ze wstegami, a pod nia nazwa(...), ponizej siedziba — K.; elipsa wieksza biala z otokiem
zielonym, wewnatrz elipsy nazwa produktu M. (...) w dwoch wierszach, stowo (...) w kolorze czerwonym; stowo (...)
w kolorze zoltym w ramce w kolorze zielonym, ramka w ksztalcie prostokata; ponizej napis (...)w kolorze czerwonym;
wymienione elementy na zo6ttym kolorze, ktory nalezy uznaé za ogoélne tto obwoluty; w gornej czeéci obwoluty na jej
krawedzi zielony pasek; z konsekwentnego ukladu osiowego wylamuje sie znak jakoSci, znak ten jest umiejscowiony
po prawej stronie elipsy wiekszej, ponizej osi wielkiej, lekko nachodzac na te elipse; elipsa mala wraz z duza, jako
swoista calo$¢, lezy swa goérna czescia na zielonej krawedzi obwoluty; 5) inne elementy: na zielonym wieczku sloika
znajduje sie okragla nalepka w kolorze z6ttym; nalepka ta polaczona jest z obwoluta paskiem w kolorze z6ltym; na
nalepce znajduje sie napis ,M. (...) uznawany za najlepszy”, w trzech wierszach.

Urzad Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej decyzjg z dnia 17 czerwea 2009 roku nadal na rzecz strony pozwanej prawo
ochronne na znak towarowy stowno-graficzny FIRMA (...) R- (...) (prawo ochronne trwalo od 17 lipca 2008 roku).
Decyzja z dnia 23 listopada 2011 roku uniewaznil prawo ochronne na znak stowno-graficzny FIRMA (...) R- (...).

Na elementy grafiki projektowej opakowania m.wytwarzanego i wprowadzanego do obrotu przez strone pozwana,
w tym opisane w znaku towarowym R- (...), skladaly sie: 1) figury geometryczne: dwie elipsy réznej wielkos$ci; osie
wielkie obu elips usytuowane sg poziomo; mniejsza elipsa usytuowana jest powyzej wiekszej, w czeSci nasunieta na
wieksza; osie mate obu elips znajduja sie na tej samej linii; elipsa mniejsza uwidoczniona jest na pierwszym planie;
elipsa wieksza z przycietymi fragmentami na koncach osi wielkiej; 2) symbole: korona wpisujaca sie w stylistyke
korony rangowej; 3) pismo o nastepujacym kroju i skladzie: tekst etykiety zawiera sie w pieciu wierszach; w dwoch
wypadkach pismo w odmianie dwuelementowej, w pozostalych jednoelementowej; wszystkie wyrazy zlozone zostaly
z uzyciem liter wersalikowych; 4) zestaw barw: cala etykieta zaprojektowana zostala z uzyciem czterech kolorow:
bialego, z6ltego, czerwonego i zielonego, posiada uklad kompozycyjny osiowy; elipsa mniejsza czerwona z podwojnym



otokiem, wewnatrz zolty, na zewnatrz zielony; w elipsie mniejszej korona wystajgca ponad jej gorng krawedz, elipsa
wieksza biala z otokiem zielonym, jednoelementowym; wewnatrz elipsy nazwa produktu M. (...) w trzech wierszach;
stowoM.w kolorze zielonym, slowo (...) w kolorze zielonym w ramce w kolorze zéttym; ramka w ksztalcie tuku
wygietego ku gorze; ponizej stowo (...) w kolorze czerwonym; wymienione elementy na z6ttym kolorze, ktéry nalezy
uzna¢ za ogoélne tlo obwoluty; w gérnej czeSci obwoluty, nieco ponizej jej krawedzi, zielony pasek; z konsekwentnego
ukladu osiowego wylamuje sie napis (...), napis ten jest umiejscowiony po prawej strony elipsy wiekszej, powyzej osi
wielkiej, lekko nachodzac na te elipse; elipsa mala wraz z duza, jako swoista calo$é, lezy swa gorna czeécia na zielonej
krawedzi obwoluty poza nig lekko wykraczajac; 5) inne elementy: na zielonym wieczku sloika znajduje sie okragla
nalepka w kolorze zoltym, nalepka ta polaczona jest z obwoluta paskiem w kolorze z6ltym; na nalepce znajduje sie
mala czerwona elipsa z korona i napisem FIRMA (...), w dwoch wierszach.

Grafika opakowania majonezu wytwarzanego i wprowadzanego do obrotu przez strone pozwang jest wzorowana
na grafice opakowania m. wytwarzanego i wprowadzanego do obrotu przez strone powodowa. Liczba rozwigzan
podobnych znacznie przewaza nad réznicami. O podobienstwie grafiki obu opakowan decyduje w pierwszej kolejnosci
ten sam osiowy uklad kompozycyjny. W obu wypadkach zastosowano po dwie elipsy, dolna wieksza i gorna mniejsza.
W obu wypadkach dominujgcym kolorem jest z6tty kolor tta. W obu wypadkach projektanci grafiki zastosowali symbol
korony. Korony te zostaly wkomponowane w mniejsze elipsy. Obie firmy swoje logo zamykaja w ksztalcie elipsy.
Teksty etykiet zawieraja te sama liczbe wierszy tekstu — pie¢. Wieczka obydwu opakowan sg zielone. Na obydwu
wieczkach umieszczono okragla naklejke w kolorze z6éltym. Uzycie w nazwie produktu (...) mialo na celu wywolanie
u odbiorcy skojarzenia z miejscem pochodzenia, wyprodukowania. Podobienstwo obydwu opakowan moze w spos6b
istotny wplywac¢ na pomytki w trakcie zakupéw. Przecietny konsument moze zosta¢ z duza doza prawdopodobienstwa
wprowadzony w blad kupujac M. (...) (...), czy M. (...), z przekonaniem, ze kupil M. (...) produkeji powddki, co
stwierdzono na podstawie opinii bieglego J. N..

Majonez produkowany przez strone pozwana o przedstawionej wyzej grafice opakowania byl w 2008 roku oferowany
do sprzedazy w materialach reklamowych. W listopadzie 2008 roku znajdowal sie w ofercie hurtowni (...), w poczatku
2009 roku wprowadzono produkt do sprzedazy na terenie (...) w sieci delikatesow Centrum, za§ w okresie Swigt
Wielkanocnych(...)roku byl dostepny w sklepach sieci A. w P. i W.. Pismem z dnia 8 wrze$nia 2008 roku strona
powodowa wezwala strone pozwang do zaprzestania naruszen.

Decyzja Pierwszej Izby Odwolawczej i Urzedu Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnetrznego (...) z dnia 6
kwietnia 2011 roku oddalono odwolanie strony pozwanej od decyzji uwzgledniajacej sprzeciw strony powodowej oraz
odrzucajgcej zgloszenie przez strone pozwang wspélnotowego znaku towarowego o numerze (...)(...). W uzasadnieniu
tej decyzji wskazano na duze podobienstwo wizualne miedzy znakami wynikajace z ukladu stow, ksztalttu i kolorow
omawianych etykiet wywierajacych niemal identyczne wrazenie wizualne.

Przywolana decyzja z dnia 23 listopada 2011 roku Urzad Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej uniewaznil prawo
ochronne na znak slowno-graficzny Firma (...). W nastepstwie tej decyzji strona pozwana podala, ze zmienita
etykiety produkowanego przez siebie m. ze spornych etykiet w kolorystyce zoltej na etykiety w kolorystyce niebieskie;j.
Jednakze w ofercie firmy publikowanej w marcu 2012 roku na stronach internetowych strony pozwanej oraz w
obrocie handlowym nadal jest oferowany majonez w sloikach szklanych ze spornymi etykietami tj. w zdltej wersji
kolorystycznej .

Decyzja z dnia 28 listopada 2011 roku Urzad Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej udzielil na rzecz strony powodowe;j
prawa ochronnego na znak towarowy stowny M. (...) za numerem zgloszenia (...).

Sad poczynit ustalenia faktyczne w oparciu o przedlozone przez strony dokumenty, ktérych prawdziwosci zadna
ze stron nie zaprzeczyla, jak rowniez na podstawie zeznan $wiadkow, ktore byly spdjne, logiczne i wzajemnie sie
uzupelnialy, oraz opinii bieglego sadowego J. N., za wyjatkiem cze$ci, w ktorej biegly wypowiada sie o intencjach
projektanta znaku towarowego strony pozwanej. W pozostalym zakresie jego opinia, w ocenie Sadu I instancji,
sporzadzona zostala w sposob rzetelny i pelny. Przedmiotem pytan Sadu kierowych do bieglego byto podobienistwo



opakowan zawierajacych elementy znakéw towarowych i wplyw ewentualnego podobiefistwa na mozliwoé¢ konfuzji
klientow.

Sad Okregowy wskazal, ze strona powodowa w toku niniejszego postepowania nie dokonala przeksztalcenia
przedmiotowego powodztwa, a jedynie je sprecyzowala adekwatnie do zakresu naruszen strony pozwanej
dokonywanych w toku postepowania sadowego.

Sad I instancji podkreslil, ze roszczenia zgltoszone przez strone powodowa rozpatrze¢ nalezalo przy uwzglednieniu
przepiséw art. 3 ust. 11 2, art. 8, art. 101 art. 18 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji oraz art. 153 ust. 1, art. 287 ust. 2 i 296 ust. 1, 1a, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku
Prawo wlasnoéci przemystowe;j.

Sad zaznaczyl, ze z racji dat decyzji o udzieleniu elementom grafiki projektowej opakowania m.wytwarzanego i
wprowadzanego do obrotu przez strone powodowa (znaki towarowe R- (...), R- (...), R- (...), R- (...), R- (...)) ochrony
przez Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, korzystaly one z pierwszenstwa w stosunku do elementéw grafiki
projektowej opakowania m. wytwarzanego i wprowadzanego do obrotu przez strone pozwana opisanych w znaku
towarowym R- (...).

Sad Okregowy przywolujac art. 3 ust. 1i 2 i art. 8 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wskazal, ze etykieta na
opakowaniu m. wytwarzanego przez strone pozwang, poprzez uzycie stowa (...), wskazywala na miejsce pochodzenia
- Wojewddztwo (...), dla ktérego miastem wojewddzkim sg K.. Natomiast Z. bedaca siedzibg firmy strony pozwanej
jest to _wie$ polozona w _wojewodztwie (...) , w _powiecie (...), w _gminie T. . Zatem w ocenie Sadu oznaczenie (...)
bylo falszywym oznaczeniem geograficznym, wskazywalo bowiem na wojewbddztwo (...), nie za§ (...), jako miejsce

pochodzenia produktu, co jest dzialaniem sprzecznym z dobrymi obyczajami i mogto wprowadza¢ w blad klientow
chcacych zakupi¢ produkt strony powodowej. Wedlug Sadu nalezalo uznaé oznaczanie na etykiecie opakowania m.
wytwarzanego przez strone pozwang za czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie uzycia stowa (...).

Sad I instancji przywolujgc art. 10 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

zwroécit uwage, ze strona powodowa wytwarza i wprowadza do obrotu m. w opakowaniach oznaczonych znakami
towarowymi R- (...), R- (...), R- (...), R- (...), R- (...), za$ strona pozwana majonez oznaczony znakiem towarowym R-
(...). Sa to oznaczenia odrézniajace. Poréwnanie dat wydania przez Urzad Patentowy RP decyzji o udzieleniu ochrony
powyzszym znakom towarowym na rzecz stron prowadzi do wniosku, iz pierwszenstwo uzywania zgodnie z prawem
oznaczenia majonezu w sporny sposob przysluguje stronie powodowej. Sad zaznaczyl, Ze oznaczenie majonezu
odpowiadajace znakowi towarowemu wykorzystywanemu przez strone pozwang stwarza mozliwo$¢ wprowadzenia
klientow w blad, co do komercyjnego pochodzenia towaru. Konsumenci z duzym prawdopodobiefistwem moga
pomyli¢ ten produkt z majonezem strony powodowej ze wzgledu na podobienistwo oznaczen, co zagraza jej interesom.
Wykorzystywanie upodabniajacego oznaczenia pozostaje dzialaniem sprzecznym z dobrymi obyczajami. Sad zwrdécil
uwage, iz strona pozwana dopuszczala sie czynéw nieuczciwej konkurencji nie tylko przez opatrywanie znakiem
towarowym R- (...) produktéw wytwarzanych i wprowadzanych na rynek, ale rowniez przez uzywanie spornego
oznaczenia w reklamie. Zachowanie strony pozwanej i w tym przypadku nalezy oceni¢ jako czyn nieuczciwej
konkurencji.

Sad podkreslil, ze istotne znaczenie dla oceny podobienstwa produktéow z punktu widzenia art. 13 ust. 1 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ma nie sama wielko$¢, forma i ksztalt produktu lecz wymienione cechy w
powigzaniu z opakowaniem, sam produkt bowiem nie odrywa sie od opakowania, skoro bez niego nie moze by¢
wprowadzony do obrotu.

Sad Okregowy zaznaczyl, ze na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo wlasnos$ci
przemystowej czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgloszenia znaku towarowego
w Urzedzie Patentowym. Strona powodowa wytwarza i wprowadza do obrotu m. w opakowaniach oznaczonych
znakami towarowymi R- (...), R- (...), R- (...), R- (...), R- (...), za$ strona pozwana wytwarzala i wprowadzala do



obrotu m.oznaczony znakiem towarowym R- (...), ktory decyzja Urzedu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
23 listopada 2011 roku uniewaznil prawo ochronne na znak stowno-graficzny Firma (...), wobec czego strona pozwana
nie moze twierdzi¢, iz posiada prawem chroniony znak towarowy.

Sad I instancji zauwazyl, ze strona pozwana uzywala w obrocie gospodarczym znaku towarowego podobnego do
zarejestrowanego znaku towarowego strony powodowej w odniesieniu do towaréw jednorodzajowych. Zachodzito w
zwigzku z tym ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad, ktére obejmowalo w szczego6lnoSci ryzyko skojarzenia znaku
strony pozwanej ze znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz strony powodowej. W ocenie Sadu strona pozwana
naruszyla prawa ochronne na znaki towarowe zarejestrowane przez strone powodowa.

Sad Okregowy powolujac sie na art. 287 ust. 2 oraz art. 296 ust. 1 Prawo wlasnoSci przemyslowej oraz art. 18 ust. 1 pkt
1, 2, 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stwierdzil, ze strona pozwana w sposéb uporczywy i dlugotrwaly
narusza prawa ochronne strony powodowej i co najmniej poczawszy od dnia 15 lipca 2009 roku nie stosuje sie
do zakazoéw wynikajacych prawomocnych orzeczen Sadu, a takze decyzji instytucji zajmujacych sie ochrona praw
patentowych tak unijnych, jak i krajowych. Zwrocil uwage, ze w dalszym ciagu reklamuje i wprowadza do obrotu
majonez w stoikach z uzyciem spornych etykiet, w zwiazku z czym nadal istnieje realna i uzasadniona obawa naruszen
praw strony powodowej do zarejestrowanych na jej rzecz znakdéw towarowych objetych dochodzonym w niniejszej
Sprawie roszczeniem.

Stosownie do zadania strony powodowej, Sad Okregowy w oparciu o przepis art. 18 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak réwniez art. 296 ust. 1 oraz art. 287 ust. 2 i 3 w zw. z art. 296 ust. 1a
ustawy Prawo wlasnoéci przemyslowej orzekl jak w pkt IT wyroku. Zobowiazujac strone pozwang do podania wyroku
do publicznej wiadomos$ci Sad mial na uwadze uporczywy i dlugotrwaly charakter naruszen dokonywanych przez
strone pozwang oraz zapobiezenie dalszym naruszeniom. W ocenie Sadu jest to adekwatny sposéb usuniecia skutkow
krzywdy wyrzadzonej stronie powodowej przez strone pozwang jako sprawcy naruszenia praw chronionych. Na mocy
art. 480 k.c. Sad upowaznil strone powodowa, w przypadku zwloki dtuznika, do publikacji powyzszych ogloszen na
jego koszt.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 100 k.p.c. O kosztach zastepstwa procesowego w wysokos$ci
sze$ciokrotno$ci stawki minimalnej w sprawach o naruszenie prawa ochronnego lub prawa z rejestracji Sad orzekt
na podstawie § 10 ust. 18 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 28 wrze$nia 2002 roku w sprawie oplat za
czynnoé$ci radcoOw prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw pomocy prawnej udzielonej przez radce
prawnego ustanowionego z urzedu — biorac pod uwage zawilo$¢ sprawy i naklad pracy obu pelnomocnikéw strony
powodowej bioracych udzial w wielu rozprawach.

Strona pozwana zlozyla apelacje od powyzszego wyroku zaskarzajac go w caloSci i wnoszac o jego zmiane i oddalenie
powbdztwa oraz zasadzenie kosztow postepowania w tym kosztow zastepstwa wg norm przepisanych za obie instancje,
ewentualnie o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sadowi I instancji i pozostawienie
temu Sadowi rozstrzygniecia o kosztach postepowania.

Zaskarzonemu orzeczeniu strona powodowa zarzucila: 1) naruszenie art. 233 § 2 k.p.c. poprzez dowolna ocene
dowodow, w szezegolnos$ci zacieranie rézni¢ pomiedzy zadaniem ochrony produktu, opakowania i znaku towarowego
oraz wadliwa ocena opinii biegtego J. N., 2) naruszenie art. 199 § 1 k.p.c. poprzez brak odrzucenia powddztwa w czesci
1 A lit. C z racji braku drogi sadowej, 3) naruszenie art. 189 § 1 pkt. 1 k.p.c. poprzez brak zwrotu pozwu w czesci zadan
okreslonych jako ,i rownoznacznych z nim”, 4) naruszenie art. 321 k.p.c. poprzez orzekanie ponad zadanie pozwu

W Zw. Tazacym naruszeniem art. 479* § 2 k.p.c. tj. dopuszczeniem zadan nowo zgloszonych w toku postepowania i
prowadzenie postepowania, co do zakresu razaco wykraczajacego ponad ograniczone zadanie tj. w czeSci obejmujacej
te zadania, z ktoérych popierania strona powodowa sie wycofala - oznaczonych w pozwie jako: 1A pkt. 1, 4, 5, 7; 2 pkt.
2 - jako konsekwencji odrzucenia pozwu w czesci 1 A lit. C w czeéci dotyczacej ochrony produktu, jako ze stanowi

to rozszerzenie zadania pozwu, 5) naruszenie art. 479'* § 1 k.p.c. poprzez dopuszczenie dowodu z opinii bieglego, 6)
naruszenie art. 287 ust. 2 ustawy Prawo wlasnoéci przemyslowej poprzez orzekanie co do zadania pkt. 2 tj. zadania



podania do publicznej wiadomosci informacji o orzeczeniu uwzgledniajacym roszczenia strony powodowej, gdyz
powolany przepis wskazuje na podaniu calosci lub czesci wyroku do publicznej wiadomo$ci, 7) czynienie istotnych
ustalen stanu faktycznego w sprzecznosci z zebranym materialem dowodowym w szczego6lnoéci zignorowanie faktu,
iz w okresie od rejestracji jej znaku, az do jego uchylenia, jej dzialania nie byly nielegalne, 8) naruszenie art. 277
k.p.c. poprzez przeprowadzanie dowodéw, ktdre nie mialy dla sprawy istotnego znaczenia, ewentualnie art. 232 k.p.c.
poprzez nieuzasadnione dopuszczenie dowodow z urzedu, 9) na mocy art. 380 k.p.c. - dopuszczenie opinii bieglego na
sprekludowane lub w ogole nie zglaszane okolicznoS$ci oraz na poparcie zadan zgloszonych z razacym naruszeniem art.

479* § 2 k.p.c., 10) na mocy art. 380 k.p.c. - nieprzeprowadzenie dowodu z opinii bieglego na okoliczno$é zagrozenia
wprowadzania klientéw w blad odbiorcow, co do pochodzenia towaréw, 11) naruszenie art. 6 k.c., art. 287 ust. 2 ustawy
Prawo wlasnoéci przemyslowej, art. 3, 8 i 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 296 ust. 2 pkt. 21 3
oraz art. 287 ust. 2 ustawy Prawo wlasnoSci przemystowej, 12) naruszenie art. 100 k.p.c., art. 102 k.p.c. i art. 103 k.p.c.
w zw. z § 10 ust. 18 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 wrze$nia 2002 r. w sprawie oplat za czynnoSci
radcow prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztow pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego
ustanowionego z urzedu i rozstrzygniecie o kosztach, ktorego nie da sie pogodzié z zasada stosunkowego rozdzielenia,
ani z zasada stusznoSci.

W odpowiedzi na apelacje strony pozwanej strona powodowa wniosla o jej oddalenie i zasadzenie na jej rzecz zwrotu
koszow postepowania. Strona powodowa podzielila argumentacje zawarta w uzasadnieniu zaskarzonego orzeczenia.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:

Apelacja strony pozwanej nie zasluguje na uwzglednienie. Sad Apelacyjny podziela ustalenia faktyczne dokonane w
niniejszej sprawie przez Sad Okregowy i przyjmuje je za wlasne.

Ustosunkowujac sie do kolejnych zarzutéw zawartych w apelacji strony pozwanej ztozonej od wyroku Sadu I instancji
uwzgledniajacego w przewazajacej czeSci zadanie strony powodowej w pierwszej kolejnosci nalezy odnieéc sie do
zarzutu strony pozwanej naruszenia art. 233 § 2 k.p.c. wskazujacej na dokonang przez Sad Okregowy dowolng
ocene dowodow, w tym opinii bieglego J. N.. W §wietle regul shuzacym ocenie wiarygodnos$ci i mocy poszczegolnych
dowodow tj. regullogicznego my$lenia, zasadzie doswiadczenia zyciowego i wlasciwego kojarzenia faktow nalezato, jak
uczynil to Sad I instancji, na podstawie zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego obejmujacego zaoferowane
przez strony dokumenty, jak réwniez zeznania Swiadkow oraz opinie bieglego nie przychyli¢ sie do oceny zadan
strony powodowej prezentowanej w sprawie przez strone pozwang. Ustalenia Sadu Okregowego dokonane zostaly
na podstawie caloéciowej analizy zgromadzonego w sprawie materiatu dowodowego, ktéry takze zdaniem Sadu
Apelacyjnego byl wystarczajacy i przekonujacy. Nie mozna zgodzié sie z twierdzeniem strony pozwanej, iz Sad I
instancji w sposdb wadliwy ocenil sporzadzona w sprawie opinie bieglego J. N.. Rowniez w ocenie Sadu Apelacyjnego
opinia ta zastluguje na obdarzenie jej walorem wiarygodno$ci, jest bowiem wyczerpujaca, precyzyjna i sporzadzona
fachowo. Biegly w spos6b jednoznaczny odpowiedzial na pytania Sadu, jak rowniez udzielil pelnej odpowiedzi na
zarzuty stawiane w toku postepowania przez strone pozwang zawartym w opinii wnioskom. W trakcie postepowania
Sad I instancji, wbrew twierdzeniom strony pozwanej, ocenial podobienistwo produktu strony pozwanej, jako calosci tj.
jest umieszczonego w stosownym opakowaniu, do produktu wytwarzanego przez strone powodowa wprowadzonego
do obrotu w opakowaniu o okreslonych, wlasciwych dla tego producenta cechach.

Nie mozna zgodzi¢ sie ze strong pozwang, iz Sad I instancji dopuécil sie naruszenia art. 232 k.p.c. poprzez
nieuzasadnione dopuszczenie dowodow z urzedu. Sad Okregowy dazac do wyjaénienia wszystkich okoliczno$ci sprawy
uwzglednil wnioski dowodowe stron, w tym strony powodowej zgloszone na rozprawie w dniu 24 wrze$nia 2009 roku
a dotyczace min. przeprowadzenia dowodu z opinii bieglego, co bylo wedlug Sadu Apelacyjnego uzasadnione. Nie
sposob dopatrzyé sie w dzialaniach Sadu I instancji decyzji procesowych faworyzujacych jedng ze stron postepowania
polegajacych choc¢by na dopuszczeniu dowodéw z urzedu. Strony postepowania prezentujgc swoje stanowisko w
sprawie oferowaly material dowodowy zgodnie z regula okreslong w art. 6 k.c. Calkowicie chybiony jest zarzut
naruszenia art. 277 k.p.c.



Niezasadny jest zarzut strony pozwanej naruszenia art. 199 § 1 k.p.c. polegajacy na braku cze$ciowego odrzucenia
powddztwa z uwagi na brak drogi sadowej. Zdaniem Sadu Apelacyjnego w przypadku powddztwa wniesionego
przez strone powodowa nie zachodza przypadki przywolane w art. 199 § 1 k.p.c. uzasadniajace odrzucenie pozwu w
jakiejkolwiek czesci. Pelniejsze odniesienie sie do tego zarzutu jest niemozliwe z uwagi na brak uzasadnienia go przez
strone pozwana w zlozonej apelacji. Nietrafny jest zarzut naruszenia art. 189 § 1 pkt. 1 k.p.c. polegajacy na braku
zwrotu czeSci pozwu. Strona pozwana wsparla ten zarzut skromna argumentacja nieprawidlowo przytaczajac przy

tym przepis prawny.

Sad Okregowy nie dopuscil sie, jak zarzuca strona pozwana, naruszenia art. 321 k.p.c. polegajacego na orzekaniu

ponad zadanie pozwu i naruszenia art. 4794 § 2 k.p.c. poprzez dopuszczenie nowych zadan zgloszonych w toku
postepowania. Nalezy podkresli¢, iz sposéb sformulowania przez strone powodowa zadan byl warunkowany w trakcie
postepowania przed Sadem I instancji postawa strony pozwanej poslugujacej sie opakowaniami podobnymi do
opakowan strony powodowej. Najpierw bowiem strona pozwana od roku 2008 posiadala na rynkum.w opakowaniu
z oznaczeniem (...), po czym zmienila go usuwajac oznaczenie (...), by wreszcie zastapi¢ je w trakcie toczacego
sie postepowania sadowego slowem (...). Nalezy zwro6cié uwage, ze w toku postepowania strona powodowa
przedkladala dowody wskazujace, iz strona pozwana, wbrew postanowieniu zabezpieczajacemu wydanemu przez
Sadu Apelacyjnego w Krakowie w dnia 15 lipca 2009 roku, sygn. akt I ACa 7755/2009 po rozpoznaniu zazalenia
na postanowienie Sadu Okregowego w Tarnowie, jak réwniez postanowieniu udzielajacemu zabezpieczenia przez
zajecie produktéw strony pozwanej Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 27 stycznia 2011 roku, sygn. akt I ACz
20/11 zmieniajacego na skutek zazalenia postanowienie Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 11 pazdziernika 2010
roku, sygn. akt IX GC 86/10 - nadal posluguje sie opakowaniami m.podobnymi do jej opakowan. Takie dzialania
strony pozwanej mialy wplyw na charakter i ksztalt zadania strony powodowej, ktéra zmuszona byla jej modyfikowac
dostosowujac do aktualnego zakresu dokonywanych przez strone pozwang naruszen. W konsekwencji nie moze
by¢ mowy o orzekaniu przez Sad Okregowy ponad zadnie pozwu oraz z przytoczonych powyzej wzgledow takze o
naruszeniu art. 479(( g o k.p.c. Dopuszczenie dowodu opinii bieglego przez Sad I instancji, w precyzowanych
na skutek postawy strony pozwanej zadaniach pozwu, bylo uprawnione. Tylko bowiem wykorzystanie fachowej
wiedzy specjalisty pozwalalo na jednoznaczne i wszechstronne odpowiedzenie na pytanie dotyczace podobienstwa
produktéw, rozumianych jako calo$é wraz z opakowaniem, wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu przez strony
postepowania z uwzglednieniem zmian dokonywanych przez strone pozwang w wygladzie opakowan produkowanego
przez nia (...)

Nie mozna zgodzié sie ze strona pozwana, iz Sad Okregowy w sposéb nieprawidlowy sformulowat pytania skierowane
do bieglego. Sad I instancji jednoznacznie bowiem wskazat czego oczekuje od bieglego tj. zbadania podobienstwa
opakowan produktéw wytwarzanych przez strony postepowania z uwzglednieniem poszczegélnych elementéw
opakowania i znakow slowno-graficznych na etykiecie. Sad Okregowy wlaéciwie zwrocit sie do bieglego o wskazane
zakresu tego podobienstwa oraz wplywu uzycia przez strone pozwang na opakowaniu produkowanego przez
nig majonezu slowa (...). Zwrocil sie takze o wskazanie ewentualnego wplywu tego podobienstwa na decyzje
konsumentéw. Pytania tej tre$ci wyczerpywaly zakres informacji, ktore Sad mogl uzyskac od bieglego. W przytaczanej
przez strone pozwana wersji pytan, jakie w jej ocenie Sad I instancji winien skierowaé do bieglego, poprzez rozdzielenie
kwestii wprowadzania klientow w blad ze wzgledu na poszczegdlne znaki towarowe traci sie z pola widzenia ogo6lne,
mylace podobienstwo produktéw stron, co by¢ moze byloby korzystne dla strony pozwanej, ale rownocze$nie nie
prowadziloby do dokonania rzeczywistej oceny charakteru jej dzialan w kontekscie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

Bazujac na przytoczonej powyzej argumentacji nalezy krytycznie odnie$¢ sie do zarzutu naruszenia art. 479> § 1 k.p.c.
poprzez dopuszczenie przez Sad Okregowy dowodu z opinii bieglego. Przeprowadzenie tego dowodu mialo na celu
roéwniez wyja$nienie charakteru dzialan strony pozwanej, ktére wplywaly na modyfikacje zgdania strony powodowej

polegajaca na jego doprecyzowaniu. W zwigzku z tym okreslona w art. 479'* § 1 k.p.c. prekluzja dowodowa nie moze
mie¢ zastosowania do wnioskéw dowodowych przedkladanych przez strone powodowa w toku postepowania, jak i



do ksztaltu precyzowanego przez nia zadania. Rowniez sposob sformulowania przez Sad I instancji pytan do bieglego
wskazuje, iz mialy one odpowiedzieé na pytania, wymagajgce wiedzy fachowej, dotyczace podobienstwa produktow
wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu przez strony postepowania.

Odnoszac sie do zarzutu naruszenia art. 287 ust. 2 ustawy Prawo wlasno$ci przemystowej poprzez orzekanie w zakresie
podania do publicznej wiadomosci informacji o orzeczeniu uwzgledniajacym roszczenia strony powodowej, w sytuacji
gdy przepis ten nie dopuszcza publikacji o§wiadczenia strony, ale umozliwia podanie calo$ci lub czesci wyroku do
publicznej wiadomos$ci — nalezy wskazaé, ze Sad I instancji orzekl o obowigzku publikacji przez strone pozwanag
informacji zawartej w pkt II zaskarzonego wyroku na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji oraz art. 296 ust. 1iart. 287 ust. 213 w zw. z art. 296 ust. 1a ustawy Prawo wlasnosci przemystowej. W tym
zakresie doszto do zbiegu przepiséw zawartych zaréwno ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak i w ustawie
Prawo wlasnoéci przemyslowej a orzeczenie Sadu Okregowego w tym wzgledzie znajduje oparcie w przywolanych
przepisach obydwu ustaw. Stosujac te przepisy Sad Okregowy nie dopuscit sie naruszenia prawa materialnego.

Nalezy zauwazy¢, ze art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wskazuje, ze w razie dokonania
czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiebiorca, ktorego interes zostal zagrozony lub naruszony, moze zadaé¢ min.
zlozenia jednokrotnego lub wielokrotnego o$wiadczenia odpowiedniej tresci i w odpowiedniej formie. Informacyjna
funkcja omawianego roszczenia opartego na art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji umozliwia
przywrdcenie réwnowagi rynkowej poprzez skorygowanie blednych informacji funkcjonujacych w swiadomosci
klientow i przedsiebiorcow, np. w sferze motywacji do dokonania zakupu (J.Rasiewicz, ,Komentarz do art.18 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji’, 2010.09.01, Lex 2011). Ogloszenie w czasopismach ma zatem pehié dla
strony powodowej funkcje rekompensaty uszczerbkow, jakich doznala na skutek czynéw nieuczciwej konkurencji,
ktorych dopuscila sie strona pozwana. Ogloszenie to ma przywrocié stronie powodowej naruszony dziataniami strony
pozwanej prestiz i renome. Ogloszenie to powinno byé¢ czytelne i przystepne, tak by dotarlo do jak najwiekszej liczby
odbiorcow produktéw wytwarzanych przez strone powodowa. Publikacja zatem okre§lonej informacji, zawierajacej
wynik sporu toczacego sie miedzy stronami, zamiast treSci calego orzeczenia, pod tym wzgledem bedzie daleko
efektywniejsza. Ogloszenie takie ma zatem na celu przywrdcenie poprzedniego stanu na rynku, jaki istnial zanim
strona pozwana zaczela dopuszczaé sie czynéw nieuczciwej konkurencji wzgledem strony powodowej. Wymaga
podkreslenia, ze informacja taka moze by¢ opublikowania w formie calego wydanego przez Sad wyroku, jak rowniez
o$wiadczenia o okreslonej treéci zawierajacego rozstrzygniecie dokonane przez Sad. Nalezy w zwiazku z tym uznaé,
iz twierdzenie strony pozwanej, iz o§wiadczenie w czasopismach moze mieé forme jedynie publikacji calego wyroku
jest nietrafne. Nalezy dodaé, iz wbrew twierdzeniom strony pozwanej, tre$¢ informacji, ktéra ma ona obowiazek w
przywolanych w wyroku czasopismach opublikowa¢, odpowiada tresci wydanego przez Sad orzeczenia.

Ponadto nalezy zauwazy¢, ze zgodnie z art. 296 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo wlasnoéci przemyslowej osoba, ktorej prawo
ochronne na znak towarowy zostalo naruszone, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zadac¢ od osoby, ktéra
naruszyla to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego
naruszenia réwniez naprawienia wyrzadzonej szkody na zasadach ogolnych. Art. 287 tej ustawy wskazuje, ze
uprawniony z patentu, ktérego patent zostal naruszony, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zadaé od
naruszajacego patent zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego
naruszenia roOwniez naprawienia wyrzadzonej szkody min. na zasadach ogoélnych (ust. 1 pkt 1). Sad, rozstrzygajac o
naruszeniu patentu, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci czeéci albo caloéci
orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposob i w zakresie okre$lonym przez sad (ust. 2). Nalezy zatem podkresli¢,
ze rOwniez w oparciu o ustawe Prawo wlasnoSci przemyslowej dopuszczalne jest nakazanie stronie naruszajacej
zamieszczenie w czasopismach informacji o wyniku postepowania, bez konieczno$ci publikacji orzeczenia w catoSci.

Zarzuty strony pozwanej dotyczace sposobu sformulowania nakazow i zakazéw zawartych w pkt I zaskarzonego
orzeczenia sa nietrafne. Tre$¢ orzeczenia w tym zakresie jest na tyle precyzyjna, ze umozliwia stronie pozwanej
zaprzestanie dalszego dokonywania wzgledem strony powodowej czyndéw nieuczciwej konkurencji w ksztalcie
ustalonym przez Sad I instancji. Nie budzi watpliwo$ci zakres podobienstw, ktére zostaly wykazane w toku



postepowania sadowego i ktore czynily produkty strony pozwanej na tyle podobne do produktéw strony powodowej,
ze dzialanie strony pozwanej zostalo zakwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji.

Nalezy podkresli¢, ze poprzez uzycie w slowa (...) wraz z zachowaniem pozostalych cech upodobniajacych jej
opakowanie do opakowania m.strony powodowej strona pozwana wykorzystata wykreowany przez strone powodowg
zbiér skojarzen z produktem, jakim jestm.z okreslonym opakowaniu, na co zwrdcit uwage biegly w sporzadzonej w
sprawie opinii. Postuzenie sie dodatkowo slowem (...) utrwala te skojarzenia i nakazuje, wbrew twierdzeniom strony
pozwanej potraktowanie dzialania strony pozwanej jako czynu nieuczciwej konkurencji okreSlonego w art. 8 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (por. wyrok SN z dn. 10.12.1996 r., III RN 50/96, OSNP 1997, nr 15, poz. 263).
Strona pozwana odwolala sie bowiem bezposérednio do renomy produktu strony powodowej przywolujac nazwe stolicy
regionu (...).

Rowniez prawidlowo Sad 1 instancji zastosowal w niniejszej sprawie art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Ochronie na podstawie min. tego przepisu podlega okreSlone oznaczenie. Granica zadan
poszkodowanego jest zdolno$¢ odrozniajaca zwigzana z wykorzystywanym oznaczeniem lub znakiem towarowym.
Ocena w tym zakresie musi uwzgledniaé potrzebe realnej ochrony przedsiebiorcow i konsumentéw przed
wprowadzeniem w blad (por. wyrok SN z dn. 3.06.2009 r., IV CSK 61/09, LEX nr 511987). Analizujac oznaczenie
produktéw strony pozwanej nalezalo doj$¢ do przekonania, iz opakowanie m. strony pozwanej, z uwagi na
podobienstwo do opakowania strony powodowej, moze wywolywaé u klientéw blad co do pochodzenia. Nalezy
zauwazy¢, iz strona pozwana przytaczajac argumentacje dotyczaca znakdéw towarowych abstrahuje, iz jej dzialanie
stanowilo czyn nieuczciwej konkurencji okre§lony w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w ktorej
wprost jest mowa w art. 10 o opakowaniu mogacym wywola¢ blad co do pochodzenia u klienta. Sad I instancji
prawidlowo dokonal calo$ciowej oceny opakowan produktéw stron z uwzglednieniem elementéw odrézniajacych i
dominujacych i na tej podstawie doszed! do przekonania o podobienstwie tych produktéw i w rezultacie prawidtowo
uznat dzialania strony pozwanej za czyn nieuczciwej konkurencji. Wymaga podkre$lenia, iz opakowania m. strony
pozwanej nie zawieraja jednego, czy dwoch elementéw podobnych do opakowan strony powodowej, tylko podobna
jest zdecydowana wiekszo$¢ elementéw szaty stowno-graficznej tych opakowan. Nalezy jeszcze raz zauwazyé, ze o
podobienstwie opakowan stron decyduje ten sam osiowy uklad kompozycyjny, zastosowanie dwoch elips, dolnej
wiekszej i gornej mniejszej oraz dominujacego zottego koloru tla, symbolu korony, ktéra zostala wkomponowana
w mniejsze elipsy. Logo firm zamkniete zostalo w ksztalcie elipsy, teksty etykiet zawieraja te samg liczbe wierszy
tekst, wieczka obydwu opakowan sg zielone a na obydwu wieczkach umieszczono okragla naklejke w kolorze zottym.
Wobec zatem takich podobienistw nie sposéb uznaé, aby opakowania te réznily sie w takim zakresie, aby nie
wprowadzaly klientéw w blad co do pochodzenia produktow. W tym miejscu nalezy rowniez zwroci¢ uwage, ze
dla stwierdzenia czynu nieuczciwej konkurencji przewidzianego w art. 10 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji miarodajne jest nie pordwnanie uzywanego przez okreslony podmiot oznaczenia jej wyrobow ze znakiem
towarowym zarejestrowanym na rzecz innego podmiotu, lecz poréwnanie tego oznaczenia z oznaczeniem towaréw
uzywanym przez inny podmiot (por. wyrok SN z dn. 7.03.2007 r., II CSK 428/06, LEX nr 278685). Oznaczenia
zatem zawarte na opakowaniach stron mimo, iz zawieraja inne okreélenia slowne to poprzez postuzenie sie ta sama
kolorystyka i uktadem kompozycyjnym wprowadzaja klienta w blad co do pochodzenia towaru i to stanowi czyn
nieuczciwej konkurencji.

Bezzasadny jest zarzut strony pozwanej czynienia istotnych ustalen stanu faktycznego w sprzecznoSci z zebranym
materialem dowodowym w szczegdlnoéci poprzez zignorowanie faktu, iz w okresie od rejestracji jej znaku, az
do jego uchylenia, jej dzialania nie byly nielegalne. Nalezy podkreslié, iz to, ze Urzad Patentowy Rzeczpospolitej
Polskiej decyzjg z dnia 17 czerwca 2009 roku nadal na rzecz strony pozwanej prawo ochronne na znak towarowy
slowno-graficzny Firma (...) R- (...) nie wykluczalo mozliwoéci dopuszczenia sie przez strone pozwang, do czasu
wydania decyzji z dnia 23 listopada 2011 roku uniewazniajacej prawo ochronne na znak stowno-graficzny R- (...),
czynu nieuczciwej konkurencji. W konsekwencji dzialanie strony pozwanej dopuszczajacej sie czynu nieuczciwej
konkurencji wzgledem strony powodowej nie moze by¢ sanowane wydaniem decyzji o nadaniu prawa ochronnego na
znak towarowy, w okresie od jej wydania do uniewaznienia prawa ochronnego. Twierdzenia strony pozwanej, iz po



uniewaznieniu prawa ochronnego na znak towarowy R- (...) produkt taki nie byl przez nia oferowany sa golostowne
i stoja w sprzecznoS$ci z dowodami zaoferowanymi przez strone powodowg w toku postepowania przed Sadem I
instancji.

Bezzasadny jest zarzut naruszenia art. 100 k.p.c., art. 102 k.p.c. i art. 103 k.p.c. w zw. z § 10 ust. 18 rozporzadzenia
Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 28 wrzeénia 2002 roku w sprawie oplat za czynnoSci radcow prawnych oraz
ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzedu.
Sad stosujac zasade wyrazong w art. 100 k.p.c. wlozyt na strone pozwang obowigzek zwrotu wszystkich kosztow,
gdyz strona powodowa ulegla tylko w nieznacznej czeSci swego zadania wygrywajac sprawe co do zasady. Charakter
niniejszej sprawy, zawilo$é, czas trwania, aktywno$¢ dowodowa stron postepowania usprawiedliwialy zasadzenie
szeSciokrotno$ci stawki minimalnej w sprawach o naruszenie prawa ochronnego lub prawa z rejestracji zgodnie z §
10 ust. 18 w zw. z § 2 ust. 2 przywolanego rozporzadzenia Ministra SprawiedliwoSci z dnia 28 wrze$nia 2002 roku.

W $wietle powyzszego nalezalo uznaé, iz apelacja zlozona przez strone pozwana jest nieprzekonujaca i jako taka nie
moze odnie$é zamierzonego skutku w postaci zmiany badz uchylenia zaskarzonego wyroku Sadu I instancji.

Dlatego Sad Apelacyjny w Krakowie w pkt 1 wyroku dzialajac na zasadzie art. 385 k.p.c. oddalil apelacje strony
pozwanej. W pkt 2 na zasadzie art. 98 k.p.c. wz § 10 ust. 18 w zw. z § 12 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 2 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 28 wrzeénia 2002 roku w sprawie oplat za czynnoSci radcow prawnych oraz
ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztow pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z
urzedu zasadzil od strony pozwanej na rzecz strony powodowej dwukrotnoé¢ stawki minimalnej tytulem kosztéw
postepowania biorac pod uwage charakter sprawy oraz naklad pracy pelnomocnikéw strony powodowe;.



