Sygn. akt I ACa 1228/11

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 lipca 2012 1.

Sad Apelacyjny w Warszawie I Wydzial Cywilny w skladzie:
Przewodniczqcy: SSA Barbara Trebska ( spr. )

Sedziowie: SA Ewa Kaniok

SO del. Anna Szymanska - Grodzka

Protokolant: st. sekr. sqd. Katarzyna Foltak

po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2012 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powodztwa (...) spolki akcyjnej z siedziba w W.

przeciwko (...) spolce z ograniczona odpowiedzialno$cia z siedziba w L.
o ochrone znaku towarowego i zakazanie czyndéw nieuczciwej konkurencji
na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie

z dnia 21 lipca 2011 r., sygn. akt XVI GC 727/09

1. oddala apelacgje,

2. zasqdza od (...) spolki z ograniczong odpowiedzialnosciq z siedzibg w L. na rzecz (...) spolki
akcyjnej z siedzibg w W. kwotes525,- *pieéset dwadziescia piec) zlotych tytulem zwrotu kosztow
postepowania apelacyjnego.

Sygn. akt I ACa 1228/11

UZASADNIENIE

W sprawie z powbdztwa (...) S.A. z siedzibg w W. przeciwko (...) Sp. z 0.0. z siedzibg w L., wyrokiem z dnia 21 lipca
2011 r Sad Okregowy w Warszawie:

1/ zakazal pozwanemu:

- uzywania w obrocie gospodarczym, w odniesieniu do wyrobow cukierniczych, nazwy (...) lub innej podobnej do
znaku towarowego (...) R- (...) oraz oznaczenia (...) samodzielnie lub w polaczeniu z innym elementami, w tym w
szczegolnosci oznaczenia (...) lub ,,D. ...(...) G.", a takze innego podobnego do znaku towarowego (...) R-(...);

- wprowadzenia do obrotu okraglych ciastek z zblto - brazowym spodem i bragzowym wierzchem, zwierajacych
centralnie umieszczona wypuklo$¢ o Srednicy mniejszej niz ciastko lub podobnych, nasladujacych ksztalt ciastek
oznaczanych przez powoda (...);



2/ nakazal pozwanemu w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku:

- wycofaé¢ znajdujace sie w obrocie ciastka pozwanego zawierajace na opakowaniu oznaczenie (...), wystepujace
samodzielnie lub w polaczeniu z elementem ,(...) G." oraz znajdujace sie w obrocie okragle ciastka pozwanego z z6tto-
brazowym spodem i brazowym wierzchem, zwierajace centralnie umieszczong wypuklo§¢ o Srednicy mniejszej niz
ciastko,

- usunac z jego ofert, cennikéw, materialow reklamowych, takze zamieszczonych na stronach internetowych, ciastka
o nazwie (...) oraz okragte ciastka pozwanego z z6tto brazowym spodem i brazowym wierzchem, zwierajace centralnie
umieszczong wypuklo$¢ o Srednicy mniejszej niz ciastko;

- zamie$ci¢ jednokrotnie na swoj koszt w dziennikach ,,(...)" i ,,(...)oSwiadczenie o wymiarach nie mniejszych niz 10
cm x 20 c¢m, o nastepujacej treéci: (...) Sp. z 0.0. z siedziba w L. o§wiadcza, ze uzywanie w obrocie gospodarczym w
odniesieniu do wyrob6w cukierniczych nazwy (...), a niezaleznie takze oznaczenia (...), samodzielnie lub polaczeniu z
elementem ,,(...), bez zgody (...) S.A. zsiedziba w W. stanowilo naruszenie praw do znaku towarowego (...) R-(...) oraz
jego renomy i pozostawalo w sprzecznosci z zasadami uczciwej konkurencji oraz dobrymi obyczajami. Za wszelkie
dzialania naruszajace przepisy prawa oraz zasady uczciwos$ci kupieckiej (...) Sp. z 0.0. z siedziba w L. przeprasza (...)
S.A. z siedzibg w W. oraz PT Klientéw”; upowaznil powoda do opublikowania oéwiadczenia na koszt pozwanego w
przypadku jego nieopublikowania przez pozwanego we wskazanym terminie;

3/ oddalil powodztwo w pozostalej czeSci; zasadzil od pozwanej na rzecz powodki kwote 5.517 zt tytulem zwrotu
kosztow procesu.

Orzeczenie to oparl Sad o nastepujace ustalenia faktyczne i ocene prawna.

Firma(...) W. - Zaklady (...) w W. Oddzial w P. w drugiej polowie lat 70-tych XX wieku rozpoczela produkcje ciastek
z zO6to brazowym spodem i brazowym wierzchem, zawierajacych centralnie umieszczona wypuklo$é o nazwie D..
Zaklady te przeksztalcono w spotke(...) W. - Zaklady (...) S.A., ktéra w 1991 r. zmienila firme na (...). W czerwcu 1997
r. spolka ta dokonala zmian w swojej strukturze organizacyjnej i powotala spotke zalezng o nazwie (...) Sp. z 0.0., w
ktorej (...) (...) S.A. posiadal 100 % udzialow. (...) Sp. z 0.0. zmienila firme na (...) Sp. z 0.0. Do spoiki tej(...) (...) S.A.
wnibst aportem m. in. Zaklad Produkeyjny w P., prawo do znaku towarowego (...) oraz know-how w zakresie receptur
i procesu technologicznego zwigzanego z produkeja ciastek(...) W 1999 r. przedsiebiorstwo spdiki (...) Sp. z 0.0. nabyl
w caloéci (...) Sp. z 0.0. W jego sklad wchodzily rowniez dobra niematerialne, w tym prawa do znakéw towarowych
wykorzystywanych dla oznaczania ciastek(...) renoma i know-how w zakresie ich wytwarzania. Dodatkowo, (...) Sp. z
0.0. przeniosta na (...) Sp. z o0.0. prawa wynikajace z rejestracji znakoéw towarowych, w tym znaku towarowego (...).
Spolka (...) Sp. z 0.0. zmienila nastepnie firme na (...) Sp. z 0.0., a w 2000 r. na (...) Sp. z 0.0. Spo6lka ta, w dniu 30
wrzednia 2002 r. polaczyla sie w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. (poprzez przejecie) z Zakladem (...) S.A. i w wyniku
przeksztalcenia powstala spodtka (...) S.A., ktdra z mocy art. 494 § 1 k.s.h. wstapila we wszystkie prawa i obowiazku
(...) Sp.zo.o.

Ciastka o nazwie (...) produkowane sa w zakladach w P. od drugiej polowy lat 70-tych XX wieku. Maja one
charakterystyczny okragly ksztalt, z z6tto brazowym spodem i brazowym wierzchem i zwieraja centralnie umieszczong
wypukloé¢ o érednicy mniejszej niz ciastko. Znak stowny (...) jako znak towarowy zostal zarejestrowany decyzja
Urzedu Patentowego RP nr (...) w dniu 9 wrze$nia 1992 r. dla pieczywa cukierniczego trwalego klasy 30 wg
klasyfikacji nicejskiej na rzecz d.E. W. - Zaklady (...) S.A. Ochrona prawna znaku towarowego przedluzona zostala
do dnia 4 stycznia 2021 r. Decyzja z dnia 14 listopada 2002 r. Urzad Patentowy RP wpisal (...) S.A. jako kolejny
podmiot uprawniony z tytulu rejestracji ww. znaku towarowego, w miejsce jego poprzednikoéw prawnych. Powod i
jego poprzednicy prawni kontynuuja dbalo$¢ o ochrone znaku towarowego (...) oraz innych znakéw towarowych,
zlozonych ze slowa(...) i dodatkowego oznaczenia (np. (...), P.). Uprawnieni podejmowali i podejmuja liczne dzialania
reklamowe i promocyjne, dazac do utrwalenia w Swiadomosci odbioréw zaré6wno nazwy ciastek (...), jak i ich
charakterystycznego ksztaltu. Na opakowaniach eksponowany jest zaréwno ksztalt ciastek, jak i sama ich nazwa



(...), a na dnie foremki wytloczony jest znak towarowy (...). Ciasta te wielokrotnie zdobywaly czolowe pozycje w
konsumenckich rankingach oraz liczne nagrody, natomiast wyniki badan przeprowadzonych wéréd konsumentow
wskazywaly, iz rozpoznajg oni ich ksztalt oraz kojarza je z wysoka jako$cig. Powod stal sie jednym z lideréw na rynku
cukierniczym w Polsce, natomiast znajomo$¢ zar6wno nazwy (...), jak i samych ciastek o charakterystycznym ksztalcie
jest wérod polskich konsumentéw bardzo duza. Na poczatku 2009 r. powdd stwierdzil, ze na rynku pojawily sie ciastka
o okraglym ksztalcie z z6tto - brazowym spodem i brazowym wierzchem, zwierajace centralnie umieszczona wypuklo$c
o Srednicy mniejszej niz ciastko, wystepujace pod nazwa (...). Ksztalt i kolorystyka tych ciastek byly zblizone do
produktéw powoda (...), a dodatkowo nazwa stosowana dla okre$lenia tychze ciastek byla zbiezna z zarejestrowanym
na rzecz powoda slownym znakiem towarowym. Podmiotem wprowadzajacym przedmiotowe ciastka na rynek byl
pozwany, ktory dla oznaczenia opakowan pojedynczych i zbiorczych ciastek, jak i innych wyrobéw cukierniczych
wprowadzanych przez niego do obrotu uzywal takze okre$lenia ,,D. ...(...). G." lub samodzielnego okreélenia (...).
Pozwany, podnoszac, ze nie jest producentem ciastek, nie uznal zgdania powoda zaprzestania naruszania jego praw
do znaku towarowego (...) nr R- (...) oraz przestrzennego oznaczenia uzywanego do oznaczania ciastek w postaci
okraglego ksztaltu ciastka z z6tto-brazowym spodem i brazowym wierzchem, zawierajacego centralnie umieszczong
wypukloé¢ o Srednicy mniejszej niz ciastko. W trakcie toczacego sie postepowania strona internetowa (...).pl byla
zablokowana, natomiast w dniu 29 marca 2011 r. na stronie w..com.pl pozwany umieszczal wyroby cukiernicze

0d 18 czerwca 2003 r. pozwany posiadal prawo ochronne na stowno - graficzny znak towarowy ,,D..(...) G.", natomiast
$wiadectwo ochronne nr (...) na rzecz pozwanego zostalo wydane przez Urzad Patentowy RP w dniu 16 grudnia 2008
r. Znak ten zostal zarejestrowany dla towar6w w klasie 30 - herbatniki, pieczywo cukiernicze, ciastka i przedstawial
polowe postaci kucharza oraz ww. napis w czerwonej chmurce, przy uzyciu charakterystycznej stylizacji liter. Decyzja
Urzedu Patentowego RP z dnia 28 czerwcea 2011 1., sygn. akt Sp. (...), prawo ochronne na znak towarowy nr (...) zostalo
uniewaznione.

Sad stwierdzil nadto, ze z urzedu jest mu znana okoliczno$¢, iz w Sadzie Okregowym w Warszawie toczyla sie sprawa
z powodztwa (...) S.A. przeciwko(...)z 0.0. 0 ochrone znaku towarowego (...) nr R- (...) oraz o zakazanie czynéw
nieuczciwej konkurencji polegajacych na wprowadzaniu do obrotu ciastek o charakterystycznym, wyzej opisanym
ksztalcie, w ktorej zapadl wyrok m.in. zakazujacy pozwanemu wprowadzania do obrotu ciastek, ktorych nazwa
naruszala ww. znak towarowy oraz ciastek o charakterystycznym ksztalcie i kolorystyce (XV GC 508/02, XV GC
377/07). Sad ustalil przy tym, iz w chwili wytoczenia niniejszego sprawy wlascicielem(...) Sp. z o.0. byt G. K., bedacy
rownoczesnie jej jedynym czlonkiem zarzadu, natomiast wlascicielem pozwanego (...) Sp. z 0.0. byl m.in. G. K., ktory
nastepnie byl prokurentem samoistnym tejze spéiki, a obecnie jest jedynym czlonkiem jej zarzadu.

Oceniajac material dowodowy zgromadzony w sprawie, Sad uznal za wiarygodne dowody w postaci wydrukéw z
Internetu, gdyz opatrzone sg one zaré6wno nazwa strony www, z jakiej pochodzg, jak i datg wydruku. Sad stwierdzil, ze
pozwany nie przedstawil dowodu przeciwnego na okolicznosé, iz nie sa one prawdziwe, a jego zarzuty w zakresie braku
udowodnienia daty wydruku okazaly sie bezpodstawne. Odnoszac sie natomiast do twierdzenia pozwanego, iz strona
www, z jakiej wydruki pochodza nie istnieje, Sad stwierdzil, iz wlasciciel strony moze ja w kazdej chwili zablokowac¢, co
nie oznacza, iz strona nie istniala wcze$niej. Zwazywszy na poczynione w sprawie ustalenia faktyczne, Sad Okregowy
uznal, ze powddztwo zastuguje na uwzglednienie co do zasady w calosci. Przedstawione przez powoda dokumenty
wskazuja, iz przysluguje mu prawo ochronne na stowny znak towarowy nr R- (...) i jest on podmiotem posiadajacym
prawo wylacznego uzywania przedmiotowego znaku towarowego na calym obszarze Polski do dnia 4 stycznia 2021
r. Uzywanie tego znaku towarowego poprzez zastawianie go z innymi czlonami (...)) stanowi zdaniem Sadu rodzaj
korzystania ze znaku towarowego, o ktorym mowa w art. 153 pwp. Oznaczenia (...) nie mozna przy tym uznac za nazwe
rodzajowa, uzywana dla nazywania swoistego rodzaju ciastek, albowiem wyraz ten w jezyku polskim uzywany jest
dla okreslania wyjatkowo smacznego pozywienia, bez wzgledu na jego rodzaj. Wykazane zostalo, iz ciastka te kojarza
sie konsumentom jednoznacznie z (...) powoda, natomiast ich renoma przypisywana jest firmie (...), bedacej jego
poprzednikiem prawnym. Tym samym nie ma znaczenia podnoszona przez pozwanego okoliczno$¢, iz decyzjg z dnia
26 marca 2003 r. Urzad Patentowy RP uniewaznil prawo ochronne powoda na znak towarowy przestrzenny nr R-



(...) z uwagi na jego mala zdolno$¢ odrozniajaca. Uprawnienia powoda wynikajgce z przepiséw ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji plyng bowiem z faktu wezesniejszego w stosunku do pozwanego wprowadzenia na rynek
ciastka o charakterystycznym ksztalcie i kolorystyce.

W ocenie Sadu powdd wykazal, ze pozwany w marcu i czerwcu 2009 r. wprowadzal na rynek ciastka o nazwie
(...). Takie oznaczanie uzywane przez pozwanego jako nazwa ciastek o charakterystycznym opisanym ksztalcie moze
wprowadzaé¢ odbiorcow w blad co do producenta wyrobéw oraz wywolywaé mylne przekonanie, iz jest to kolejny
rodzaj ciastek produkowanych przez powoda, ktéremu przyshuguje stlowny znak towarowy. Istotne jest bowiem
czeste poslugiwanie sie przez uprawnionego zestawieniem oznaczenia (...) z dodatkowym czlonem, przy czym w
$wiadomosci konsumentéw funkcjonuje przekonanie, iz wszystkie ciastka nazywane (...) (bez wzgledu na uzywany
dodatek) produkowane sg przez powoda lub jego poprzednikéw. Samo dodanie okreslenia (...) nie moze Swiadczyc
o braku podobiefistwa oznaczen. Wizualnie i fonetycznie obie nazwy sa bowiem zblizone, natomiast zasadniczy
czlon okre§lenia jest praktycznie identyczny. Uznaé nalezalo, iz pozwany dazyl do jak najwiekszego zblizenia nazwy
oferowanych produktéw, korzystajac z renomy znaku towarowego stosowanego przez powoda w celu zwiekszenia
atrakcyjno$ci oferowanych przez siebie wyroboéw. W konsekwencji dzialanie pozwanego uznal Sad za bezprawne w
rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt. 2 pwp, gdyz uzywal on znaku praktycznie identycznego do zarejestrowanego znaku
towarowego w odniesieniu do towaréw podobnych, co stwarzalo ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad przez
niebezpieczenstwo skojarzenia znaku (...) ze znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz powoda. Nie ma przy
tym znaczenia czy pozwany byl producentem przedmiotowych towarow, czy jedynie wprowadzal je do obrotu, a to z
uwagi na tres$¢ art. 296 ust. 3 pwp. W konsekwencji uzasadnione jest twierdzenie, iz istnieje niebezpieczenstwo, ze
pozwany nadal bedzie dopuszczal sie naruszen znaku towarowego przystugujacego powodowi, zwlaszcza ze osobowo
powiazany jest ze spolka (...)'s-K.G. Sp. z o.0., wobec ktorej wezesniej zapadl wyrok zakazujacy naruszania znaku
towarowego nr R- (...), a zatem pozwany posiadal wiedze o przedmiotowym zakazie. Dodatkowo poprzez uzywanie w
obrocie oznaczenia (...) pozwany dopuszczal sie czynu nieuczciwej konkurencji sprecyzowanego w art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. u.z.n.k. Zdaniem Sadu oznaczanie wyrobéw cukierniczych o charakterystycznym ksztalcie
ww. nazwa moze wprowadzac klientéw w blad nie tylko co do ich pochodzenia, ale réwniez co do ich jakoSci, czy
takiej istotnej cechy jak smak towaru. Z uwagi na okoliczno$¢, ze powdd do obrotu wprowadza ciastka (...) w réznych
rodzajach i pod wieloma zlozonymi nazwami (przy czym zawsze w ich sktad wchodzi znak towarowy (...)), oznaczanie
przez pozwanego swoich ciastek jako (...) moze u potencjalnego odbiorcy wywolywaé przekonanie, iz jest to kolejny
rodzaj ciastek powoda. Obie strony niniejszego postepowania w okresie objetym pozwem dzialaly na jednym rynku,
wprowadzajac wyroby cukiernicze do obrotu, a zatem sg podmiotami konkurencyjnymi. W konsekwencji, oznaczanie
wyrobdw cukierniczych o charakterystycznym ksztalcie nazwa (...) praktycznie zbiezna z oznaczeniem (...) uznaé
nalezy za dzialanie przez pozwanego zamierzone i wywolane zamiarem skorzystania z renomy powoda. Dzialanie takie
naruszalo takze norme generalng wyrazona w art. 3 ust. 1 u.z.n.k., gdyz pozostawalo w sprzeczno$ci z prawem i z
dobrymi obyczajami oraz naruszalo interesy powoda. Dzialanie pozwanego uzna¢ nalezalo za sprzeczne z dobrymi
obyczajami kupieckimi, w tym poszanowaniem popularno$ci i ugruntowanej pozycji rynkowej innego producenta,
poszanowaniem dla jego marki, niestosowaniem pasozytniczego nasladownictwa i w konsekwencji nieodbieranie mu
klienteli. Dzialanie to nie tylko narusza, ale i zagraza interesom powoda, bowiem pozwany bezprawnie czerpie z
renomy wypracowanej przez lata przez producentoéw ciastek (...), z wydatkow czynionych przez nich na reklame i
promocje przedmiotowych ciastek, narazajac powoda na utrate potencjalnych nabywcow jego (...).

Uzywanie natomiast dla oznaczania wyrobéw cukierniczych pozwanego okreslenia (...) samodzielnie lub w
zestawieniu: ,,D....dr. G." uznal Sad za bezprawne na podstawie art. 296 ust. 2 pkt. 3 pwp. Zarejestrowany na rzecz
powoda znak towarowy nr R- (...) jest znakiem renomowanym, a wiec takim, ktéry skupia i utrwala w §wiadomosci
kupujacych przekonanie o konkretnych walorach danego towaru. Pozytywne informacje, wyobrazenia, ktore taki
znak samodzielnie przekazuje potencjalnym klientom ulatwia sprzedaz towaréw i ma wymierng warto§¢ rynkowa,
stanowigc cenny skladnik majatkowy przedsiebiorstwa. Renomowany znak towarowy zawsze tez charakteryzuje sie
silng zdolnos$cia odr6zniajaca. Towar oznaczony takim znakiem dla znacznej czeSci odbiorcéw towarow i ustug,
posiada sile atrakcyjna przyciagania i warto$¢ reklamowa wynikajaca z utrwalonego w $§wiadomoéci odbiorcoéw
przekonania o bardzo dobrych cechach towaru nim opatrzonego. W ocenie Sadu, znak towarowy (...) nr R- (...)



spelnia powyzsze kryteria. Wyroby cukiernicze nim opatrzone i z nim utozsamiane istnieja na polskim rynku od ponad
trzydziestu lat, sa nieprzerwanie produkowane i wprowadzane do obrotu w szerokiej wielorodzajowej ofercie. Pow6d
i jego poprzednicy przez lata unowoczeénili zaklad produkeyjny, dostosowujac produkcje do norm europejskich.
Wykazano, iz kontynuowana jest dbalo$¢ o ochrone ww. znaku towarowego oraz o jego promocje i szeroka reklame,
dazac do utrwalenia w §wiadomosci odbiorcéw nazwy ciastek (...). Znak ten stanowi zatem cenny skladnik majatkowy
przedsiebiorstwa powoda. Udowodnil on réwniez, iz nazwa (...) utrwalona jest w §wiadomosci konsumentéw, ktorzy
rozpoznaja zarowno ksztalt ciastek, ich kolorystyke, smak oraz kojarza je z wysoka jakoScia. (...) zdobywaly liczne
nagrody konsumenckie oraz czesto plasowaly sie na czolowych pozycjach w rankingach. Ustalenie renomy znaku nie
wymaga za$ badania podobienstwa ani niebezpieczenstwa ,skojarzenia" obu znakéw. Nie sa to bowiem przestanki
uznania znaku za renomowany, a ochrona takich znakéw nie jest uzalezniona od ryzyka wprowadzenia odbiorcow
blad. W przypadku renomowanego znaku towarowego dla stwierdzenia istnienia naruszenia praw do niego wystarczy
wykazanie zwyklego podobienstwa pomiedzy poréwnywanymi oznaczeniami, a nie podobiefistwa kwalifikowanego,
jakim jest podobienstwo konfuzyjne. W konsekwencji Sad stwierdzil, iz dzialanie pozwanego polegajace na uzywaniu
dla oznaczania réznych wyrobéw cukierniczych okreSlenia (...) samodzielnie lub w zestawieniu: ,D. .(...) G."
bylo bezprawne w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt. 3 pwp. Pozwany uzywajac znaku podobnego, wykorzystuje
wypracowana przez powoda renome i powszechng znajomos$¢ znaku kojarzonego z powodem i jego poprzednikami w
celu zwiekszenia atrakeyjnosci oferowanych przez siebie produktéw, co moze mu przynie$é nienalezna korzysé i by¢
szkodliwe dla renomy znaku towarowego powoda. Stowo (...) jest na tyle zblizone ze slowem (...), ze fonetycznie oba
wyrazy brzmia praktycznie identycznie, natomiast wizualnie przecietny odbiorca moze nawet nie zauwazy¢ roznicy.
Wykorzystanie innej litery czy liter Swiadczy¢ moze jedynie o tym, ze wyraz uzyty zostal w innym jezyku, jednak
jego znaczenie pozostaje identyczne. Oznaczenie stosowane przez pozwanego nie posiada dostatecznych zdolnoéci
odrdzniajacych w odniesieniu do renomowanego znaku stosowanego przez powoda.

Nie ma réwniez, w uznaniu Sadu, znaczenia, iz pozwanemu przystugiwato prawo ochronne na stowno - graficzny znak
towarowy nr (...): ,,D. (...). G.” od dnia 18 czerwca 2003 r., ktore aktualnie jest uniewaznione. Prawo ochronne na znak
towarowy pozwanego udzielone zostalo p6zniej, niz na znak powoda, dlatego tez znak towarowy powoda korzystal z
pierwszenstwa. Pozwany nie wykazal nadto, aby uzywal przedmiotowego znaku w formie, w jakiej zostal udzielony
(jako polowa postaci kucharza nad czerwona chmurka zawierajaca ww. napis, przy uzyciu charakterystycznej stylizacji
i wielkoéci liter), natomiast z materialu dowodowego wynika, iz w dalszym ciggu uzywa on jedynie okreslenia (...)
samodzielnie lub w zestawieniu: ,D.(...)G.", bez charakterystycznego kucharza i z pominieciem charakterystycznej
stylizacji liter, podczas gdy prawo ochronne na znak towarowy dotyczy calego znaku w formie przyjetej w zgloszeniu
i poddanej rejestracji. Prawo nie chroni cze$ci znaku towarowego slownego, lecz obejmuje caly znak i chroni go
w takiej formie, w jakiej znak zostal zgloszony i zarejestrowany. Co wiecej, uzywanie w obrocie gospodarczym
zarejestrowanego znaku towarowego podobnego do wcze$niej zarejestrowanego i uzywanego znaku renomowanego
dla oznaczenia towarow identycznych lub podobnych do oznaczanych tym znakiem, lecz o niskiej jako$ci, wypeklia
nie tylko znamiona dzialania stypizowanego w art. 296 ust. 2 pkt. 3 pwp, ale rowniez stanowi czyn nieuczciwej
konkurencji, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Majac na wzgledzie powyzsze rozwazania, dzialanie pozwanego
rowniez w tym przedmiocie uznal Sad za naruszajace standardy uczciwoSci w obrocie oraz godzace w pozycje i
stabilizacje gospodarcza podmiotu uzywajacego renomowanego znaku towarowego.

Odnoszac sie natomiast do zarzutu wprowadzania przez pozwanego do obrotu okraglych ciastek z z6to - brazowym
spodem i bragzowym wierzchem, zwierajacych centralnie umieszczong wypuklo$¢ o érednicy mniejszej niz ciastko,
Sad stwierdzil, iz dzialanie takie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany w art. 13 ust. 1 u.z.n.k., a
ponadto narusza klauzule z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Okragle ciastka z z6tto - brazowym spodem i brazowym wierzchem,
zwierajace centralnie umieszczong wypuklo$¢ o Srednicy mniejszej niz ciastko od wielu lat kojarza sie konsumentom
jednoznacznie z (...) powoda, a ich renoma pochodzi jeszcze z czaséw, gdy ciastka te produkowata firma (...). Oceniajac
same ciastka, oferowane luzem bez opakowania przecietny konsument nie bylby w stanie odrézni¢ ciastek powoda od
ciastek pozwanego, albowiem sg one praktycznie identyczne. Nie ma przy tym znaczenia czy na wierzchu wypuklosci
ciastka odci$niety jest kontur kratki czy tez paskow, lub tez brak jest jakiegokolwiek konturu, albowiem oznaczenia
takie nie sa dostrzegalne dla przecietnego klienta, ktéry uwage koncentruje na ogélnym ksztalcie i kolorystyce ciastka.



Pozwany, reklamujac swoj towar, uzywa zblizonej techniki do technik stosowanych przez powoda - przedstawiajac
zardwno wizerunek calego ciastka, jak i ciastka przepolowionego, z z6}to - brazowym spodem, brazowym wierzchem,
zawierajgcego centralnie umieszczong kolorowa galaretkowa wypuktosé. Tym samym dzialanie pozwanego polegajace
na wprowadzaniu do obrotu ciastek o identycznym ksztalcie i kolorystyce w stosunku do ciastek powoda stanowi
czyn nieuczciwej konkurencji, o ktéorym mowa wyzej, a jednocze$nie narusza takze art. 10 ust. 1 u.z.n.k. oraz norme
generalng wyrazong w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Charakterystyczny ksztalt nadawany przez powoda ciastkom (...) stanowi
bowiem za czynnik odrézniajacy konkretny towar powoda i z tego wzgledu jest jego swoistym oznaczeniem. Pozwana
wprowadza natomiast do obrotu ciastka o identycznym ksztalcie, oznaczajac je praktycznie identyczna nazwa, co moze
wprowadzac klientéw w blad co do ich pochodzenia, a tym samym zagrazaé interesom powoda jako renomowanego
producenta ciastek(...). Takie dzialania pozwanego nie tylko naruszajg interesy powoda, ale zagrazaja im na przyszlo$¢,
gdyz moga prowadzi¢ do odebrania powodowi potencjalnych klientow, wywolywac zachwianie jego pozycji rynkowe;j
i obnizenie prestizu, wywolujac co do zasady szkode.

Zuwagi na dopuszczenie sie przez pozwanego czyndéw nieuczciwej konkurencji stypizowanych w art. 3, 101 13 u.z.n.k.,
w ocenie Sadu zasadne bylo réwniez zadanie powoda o zlozenie przez pozwanego o$wiadczenia o odpowiedniej treSci
iw odpowiedniej formie. Dzialania pozwanego naruszaly bowiem zasady uczciwo$ci w obrocie gospodarczym, godzity
w pozycje powoda na rynku i korzystaly z wypracowanej przez niego i jego poprzednikéw pozycji rynkowej. Ponadto
dzialania te naruszaly prawo ochronne powoda na znak towarowy, a zatem w tym wzgledzie roszczenia przyznane
uprawnionemu w oparciu o ustawe o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nalezy traktowac¢ jako uzupehliajace
regulacje zwarte w ustawie Prawo wlasno$ci przemystowej. W ocenie Sadu zlozenie jednokrotnego o$wiadczenia
w dwdch najbardziej poczytnych dziennikach ogdlnopolskich, w rozmiarze 10 cm x 20 cm bylo wystarczajace dla
dostatecznego zaspokojenia stusznych praw powoda.

Majac na uwadze powyzsze, Sad Okregowy w znacznej mierze uwzglednil roszczenia powoda na podstawie art. 296
ust. 1 pwp oraz art. 18 ust. 1 pkt 11 ust. 2 pkt 2 u.z.n.k.

Apelacje od powyzszego wyroku wnidst pozwany, zaskarzajgc go w czeSci uwzgledniajgcej powodztwo (pkt I — IT) oraz
orzekajacej o kosztach procesu (pkt V), zarzucajac:

1/ naruszenie prawa materialnego, tj.:

- art. 296 ust. 2 w zw. z art. 120 ust. 11 2 oraz art. 153 ust. 1 p.w.p. w wyniku ich blednej wykladni polegajacej na
przyjeciu, ze chroniony na rzecz pozwanej znak towarowy nie posiada zdolno$ci odrézniajacej oraz, ze uzywanie znaku
towarowego, dla ktérego UP RP udzielil prawa ochronnego jest dzialaniem bezprawnym i narusza prawa powoda do
chronionych na jego rzecz znakow towarowych, stwarza ryzyko wprowadzenia w blad odbiorcow produktéw powoda,
jest szkodliwe dla odr6zniajacego charakteru znakdéw powoda badz jego renomy

- art. 10 ust. 1 u.z.n.k. w wyniku ich btednej wykladni polegajacej na przyjeciu, ze pozwana oznaczata i wprowadzala do
obrotu gospodarczego ciastka (...) (...)" i takie nasladownictwo moze wprowadzi¢ w blad klientéw co do pochodzenia,
jakosci czy smaku i stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w sytuacji gdy pozwana nie wprowadza do obrotu ciastek
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- art. 3 ust. 1, 10 ust. 1 i 13 ust. 1 u.z.n.k. w wyniku ich blednej wykladni polegajacej na przyjeciu, ze
wyglad ciastka opisanego jako: ,ciastka z z6lto-brazowym spodem, brazowym wierzchem, zawierajacego centralnie
umieszczona wypukloé¢ o Srednicy mniejszej niz ciastko" stanowi czynnik odrézniajacy i jest kojarzone wylacznie
z przedsiebiorstwem powoda, oraz ze ksztalt ten posiada renome i takie nasladownictwo moze wprowadzi¢ w blad
klientéw co do producenta lub produktu i stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, a ciastka o takim ksztalcie znajdowaly
sie w obrocie gospodarczym i zostaly sprzedane przez pozwana, w sytuacji gdy pozwana nie wprowadza do obrotu
ciastek o ww. ksztalcie, a prawo ochronne na znak towarowy odpowiadajacy opisowi jw. zostalo prawomocnie
uniewaznione, a na rynku znajduja sie ciastka o takim ksztalcie pochodzace od réznych przedsiebiorstw;



2/ naruszenie przepiséw postepowania, majace istotny wplyw na rozstrzygniecie sprawy, tj. art. 233 §1 k.p.c. poprzez
zaniechanie wszechstronnego rozwazenia materialu dowodowego,

3/ niewyjaénienie wszystkich okolicznosci faktycznych istotnych dla rozstrzygniecia sprawy przez:

- niewyjasnienie dlaczego Sad obciazyl pozwana dodatkowo poszerzajac zakres praw powoda, mimo, ze dzialania
pozwanej byly zgodne z wyrokiem Sadu Apelacyjnego w sprawie I A Ca 1138/09; jaki wplyw i zwigzek maja powigzania
personalne pozwanej spolki w sprawie niniejszej i w sprawie I A Ca 1138/09 oraz dlaczego Sad uznal, ze po otrzymaniu
wyroku w sprawie I A Ca 1138/09 pozwana bedzie popelniala czyn nieuczciwej konkurencji i wprowadzata do obrotu
ciastka o ksztalcie opisanym przez powoda;

- nieustosunkowanie sie do twierdzen pozwanej o braku bezwzglednej zdolnoSci odr6zniajacej znaku towarowego (...)
R- (...), szczegblnie w kontek$cie znaczenia tego stowa;

- zaniechanie por6éwnania znakéw towarowych w caloéci, a stowo (...) nie jest elementem dominujacym w znaku R-
(...), jak rowniez pominiecie istnienia rejestracji wielu znakdéw towarowych zawierajacych stowo (...)

- nieuznanie przez Sad dokumentu urzedowego w postaci VAT-7, jako dowodu na okolicznoé¢ niewprowadzania do
obrotu towardéw, natomiast jako dowod obecnosci na rynku pozwanej przyjal Sad wydruk strony internetowej;

- brak ustalenia kregu odbiorcow

- brak czytelno$ci rozstrzygniecia o zakresie oznaczen, Sad wyrywkowo poréwnuje z jednej strony znak towarowy (...)
do (...) (...)” w kontekscie u.z.n.k. (pomimo braku dowodéw na obecno$c tych ciastek w obrocie gospodarczym), z
drugiej strony Sad poréwnuje znak (...) do znaku ,,D. (...) bez sprecyzowania w stosunku do jakich towaréw;

- niezauwazenie przez Sad, Ze na opakowaniu na stronie internetowej nie ma okre$lenia (...), tylko jest oznaczenie
»(...) i znak towarowy pozwanej (...), a wiec dokladnie odpowiadajacy znakowi R- (...);

4/ naruszenie prawa procesowego majacy istotny wplyw na wynik sprawy, a mianowicie art. 328 § 2 k.p.c. w wyniku
sporzadzenia wadliwego uzasadnienia wyroku.

W konkluzji apelacji wnidsl pozwany o zmiane wyroku w zaskarzonej czesci przez oddalenie powddztwa i zasadzenie
od powodki na rzecz pozwanej kosztéw procesu, ewentualnie o uchylenie wyroku w zaskarzonej czeéci i przekazanie
sprawy do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach procesu za obie instancje.

Powddka wniosla o oddalenie apelacji i zasadzenie kosztoéw procesu.
Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:

W pierwszej kolejnoéci omdéwienia wymagaja zarzuty dotyczgce naruszenia prawa procesowego, jako zmierzajace
do zakwestionowania prawidlowo$ci ustalen faktycznych przyjetych za podstawe rozstrzygniecia sprawy. Zarzuty
w odniesieniu do prawa materialnego moga by¢ bowiem wlasciwie ocenione i rozwazone tylko na tle prawidlowo
ustalonej podstawy faktyczne;j.

Na wstepie rozwazan w tym zakresie wskazac trzeba, iz zarzuty apelacji (tre$¢, sposdb przytaczania) — z naruszeniem
wymogu art. 368 § 1 pkt 2 k.p.c. nakazujacego zwiezle ich przedstawienie — sa powolywane i rozbudowane ponad
wszelka miare i potrzebe (7 stron niezaleznie od uzasadnienia). W znacznej mierze powtarzaja sie one (przy kazdym
zarzucie czy to prawa procesowego, czy materialnego powolywane sa praktycznie te same argumenty), sprowadzaja
sie one nadto do wyszukiwania pozornych sprzeczno$ci, pominiecia kwestii drugorzednych nie majacych znaczenia
dla rozstrzygniecia, a tym samym uchybien nie mogacych stanowié¢ skutecznej podstawy zaskarzenia.



Zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. i zarzut niewyjasnienia wszystkich istotnych w sprawie okoliczno$ci powielajg sie
i dotycza w istocie tych samych wytknietych uchybien. W ocenie Sadu Apelacyjnego pisemne motywy zaskarzonego
wyroku zawieraja wszystkie wymagane przepisem art. 328 § 2 k.p.c. elementy. Obejmuja one omdwienie zaréwno
podstawy faktycznej rozstrzygniecia ze wskazaniem dowodéw, na ktérych Sad sie oparl, jak i wyjasnienie podstawy
prawnej wyroku z przytoczeniem przepisow prawa. Z punktu widzenia kompletno$ci uzasadnienia zaskarzonego
orzeczenia w rozumieniu powyzszego przepisu, zarzuty apelacji sformulowane w punkcie IV s niezasadne i w istocie
nie dotycza one wymogdéw konstrukcyjnych uzasadnienia, ale niewyja$nienia istotnych — w ocenie skarzacego —
okoliczno$ci dla rozstrzygniecia sprawy. Dla wypelnienia za$ przez sad obowiazku wynikajacego z art. 328 § 2 k.p.c. bez
znaczenia pozostaje okoliczno$é, czy wskazana przez ten sad podstawa faktyczna i prawna rozstrzygniecia oraz ocena
stanowisk stron sa prawidlowe. Dokonanie wadliwych ustalen faktycznych oraz ocen prawnych uzasadnia bowiem
podniesienie zarzutéw naruszenia przez sad wlasciwych przepiséw prawa procesowego lub prawa materialnego (por.
wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 8 marca 2012 r., III CSK 209/11, Lex nr 1168545).

Niezasadny okazal sie takze zarzut niewyjasnienia wszystkich istotnych w sprawie okolicznos$ci. Skarzacy nie wskazat
przy tym wplywu podniesionych okoliczno$ci na tre$é rozstrzygniecia, a szereg z nich dotyczy w istocie podstawy
prawnej rozstrzygniecia, a nie faktycznej (np. pkt ITI ppkt 3, 8, 9, 10 ). Po pierwsze, w sprawie niniejszej i w sprawie I
ACa 1138/09 nie zachodzila po stronie pozwanej tozsamo$¢ podmiotowa. W rozpoznawanej sprawie pozwana jest (...)
spotka z o.0. w L., podczas gdy w sprawie I ACa 1138/09, byla nig spbtkazo.o. (...)’s-K.G. z siedziba w W.. Sad pierwszej
instancji ustalil powigzania personalne miedzy obiema tymi spotkami, sprowadzajace sie do osoby G. K. - jedynego
wspolnika i czlonka zarzadu spoélki (...)’s-K.G. oraz jednego ze wspolnikdow i obecnie takze prezesa zarzadu spoltki
D.. Wbrew zarzutowi skarzacego, w sprawie niniejszej nie mialo znaczenia, czy pozwany w sprawie I ACa 1138/09
wykonal prawomocny wyrok czy tez nie. Istota sporu bylo bowiem to, czy pozwana w sprawie niniejszej spolka (...),
a wiec odrebny od spoiki (...)’s-K.G. podmiot, naruszyla prawa powoda. Powigzania personalne obu spoélek maja
tylko to znaczenie (uwzglednione przez Sad Okregowy), ze mozna bylo oczekiwaé, iz zarzadcy pozwanej znane jest
orzeczenie Sadu Apelacyjnego z 12 maja 2009 r. przesadzajace, iz oznaczenie ciastek nazwa (...) oraz wprowadzanie
do obrotu okraglych ciastek z z6lto — bragzowym spodem i brazowym wierzchem zawierajace centralnie umieszczong
wypukloé¢ o Srednicy mniejszej niz ciastko z zaznaczona na tej wypuklo$ci kratka, narusza prawa wylaczne powoda
do renomowanego znaku slownego (...) i do oznaczenia przestrzennego stanowigcego charakterystyczny ksztalt
ciastka i jest nadto sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji oraz dobrymi obyczajami. W kontekscie wyroku
zapadlego przeciwko spoélce (...)’s-K.G. oraz zarzutéw stawianych w sprawie niniejszej spolce (...) niezrozumialy jest
zarzut apelacji, iz Sad pierwszej instancji obciazyt dodatkowo pozwana poszerzajac zakres praw powoda, pomimo,
ze dzialania pozwanej byly zgodne z wyrokiem Sadu Apelacyjnego w sprawie I ACa 1138/09. Pomijajac fakt, ze
zagadnienie to nie nalezy do kwestii okolicznoéci faktycznych, podnie$é nalezy, iz w sprawie niniejszej istotg sporu byto
to, czy pozwana spétka naruszyla prawa powoda, o ochrone ktorych wystapil. Okoliczno$é zas, ze jej prezes wiedzial
o rozstrzygnieciu zapadlym przeciwko spélce (...)’s-K.G., ktére takze dotyczylo ochrony znaku towarowego (...) oraz
okreslonej przestrzennej postaci ciastka, miato znaczenie dla oceny zachowania pozwanego w kontekscie zagrozenia
dalszym naruszeniem praw powoda, co takze jednak nie nalezy do okolicznos$ci faktycznych i zostanie omoéwione w
dalszej czesci.

Nie jest zasadny zarzut, iz Sad Okregowy nie ustosunkowal sie do twierdzen pozwanej o braku bezwzglednej zdolno$ci
odrozniajacej znaku towarowego (...) R- (...). Sad ten zawarl w swych pisemnych motywach orzeczenia obszerne
wywody na temat renomy przedmiotowego znaku towarowego, podzielajac stanowisko Sadu Najwyzszego wyrazone
w wyroku z dnia 12 pazdziernika 2005 r. (III CK 160/05, OSNC 2006/7-8/132), iz renomowany znak towarowy
zawsze charakteryzuje sie silna zdolnoécia odr6zniajaca (str. 10-11 uzasadnienia), a takze wyjasnienie dlaczego
oznaczenia (...) nie mozna uznac¢ za nazwe rodzajowa (str. 8 uzasadnienia). Powodowi przystuguje prawo ochronne
na zarejestrowany znak towarowy stowny R- (...), a zatem stwierdzi¢ nalezy, ze zarzut pozwanego, o ile kwestionuje
on zdolno$¢ odroézniajaca tego slowa, sa oczywiscie chybione. Nie ma znaczenia czy slowo to jest dominujacym
czy tez nie, elementem w znaku R- (...) zarejestrowanym na rzecz pozwanego. Znak ten zostal uniewazniony, a jak
zasadnie ustalil to Sad pierwszej instancji pozwany — w zakresie zakwestionowanym przez powoda — nie uzywat dla
oznaczenia swych wyrobow calej tresci (postaci) znaku towarowego R- (...), a jedynie oznaczenia ,,D.(...) lub (...), bez



charakterystycznej dla tego znaku sylwetki kucharza i z pominieciem specyficznej stylizacji liter. Faktem jest, ze Sad
ten nie ustalil dla jakich dokladnie wyrobéw pozwany uzywa powyzszych oznaczen, a to w kontek$cie wprowadzenia
odbiorcow blad, jednak 6w brak nie ma istotnego znaczenia o czym mowa nizej. Podobnie bez wiekszego znaczenia
pozostaje okolicznos$é, ze Sad Okregowy nie okreslil kregu odbioréw do jakich kierowana jest jego oferta internetowa.
Okoliczno$é ta jest doé¢ oczywista i z punktu widzenia ustalenia konkurencyjnoéci ofert stron, prosta do ustalenia.

Nietrafny okazal sie takze kolejny zarzut procesowy, a mianowicie naruszenia art. 233 § 1 k.p.c., ktérego skarzacy
upatruje w zaniechaniu wszechstronnego rozwazenia materialu dowodowego, w tym m. in.: powod nie jest tworca
ksztaltu ciastka; uznanie a priori praw powoda do produkcji ,ciasteczek z z6to-brazowym spodem i brazowym
wierzchem zawierajacych centralnie umieszczona wypuklo$¢ o $rednicy mniejszej niz ciastko, pomimo wiedzy, ze
w obrocie gospodarczym znajduja sie tak opisane ciastka pochodzace od innych producentéw i wprowadzane do
obrotu zgodnie z prawem; okre$lenie (...), a przede wszystkim (...) nie jest stowem abstrakcyjnym, posiada funkcje
informacyjna, co powinno mie¢ wplyw na ocene charakteru odrézniajacego znaku towarowego (...) dodatkowo
stowo(...)stanowi element wielu znakéw towarowych; Sad Okregowy pominat okoliczno$¢ braku na rynku wyrobow
pozwanej; brak jasnych kryteriow poréwnania znakéw towarowych powoda i pozwanej i znakéw uzywanych w obrocie
gospodarczym. Tak sformulowany zarzut uchybienia zasadzie swobodnej oceny dowodéw wyrazonej w art.233 § 1
k.p.c. jest oczywiScie bledny. Przypomnie¢ nalezy, ze naruszenie tego przepisu moze polega¢ na dokonaniu przez
sad oceny dowodbéw z naruszeniem zasad w nim okreslonych. Prawidlowe postawienie takiego zarzutu wymaga
zatem wskazania konkretnego dowodu przeprowadzonego w sprawie, ktorego zarzut ten dotyczy i podania, w czym
skarzacy upatruje wadliwa jego ocene. Natomiast zaniechanie wszechstronnego rozwazenia zebranego w sprawie
materialu dowodowego nie stanowi o naruszeniu art. 233 § 1 k.p.c. (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 25 listopada
2003 1., II CK 293/02, Lex nr 151622). Tymczasem apelacja nie wskazuje dowodow wadliwie, bo z naruszeniem
powyzszego przepisu, ocenionych i nie wyjaénia w czym upatruje zarzuconej wadliwoéci. Wbrew ogolnie tylko
sformutowanemu zarzutowi skarzacego, ocena dowodéw dokonana przez Sad pierwszej instancji nie narusza granic
swobodnej oceny dowodéw okre§lonych w wymienionym przepisie. Zdaniem Sadu Apelacyjnego zarzucone przez
pozwanego uchybienia w ramach omawianego tu zarzutu, dotycza w istocie oceny prawnej roszczen powoda (zakresu
ochrony jaka mu przysluguje z zarejestrowanego stlownego znaku towarowego (...)), a nie przeprowadzonych w
sprawie dowodéw i ich oceny pod katem wiarygodnoSci i mocy dowodowej, a wiec elementéw, ktorych dotyczy art.
233 8§ 1k.p.c.

Reasumujgc, w ocenie Sadu Apelacyjnego zarzuty apelacji naruszenia prawa procesowego okazaly sie bezpodstawne.
Sad drugiej instancji podziela ustalenia Sadu Okregowego stanowigce podstawe faktyczng rozstrzygniecia i przyjmuje
je za wlasne. Ustalenia te, zawarte na stronach 4 — 7 uzasadnienia zaskarzonego wyroku nie zostaly skutecznie
podwazone przez skarzacego, ktoérego apelacja mimo bardzo rozbudowanych zarzutéw uchybienia przepisom
procesowym, w istocie dotyczyla subsumcji, a wiec zastosowania przez Sad pierwszej instancji prawa materialnego.

I te zarzuty, w ocenie Sadu Apelacyjnego, okazaly sie nieuzasadnione.

Naruszenia art. 296 ust. 2 w zw. z art. 120 ust. 11 2 oraz art. 153 ust. 1 ustawy Prawo wlasnoS$ci przemyslowej (dalej
~pwp”) upatruje skarzacy w ich blednej wykladni polegajacej na przyjeciu, ze chroniony na rzecz pozwanej znak
towarowy nie posiada zdolnoSci odrbzniajacej oraz, ze uzywanie znaku towarowego, dla ktérego Urzad Patentowy RP
udzielil prawa ochronnego jest dzialaniem bezprawnym i narusza prawa powoda do chronionych na jego rzecz znakow
towarowych, stwarza ryzyko wprowadzenia w blad odbiorcow produktow powoda, jest szkodliwe dla odrézniajacego
charakteru znakow powoda badz jego renomy, w sytuacji gdy znak towarowy stowno-graficzny ,,D...(...) jest znakiem
zarejestrowanym pod numerem R- (...), a ponadto znak ten zawiera znak towarowy stowny (...) nr rej. R- (...); pozwana
nie przedstawila zadnego dowodu w postaci towarow typu ciastka z z6to-brazowym spodem, brazowym wierzchem,
zawierajacego centralnie umieszczona wypukto$é o Srednicy mniejszej niz ciastko lub podobnych zawierajacych
znak towarowy (...)" lub podobny, a pochodzace z przedsiebiorstwa pozwanej; Sad Okregowy w ogole nie rozwazal
obecno$ci znakéw towarowych zawierajacych stowo (...)" lub podobne, a nalezacych do innych przedsiebiorcow i
znajdujgcych sie w obrocie gospodarczym na terenie Polski, w tym waznych praw ochronnych na tego typu znaki
towarowe; Sad nie okreslil kregu potencjalnych odbiorcow, nie zdefiniowal na potrzeby niniejszego postepowania



potencjalnego nabywce produktéw powoda i pozwanej, pomimo, Ze z jednej strony (powoda) dowody oparte byly na
rzeczywistych produktach znajdujacych sie w sprzedazy, a z drugiej (pozwanej) dowodem byla informacja na stronie
internetowe;.

Jak wynika z przytoczonego zarzutu dotyczy on rozstrzygniecia zawartego w punktach I ppkt ,,b” oraz II ppkt ,a” i ,e”
odnoszacych sie do uzywania przez pozwanego dla oznaczenia oferowanych produktéw znaku (...), (...) lub ,D....(...)
Odno$nie bowiem do tych zakwestionowanych przez powoda oznaczen uzywanych przez skarzacego, Sad Okregowy
uznal, iz pozwany dopuscil sie naruszenia o jakim stanowi art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp polegajacego na bezprawnym
uzywaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego renomowanego znaku
towarowego. Skarzacy dla uzasadnienia swego zarzutu podnosi nastepujace argumenty: 1/ korzystania z oznaczenia
»D....(...) nie mozna uzna¢ za bezprawne, gdyz pozwanemu stluzy prawo ochronne na jego uzywanie wynikajace z
zarejestrowanego znaku towarowego R- (...); 2/ brak sprecyzowania w stosunku do jakich towaréw pozwany uzywa
tego oznaczenia; 3/ zaniechanie poréwnania obu znakéw towarowych w calo$ci. Wszystkie te argumenty okazaly
sie nietrafne. Przede wszystkim wskazaé nalezy, iz jeszcze przed wydaniem zaskarzonego wyroku, prawo ochronne
na znak towarowy R- (...) zawierajacy stowa: ,D. (...), zarejestrowany na rzecz pozwanego zostalo przez Urzad
Patentowy RP decyzja z dnia 28 czerwca 2011 r. uniewaznione. Decyzja ta jest prawomocna, pozwany sie od niej
nie odwolat (o§wiadczenie pelnomocnika pozwanego zlozone na rozprawie apelacyjnej — k.1123). Powoduje to, ze
pozwany nie moze powolywac¢ sie na uprawnienia do oznaczenia swych wyrobow okresleniem ,,D....(...) wynikajace
z zarejestrowanego na jego rzecz znaku towarowego. W sprawie niniejszej nie bylo potrzeby ustalania jakie towary
oznacza pozwany powyzszym znakiem, gdyz po pierwsze, dla naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp nie ma to znaczenia,
a po drugie, nie bylo sporne, ze znak ten umieszcza skarzacy na opakowaniach réznego rodzaju ciastek, co wynika nie
tylko z kwestionowanych przez pozwanego wydrukow stron internetowych, ale takze zdje¢ zakupionych przez powoda
ciastek (k. 541, 545 — 552).

Nie ma racji skarzacy nadajac istotne znaczenie temu, ze Sad Okregowy zaniechal poréwnania obu znakoéw
towarowych (R- (...) i R- (...)) w caloSci. Por6wnanie takie bylo bowiem zbedne. Nie dostrzega skarzacy, iz Sad
rozpatrywal naruszenie renomowanego znaku towarowego powoda, a wiec delikt o jakim mowa w art. 296 ust. 2 pkt 3
pwp, do stwierdzenia ktérego wystarczajace jest ustalenie zwyklego podobienstwa, a nie podobienistwa stwarzajacego
ryzyko pomylki, czyli tzw. konfuzyjnego. Ono nie jest bowiem przeslanka omawianego w tym miejscu naruszenia.
Z punktu widzenia tego naruszenia istotne bylo, czy pozwany w swoim oznaczeniu wykorzystuje zarejestrowany na
rzecz powoda znak towarowy, ktory uzyskal range renomowanego. Oceny tego Sadu, iz znak (...) R- (...) ma walor
znaku renomowanego, ktdra to ocene Sad bardzo szeroko uzasadnil, skarzacy nie kwestionuje, podnoszac jedynie bez
zadnego uzasadnienia, iz nie wykazano, aby sporny znak miat zdolnoé¢ odrdzniajaca, co jak juz wyzej podniesiono
jest zarzutem chybionym. Do akt sprawy zloZzono tez orzeczenia Urzedu Patentowego i sagdéw administracyjnych w
sprawach, w ktorych starano sie doprowadzi¢ do uniewaznienia prawa ochronnego na znak towarowy (...) R- (...)
zarzucajac m.in., iz nie ma on zdolnos$ci odrozniajacej. Wszystkie te sprawy wnioskodawcy przegrali (k. 464, 473).
Ostatecznie pozwany nie zakwestionowatl skutecznie udokumentowanych twierdzen powddki, podzielonych przez Sad
pierwszej instancji, co do jej wyrobow, renomy produktu, znanego wizerunku jednoznacznie kojarzonego, wysokiej
pozycji na rynku.

Sad Apelacyjny podziela ustalenie Sadu Okregowego o podobienstwie znaku towarowego (...) do oznaczen uzywanych
przez pozwanego: D., D....(...)Trafnie Sad ten wskazal, iz pozwany nie wykorzystuje calej postaci znaku towarowego
R- (...) jaki do niedawna na jego rzecz byl zarejestrowany, a ktory istotnie, z uwagi na element graficzny (postac
kucharza) i charakterystyczna czcionke liter, odroznial sie od znaku towarowego powoda (...). Pelnego znaku uzywal
pozwany tylko na jednym produkcie przy czym znajdowal sie on na ciastkach o ksztalcie nasladujacym wyglad
ciastek powoda (...) (k. 544). W pozostalych przypadkach pozwany oznaczal swe produkty napisem ,D....(...) bez
postaci kucharza i specyficznych — jak w znaku R- (...) - liter. Dlatego tez — wbhrew twierdzeniu skarzacego — Sad
pierwszej instancji nie zajmowat stanowiska czy znaki towarowe R- (...) i R- (...) sa do siebie podobne, jako, ze
pozwany uzywatl swego znaku w niepelnej postaci czyniac go bardziej podobnym do znaku powoda, a to z uwagi na
wykorzystanie stowa (...) bardzo podobnego do renomowanego znaku (...) zarejestrowanego na rzecz powoda. Jak



juz wyzej podniesiono, naruszenie tego rodzaju znaku w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp, nie wymaga wykazania
ryzyka konfuzji, czego domaga sie skarzacy, jako ze istota naruszenia jest w tym wypadku bezprawne uzywanie
w obrocie gospodarczym znaku podobnego, p6zniejszego od renomowanego oraz sama mozliwo$¢ uzyskania przez
naruszajacego nienaleznej korzysci lub mozliwo$¢ szkodliwego oddzialywania dla odrézniajacego charakteru badz
renomy znaku wezedniejszego. Przestanka ,podobienistwa", jako jeden z warunkéw zastosowania powyzszego przepisu
odnosi sie do znaku naruszajacego, ktory musi by¢ identyczny lub ,podobny" do naruszonego znaku renomowanego,
przy czym chodzi o podobienstwo szczegélnego rodzaju, gdyz do jego stwierdzenia wystarczy niebezpieczenstwo
laczenia znaku naruszajacego ze znakiem renomowanym przez relewantnych odbiorcow. Stopienn podobienstwa, o
ktérym mowa w omawianym przepisie jest wiec usytuowany na niskim poziomie, wystarczy bowiem by p6zniejszy
znak towarowy przywodzil na my$l wczesniejszy renomowany znak towarowy, kojarzyl sie z nim lub byl z nim
laczony w $wiadomosci relewantnego odbiorcy. Tak nieznaczny stopien podobienistwa jest wystarczajacy tylko przy
naruszeniu prawa do znaku renomowanego (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 10 lutego 2011 r., IVCSK 393/10,
OSNC 2011/11/127). Taki za$ poziom podobiefistwa z pewnoScia istnieje gdy chodzi o renomowany znak powoda
(...) 1 oznaczenie uzywane przez pozwanego na opakowaniach ciastek ,D....(...) G.”. Skarzacy nie podnosi zadnych
argumentow, ktore ocene te moglyby podwazy¢. Nie odnosi sie on takze do pozostalych przestanek art. 296 ust. 2 pkt
3 pwp, ktérych naruszenia Sad Apelacyjny nie stwierdza.

Nie ma tez racji autor apelacji, iz dla oceny prawidlowo$ci wykladni i zastosowania powyzszego przepisu jakiekolwiek
znaczenie moze mieé fakt obecno$ci znakéw towarowych zawierajacych stowo (...) lub podobne nalezacych do innych
przedsiebiorcow i znajdujacych sie w obrocie gospodarczym. Skarzacy nawet nie wskazuje o jakie znaki chodzi i
jaki wplyw okoliczno$¢ ta moze mie¢ wplyw na rozstrzygniecie sprawy. Jak stusznie podniést Sad Okregowy powdd
w sprawie niniejszej swoje zarzuty kieruje pod adresem pozwanego i tylko kwestia naruszenia przez niego praw
ochronnych powoda ma sprawie znaczenie.

Nie sposob tez zgodzié sie z apelacja, iz Sad pierwszej instancji naruszyl przepis art. 153 ust. 1 pwp, zgodnie z ktérym
przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie prawo wylacznego uzywania znaku towarowego w sposob zarobkowy
lub zawodowy na calym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Skarzacy nie wskazuje w czym upatruje naruszenia tego
przepisu. W ocenie Sadu Apelacyjnego naruszenie takie nie mialo miejsca.

Nie jest tez trafny zarzut, ze Sad pierwszej instancji nie okreslit potencjalnych odbiorcéow, nie zdefiniowal
potencjalnego nabywcy produktéw powoda i pozwanej. Gdy chodzi o produkty pozwanego oznaczane na
opakowaniach znakiem ,D....(...) oraz produkty powoda oznaczane znakiem (...) to nie moze budzi¢ watpliwoSci,
iz sg one kierowane do tego samego kregu odbiorcéw. Zapomina skarzacy, iz jego ciastka ze spornym oznaczeniem
wystepowaly nie tylko na stronie internetowej, ale i w sprzedazy detalicznej, ktérg to okoliczno$é powod udowodnit
dowodami zakupu i zdjeciami, a dowodéw tych pozwany nie podwazyt. Nadto, dla stwierdzenie naruszenia o jakim
stanowi art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp, nie ma znaczenia krag odbiorcéw towaru oznaczonego znakiem renomowanym i
znakiem podobnym.

W zakresie uwzglednienia pow6dztwa w czesci dotyczacej uzywania przez pozwanego nazwy (...) (pkt I ppkt ,a”, pkt
IT ppkt ,,c” i ,e”), apelacja zarzucila naruszenie art. 10 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji polegajace
na jego blednej wykladni w wyniku przyjecia, ze pozwana oznaczala i wprowadzala do obrotu gospodarczego ciastka
pn. (...) (...)”itakie nasladownictwo moze wprowadzi¢ klientéw w blad co do pochodzenia, jakosci i smaku i stanowi
czyn nieuczciwej konkurencji w sytuacji, gdy pozwana nie wprowadzala do obrotu ciastek pod taka nazwa stosujac sie
do wyroku Sadu Apelacyjnego z dnia 12 maja 2009 r., a pozew nie zawiera jakichkolwiek dowodéw na okoliczno$é
obecnoéci na rynku ciastek (...) (...)". Tre$¢ przytoczonego zarzutu apelacyjnego prowadzi do wniosku, ze skarzacy
nie kwestionuje stwierdzenia przez Sad pierwszej instancji, ze wprowadzajac do obrotu ciastka oznaczone nazwa
»(...) (...)” naruszyl pozwany w pierwszej kolejno$ci przepis art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp. W ocenie Sadu Apelacyjnego
nie budzi watpliwoéci prawidlowosé dokonanej subsumcji, a wydaje sie, ze i pozwany nie kwestionuje, iz oznaczenie
(...) (...)” narusza prawo ochronne powoda do znaku towarowego (...). Faktem jest, ze Sad Okregowy uznal nadto,
iz czyn pozwanego wypelnia takze przestanki deliktu nieuczciwej konkurencji z art. 10 ust. 1 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (dalej takze jako: ,u.z.n.k.”), co rowniez nie jest ustaleniem blednym. Wedtug skarzacego



naruszenie tego przepisu polega na tym, ze wbrew ustaleniu Sadu pierwszej instancji pozwany nie wprowadza do
obrotu ciastek oznaczonych nazwa (...) (...)”, gdyz zastosowal sie do wyroku Sadu Apelacyjnego w Warszawie z
dnia 12 maja 2009 r. w sprawie I ACa 1138/09 przeciwko spoélce (...)’s-K.G., zaraz po jego otrzymaniu co nastgpilo
we wrzesniu 2009 r. Wyjasnienie pozwanego nie jest jednak wystarczajace dla przyjecia, Ze nie naruszyl on prawa
powoda. Wszak jeszcze w czerwceu i wrze$niu 2009 r. (a wiec juz po wyroku w sprawie I A Ca 1138/09, ktory byl
prawomocny z chwilg ogloszenia, a nie po doreczeniu go pozwanemu) na stronie internetowej pozwanego ,(...) (...)”
byta oferowana (k.534 - 536, 540,542, 543), a zatem istnialo niebezpieczenstwo, ze pozwany (ktérego wyrok powyzszy
wprost nie dotyczyl) bedzie dopuszczat sie naruszenia prawa do okre§lonego oznaczenia towaru przystugujacego
powodowi. Wskaza¢ nalezy, iz nie ma znaczenia kiedy pozwany w sprawie I ACa 1138/09 otrzymal odpis wyroku Sadu
Apelacyjnego z 12 maja 2009 r., gdyz zakazu wprowadzania do obrotu tego oznaczenia ((...) (...)”) dotyczyljuz pierwszy
wyrok Sadu Okregowego wydany w dniu 22 maja 2004 r. w tamtej sprawie, ktory uprawomocnil sie w dniu 20 grudnia
2006 r. Rozpoznajac apelacje pozwanego od tego wyroku (I ACa 285/06) Sad Apelacyjny uchylit orzeczenie tylko w
czesci dotyczacej wprowadzenia do obrotu ciasteczek o charakterystycznym ksztalcie z uwagi na uniewaznienie znaku
towarowego jaki w tym zakresie przystugiwal powodowi. Skoro zatem po tej dacie pozwana w sprawie niniejszej spotka
powigzana osobg wlaSciciela i zarzadcy ze spoétka (...)’s-K.G. wprowadzala do obrotu ciasteczka oznaczone jako ,,(...)
(...)”, to uzasadniony byt wniosek o prawdopodobienstwie dalszego naruszania prawa powoda do oznaczania swoich
ciastek znakiem (...). Pozwany nie kwestionuje, ze oznaczenie towaré6w nazwa (...) (...)” speknia przestanki czynu
nieuczciwej konkurencji z art. 10 ust. 1 u.z.n.k., jednak zaprzecza, aby towar tak okreslony wprowadzal do obrotu.
Popelnienie czynu nieuczciwej konkurencji polega nie tylko na wprowadzeniu towaru do sprzedazy konsumenckie;j.
Takze oferowanie, reklamowanie towaru na stronie internetowej przedsiebiorcy w obecnych czasach popularnos$ci
elektronicznego przekazu i sprzedazy internetowej, jest dzialaniem konkurencyjnym. Brak jest bowiem podstaw do
uznania, ze odbiorcy reklamy i oferty pozwanego nie sg jednocze$nie odbiorcami towaré6w powoda sprzedawanych
w sklepach. Nie ma zatem podstaw do ustalenia, ze krag odbiorcéw stron jest odmienny i ze w zwiazku z tym nie
zachodzi relacja konkurencyjnos$ci obydwu przedsiebiorcow.

Na marginesie tylko wypada podnie$¢, iz nawet gdyby przyznadé, iz Sad pierwszej instancji blednie zastosowatl art. 10
ust. 1 u.z.n.k., to fakt ten nie mialby wplywu na tres¢ wyroku, jako ze — jak wyzej podniesiono — gléwna podstawa
uwzglednienia powbddztwa w omawianym tu zakresie (tj. co do oznaczenia ,,(...) (...)”) byl przepis art. 296 ust. 2
pkt 2 pwp. Zgodnie za$ z art. 154 pkt 11 3 pwp uzywanie znaku towarowego polega m.in. na oferowaniu towarow
opatrzonych znakiem oraz poslugiwaniu sie nim w celu reklamy. Niewatpliwie zas pozwany uzyl oznaczenia (...) (...)”
w celu zareklamowania ciastek o tozsamym ksztalcie co ciastka powoda (...), cho¢ nazwanych (...)(k. 543).

Ostatni zarzut naruszenia prawa materialnego dotyczyl rozstrzygniecia w zakresie zarzutu powoda wprowadzania
przez pozwanego ciastek z zo6tto — brazowym spodem, brazowym wierzchem, zawierajacych centralnie umieszczong
wypukloé¢ o $rednicy mniejszej niz ciastko ( pkt I ppkt ,c”, pkt IT ppkt ,b” i ,,d”). Orzeczeniu w tej czesci zarzucil
skarzacy naruszenie art. 3 ust. 1, 10 ust. 11 art. 13 ust. 1 u.z.n.k. w wyniku ich blednej wyktadni polegajacej na
przyjeciu, ze taki opis ciastka stanowi czynnik wyr6zniajacy i jest kojarzony wylacznie z przedsiebiorstwem powoda,
ze ksztalt ten posiada renome i takie nasladownictwo moze wprowadza¢ klientéw w blad co do producenta lub
produktu i stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, a ciastka w takim ksztalcie znajdowaly sie w obrocie gospodarczym
i zostaly sprzedane przez pozwang. Zarzut ten nie jest zasadny. Sad Okregowy nie ustalil, aby pozwany sprzedal
ciastka o spornym ksztalcie, a jedynie, Ze je reklamowal i oferowal do sprzedazy w 2009 r., co wynika z wydrukéw
internetowych (k.540, 541, 542, 543, 545). Sad ten prawidlowo tez ustalil, ze ciastka o tym charakterystycznym
ksztalcie i nazwie (...), od ponad 30 lat wprowadza do obrotu powod (wczeéniej jego poprzednicy prawni) i ze od lat sa
one kojarzone jednoznacznie z (...) powoda, a ich renoma pochodzi jeszcze z czasoéw gdy ciastka produkowala firma
(...). Z okolicznoSci sprawy wynika, iz podmiotem, ktory pierwszy podjat sie produkeji ciastek o charakterystycznym
wygladzie i nazwie (...), byl powodd, a pierwszenstwo to nalezy mu przypisaé¢ z faktu nastepstwa, ktére zostalo
udokumentowane. Pozwany za$ funkcjonuje na rynku od 2003 r. (k.568). Sad Apelacyjny w obecnym skladzie w
pehi podziela poglad Sadu Apelacyjnego wyrazony w znanym stronom orzeczeniu I ACa 1138/09 ( dotyczacym
takze sporu co do renomy i wlaéciwosSci odrozniajacych ksztaltu ciastek (...)). W motywach tego orzeczenia Sad
Apelacyjny zasadnie wskazal, iz ksztalt ciastka z oznaczona kolorystyka, to nie tylko wynik procesu technologicznego.



Z ustawy u.z.n.k. w szczeg6lnoéci art. 3 i art. 13 ust. 1 nie wynika, ze inny przedsiebiorca czyny opisane w
tych przepisach popeli¢ moze tylko wéwcezas, gdy oznaczenie towaru (ksztalt) ma cechy oryginalno$ci. Postulat
potrzeby istnienia oryginalno$ci, nowosci w oznaczeniu produktu przez badaniu czy przedsiebiorca popelnil czyn
nieuczciwej konkurencji ocenié¢ nalezy jako niestuszny. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji odwolujac sie
do zasad uczciwego obrotu, w art. 3 czyni niedozwolonym dzialanie sprzeczne nie tylko z prawem, ale i dobrymi
obyczajami. Na gruncie art. 13 uz.n.k. istnieje podstawa do przyjecia, ze gotowy produkt (co do ktérego przepis ten
penalizuje jego kopiowanie) jest to produkt, ktory jest na tyle zindywidualizowany, zeby mogl by¢ przedmiotem walki
konkurencyjnej; klienci musza go laczy¢ z okre§lonym producentem lub szczegdlnymi cechami produktu .. (...) ocenie
Sadu Apelacyjnego ciastka, o ktore chodzi spelniaja te wymogi, mimo, ze produkuje je maszyna, a zatem ich ksztalt
jest nastepstwem takiego a nie innego jej ustawienia. Ponadto przedmiotem sporu sa ciastka nie tylko okragle z
wierzchem zawierajacym wypuklo$é, ale chodzi o ciastko, ktére ma zolto — brazowy spdd, a zawierajacy wypuklosé
wierzch jest brazowy. Zatem kolorystyka ciastka o opisanym wygladzie jest okolicznoScia rowniez go wyr6zniajaca.
Nie mozna przy tym nie dostrzec, ze ciastko to znajduje sie na rynku od 1977 r., jego ksztalt jest w Swiadomosci
konsumentéw utrwalony jako ciastko (...) produkowane przez firme (...). Jego ksztalt i kolor kojarzg sie z ta wlasnie
nazwa i firma. Pozwany reklamuje i oferuje ciastka o takim akurat jak produkt powoda ksztalcie i kolorystyce, ale nie
sg to(...) znane konsumentowi od 1977 r., za$ ciastek nie mozna odr6zni¢. W sytuacji zatem, gdy ciastko, o ktérym
mowa zostalo wprowadzone na rynek w czasach kiedy takich produktéw w Polsce nie bylo i funkcjonujac przez lata na
rynku utrwalilo sie w Swiadomo$ci konsumentow jako ciastko(...), nie ma zadnych przeszkod, aby na gruncie u.z.n.k.
stwierdzi¢, ze ma zdolnoé¢ odroézniajaca. Stad wprowadzenie przez pozwanego do obrotu takich samych ciastek
stanowi nasladownictwo w rozumieniu art. 13 ust. 3 u.z.n.k. Przecietny konsument drobnych ciastek (konsument
poinformowany, dostatecznie uwazny i rozsadny) pamieta ksztalt, kolorystyke i nazwe i kojarzy je ze znanym mu
producentem i renoma jego produktu. Okoliczno$é, ze obecnie pozwany nie oferuje przedmiotowych ciastek nie ma
znaczenia w sprawie. Istotne jest bowiem to, ze stan naruszenia istnial (podobnie jak przy oznaczeniu (...) (...)") w
dacie wnoszenia powddztwa, a te okoliczno$¢ powdd dostatecznie dowiddl.

Majac na uwadze powyzsze, Sad Apelacyjny oddalil apelacje pozwanego jako pozbawiong uzasadnionych podstaw
(art. 385 k.p.c.). O kosztach postepowania (kosztach zastepstwa procesowego powoda) orzeczono zgodnie z zasadg
odpowiedzialno$ci za wynik procesu wyrazona w art. 98 § 1i 3 k.p.c. oraz na podstawie § 2 ust. 1, § 6 ust. 1 pkt 3w
zw. § 7 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwos$ci z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie oplat za czynno$ci
rzecznikdw patentowych.



