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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 wrzesnia 2012 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie I Wydzial Cywilny w skladzie:
Przewodniczqcy — Sedzia SA — Marzena Konsek - Bitkowska
Sedzia SA — Edyta Jefimko /spr./

Sedzia SO del. — Beata Stryjewska

Protokolant - st. sekr. sqd. Marta Rudnik

po rozpoznaniu w dniu 12 wrzeénia 2012 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z powddztwa (...) spolki z ograniczong odpowiedzialnoscig w O. (poprzednio Przedsiebiorstwo (...) Spotka
Akcyjna w B.)

przeciwko (...) Spotka Akcyjna w S.

o zakazanie naruszen praw do znakdw towarowych i czynéw nieuczciwej konkurencji
na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie

z dnia 24 listopada 2011 r. sygn. akt XXII GWzt 17/11

1. oddala apelacje,

2. zasqdza od (...) Spétki Akcyjnej w S. na rzecz (...) spolki z ograniczonq odpowiedzialnosciq
w 0. kwote 1260 (Jeden tysigc dwiescie szesédziesiqt) zlotych tytulem zwrotu kosztéow zastepstwa
prawnego w postepowaniu apelacyjnym.

IACa 184/12

UZASADNIENIE

Zaskarzonym wyrokiem z dnia 24 listopada 2011 r. wydanym w sprawie z powodztwa (...) spotki z ograniczong
odpowiedzialnoécig w O. (poprzednio Przedsiebiorstwo (...) Spotka Akcyjna w B.) skierowanego przeciwko (...) Spdlce
Akcyjnej w S. o zakazanie naruszen praw do znakow towarowych i czynéw nieuczciwej konkurencji - Sad Okregowy
w Warszawie - Sagd Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych:

1.zakazal (...) Spdlce Akcyjnej w S. nanoszenia na opakowania wodek oznaczen zawierajacych stowo (...) i sylwetke
zubra z profilu, w szczegblnos$ci na tle z dominujgcym kolorem zielonym oraz umieszczania w tych opakowaniach
widocznego zdzbla lub Zdzbel trawy, oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportu oraz skladowania w celu
oferowania wodek w takich opakowaniach, a takze postugiwania sie tak oznaczonymi opakowaniami w celu reklamys;

2.nakazal pozwanej usuniecie skutkéw niedozwolonych dzialan przez:



a. zniszczenie znajdujacych sie w jej dyspozycji etykiet na butelki wodek z oznaczeniami zawierajacymi element
stowny (...) de (...) lub (...), sylwetke zubra z profilu, w szczegdlnosSci na tle z dominujacym kolorem zielonym,
przechowywanych w siedzibie (...) S.A. w S. lub w innych miejscach,

b. wycofanie wprowadzonych do obrotu, a bedacych jeszcze wlasnoécia pozwanej, butelek i innych opakowan wodek
z oznaczeniami zawierajacymi element stowny (...) de (...) lub (...), sylwetka zubra z profilu, w szczegdlnoéci na tle z
dominujgcym kolorem zielonym oraz z widocznym ZdZblem lub ZdZbtami trawy;

3.oddalil w pozostalej czeéci powddztwo ;
4.oplate ostateczna ustalil na kwote 5.000 zl, uznajac ja za pobrana od powodki do kwoty 1.000 zi;

5.nakazal pobrac od (...) S.A. w S. na rzecz Skarbu Panstwa — Sadu Okregowego w Warszawie kwote 4.000 zt tytulem
pozostalej czesci oplaty ostatecznej;

6.zasadzil od pozwanej na rzecz powodki kwote 1.019zt , tytulem zwrotu kosztéw procesu.

Powyzszy wyrok Sad Okregowy wydal na podstawie nastepujgcych ustalen faktycznych i
wnioskow.

(...) spolka z ograniczona odpowiedzialnoScia w O. (poprzednio Przedsiebiorstwo (...) Spétka Akcyjna w B.) jest
producentem alkoholi, ktéremu przystuguja prawa wylaczne do :

1.
1. slowno-graficznego wspodlnotowego znaku towarowego nr (...), chronionego od 22 grudnia 2006 r. dla towaréw w

Kklasie 33 Kklasyfikacji nicejskiej, tj. napojow alkoholowych (z wyjatkiem piwa); wodki i drinkéw zawierajacych wodke,

2. przestrzennego wspolnotowego znaku towarowego nr (...), chronionego od 21 sierpnia 2007 r. dla towaréw w klasie
33 klasyfikacji nicejskiej, tj. napojow alkoholowych (z wyjatkiem piwa); wodki i drinkéw zawierajacych wodke,

3. slowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr R- (...), chronionego od 31 pazdziernika 1966 r.
dla towarow w klasie 33 klasyfikacji nicejskiej, tj. napojow alkoholowych,

4. przestrzennego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr R- (...), chronionego od 30 sierpnia 1995 r. dla towaréw
w klasie 33 klasyfikacji nicejskiej, tj. napojow alkoholowych,

5. stowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr R- (...), chronionego od 20 listopada 1991 r. dla
towarow w klasie 33 klasyfikacji nicejskiej, tj. napojow alkoholowych,

6. slowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr R- (...), chronionego od 20 listopada 1991 r. dla
towarow w klasie 33 klasyfikacji nicejskiej, tj. napojow alkoholowych,

7. stownego znaku towarowego (...) zarejestrowanego pod nr R- (...), chronionego od 29 czerwca 1995 r. dla towaréw
w klasie 33 klasyfikacji nicejskiej, tj. napojow alkoholowych,

8. slowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr R- (...), chronionego od 13 listopada 1997 r. dla
towarow w klasie 33 klasyfikacji nicejskiej, tj. napojow alkoholowych,

9. przestrzennego znaku towarowego (...) zarejestrowanego pod nr R- (...), chronionego od 15 kwietnia 2005 r. dla
towarow w klasie 33 klasyfikacji nicejskiej, tj. napojow alkoholowych,

10. slowno-graficznego znaku towarowego (...), zarejestrowanego pod nr R- (...), chronionego z pierwszenstwem od
21 maja 2007 r. dla towarow w klasie 33 klasyfikacji nicejskiej, tj. napojow alkoholowych,



11. przestrzennego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr R- (...). chronionego od 21 maja 2007 r. dla towaréow
w klasie 33 klasyfikacji nicejskiej, tj. napojow alkoholowych

Powodka produkuje i oferuje m.in. wodke ziotowa, znana na polskim rynku pod nazwg (...) od lat 50-tych XX wieku.
Wodka ta jest sprzedawana w opakowaniach szklanych, r6znej pojemnoéci, takze w wydaniach miniaturowych i
kolekcjonerskich, w ktorych umieszczone jest Zdzblo trawy, z etykieta w kolorze zielonym lub bialym z wizerunkiem
zubra. Jest znana i ceniona takze poza granicami Polski, pod nazwa : w wersji angielskiej - (...), (...) lub (...)
w wersji francuskiej - (...). Elementy charakterystyczne dla oznaczen tego towaru : nazwa (...), wizerunek zubra,
zielona kolorystyka, zdzblo trawy, pojawiaja sie takze w (...), stanowigc ich motywy przewodnie. Wysoka jakosé
towardw, potwierdzona licznymi nagrodami i wyrdznieniami przyznanymi przez uznane instytucje branzowe oraz
miedzynarodowymi certyfikatami, kilkudziesiecioletnia obecno$¢ na rynku, szeroki zakres sprzedazy wodki (...) i
dlugoletnia kampania reklamowa sprawily, ze znak towarowy(...) jest powszechnie znany i cieszy sie uznaniem
klientéw. Ich wlasciciele podejmuja dzialania zmierzajace do budowania i zachowania zdolnosci odrézniajacej
znakow towarowych(...), w szczegblnoSci wymierzone przeciwko udzielaniu ochrony znakom zawierajacym elementy
dystynktywne : nazwe, takze w wersji angielskiej i francuskiej jezykowej, zawierajacych stowo (...), wizerunek zubra
i trawke w butelce. (...) S.A. w S. jest producentem r6znego rodzaju napojow alkoholowych. Nalezy do grupy (...),
ktéra obejmuje w Polsce kilku duzych producentéw alkoholu oraz spotki handlujace alkoholem, m.in.: (...) S.A., (...)
S.Aw K., Fabryka (...) SA., S. (...). Oferuje wodki czysta i kolorowe w opakowaniach, na ktorych umieszczone jest
oznaczenie producenta (...)oraz etykieta ze slowng i graficzng informacja o nazwie i cechach wodki. Wodka ziolowa
oferowana byla pierwotnie pod nazwa (...) w opakowaniu . Obecnie pozwana pakuje ten rodzaj wodki w butelki, w
ktoérych umieszcza dwie trawki, opatrujac je etykieta w kolorze zielonym z napisem P. (...) de (...), z wizerunkiem zubra,
nad ktora umieszczony jest wyrazny i duzy napis (...) , a takze kontretykieta z informacjami w jezykach francuskim i
angielskim, iz jest to produkt wytworzony na bazie trawy zubrowej, alkoholu najwyzszej jako$ci oraz wyciagu z zio6l.
Dodatkowo, w jezyku francuskim, umieszczona jest informacja, ze to z nich wlaénie bierze sie stynnah. d. b., cho¢ P.
(...)de (...)jest pod ta nazwa produkowana i oferowana od niedawna. Wodka ziolowa w spornych opakowaniach jest
produkowana na eksport, gléwnie do Francji, gdzie jest sprzedawana, jako jedyna kolorowa wodka z serii(...)

Podstawa dokonanych przez Sad Okregowy ustalen faktycznych byly dokumenty, fotografie, wydruki ze stron
internetowych oraz dowody rzeczowe (wodki (...)). D. te nie byly kwestionowane przez strone przeciwna i nie budzily
watpliwoéci co do ich autentycznoSci, czy wiarygodnoSci. Z dowodéw zaoferowanych przez powddke wynikalo w
sposob niewatpliwy dlugotrwate, intensywne uzywanie spornych znakéw towarowych, do ktérych prawa wylgczne ma
obecnie (...) spélka z ograniczong odpowiedzialnoscia w O. , a takze wyglad stosowanych dla Z. opakowan. Zgodne z
nimi byly w zeznania §wiadkow I. K., P. S. i R. K. oraz dowody rzeczowe, ktére przedstawialy przedmiot naruszenia —
kwestionowane opakowanie P. (...) de (...). Decydujace znaczenie dla oceny konfuzyjnosSci przeciwstawianych znakow
towarowych i oznaczenia produktéw pozwanej mialo ustalenie, ze wodka w spornych opakowaniach jest produkowana
na eksport, sprzedawana w krajach francusko- i angielskojezycznych. W Polsce nie moze by¢ sprzedawana ze wzgledu
na etykietowanie butelek w sposéb nie zawierajacy informacji w jezyku polskim, z wyjatkiem stref wolnoctowych.
Bezprzedmiotowe dla rozstrzygniecia sporu bylyby zatem badania konsumenckie i opinie dotyczace polskiego
rynku. Do oceny istnienia mozliwo$ci wprowadzenia w blad przez kwestionowane oznaczenia moglyby stuzyc
ewentualnie badania przeprowadzone w krajach, gdzie oferowana jest (...) de (...), takiego dowodu zadna ze
stron jednak nie zaoferowala. Sad oddalil wniosek powddki o dopuszczenie dowodu z opinii bieglego z zakresu
projektowania graficznego i prac plastycznych, ktéry powolywany zostal, celem wykazania okolicznosSci niemajacych
istotnego znaczenia dla oceny naruszenia praw do znakéw towarowych i regul uczciwej konkurencji. Z tej samej
przyczyny oddalone zostaly wnioski stron o dopuszczenie dowodu z opinii bieglego z zakresu psychologii zachowan
konsumenckich, ktére nie byly adekwatne do okolicznosSci sprawy, w szczego6lnoéci z tego wzgledu, ze towary w
opakowaniach ze spornymi oznaczeniami byly oferowane za granica i nie przeznaczone dla polskiego konsumenta, o
czym niewatpliwie §wiadcza obcojezyczne napisy na etykietach .

Prawo znakéw towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakldconej konkurencji, ktorego wprowadzenie
i zachowanie jest jednym z celow traktatowych Unii Europejskiej. Prawo wylaczne zostalo przyznane wlascicielowi



znaku towarowego, aby umozliwi¢ ochrone jego szczegélnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mogl spelniac
wlasciwe mu funkcje zagwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub ustugi oraz ich jakos$ci
(gwarancyjna), komunikacyjng, reklamowa i inwestycyjna. Wspolnotowy znak towarowy jest jednolitym tytutem
ochronnym, funkcjonujacym w oparciu o unormowania rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego
2009 r. w sprawie wspodlnotowego znaku towarowego (Dz.U.U.E.L. 2008, Nr 299, poz. 25 -dalej powolywanego jako
rozporzadzenie ), ktore reguluje w sposéb caloSciowy kwestie zwigzane ze wspolnotowymi znakami towarowymi
dla towaréw lub uslug, w szczegolnosci zasady rejestracji, wynikajace z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy
o charakterze materialnoprawnym rozporzadzenia, jako cze$¢ acquis communautaire stanowia element polskiego
porzadku prawnego, znajdujac bezposrednie zastosowanie.

Art. 9 ust. 1 przyznaje wlascicielowi prawo do wylacznego i niezakléconego uzywania znaku towarowego oraz
zakazania innym osobom, nie majgcym jego zgody, uzywania w obrocie :

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

b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identycznos$ci lub podobienstwa do znaku oraz identycznos$ci albo podobienstwa
towaréw lub ustug, ktérych one dotycza, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad opinii publicznej;
obejmujace takze prawdopodobienstwo ich skojarzenia.

c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towaréw lub ushug, ktére nie sa podobne do tych,
dla ktérych zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy sie on renoma w Unii Europejskiej i gdy uzywanie oznaczenia
bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszycielowi nienalezna korzys$¢ albo jest szkodliwe dla odrézniajacego
charakteru lub renomy wspoélnotowego znaku towarowego.

Ocena identyczno$ci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia powinna sie
opieraé na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej (koncepcyjnej). Znak i oznaczenie nalezy poréwnywac
calo$ciowo, a decydujace znaczenie maja tu elementy odrézniajace (dominujace), a nie opisowe. Dokonujac oceny
podobienstwa towaréw i ushug nalezy brac¢ pod uwage wszystkie czynniki charakteryzujace zachodzace miedzy nimi
relacje (zalezno$ci), szczegdlnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposdb uzywania lub korzystania z nich, warunki w
jakich sa sprzedawane, a takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. W mysl utrwalonego
orzecznictwa, prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad istnieje wtedy, gdy znaczna czeS¢ wlasciwego kregu
odbiorcow moglaby zostaé sktoniona do omyltkowego zakupu towaru pozwanej, myslac, ze jest to towar uprawnionej
(uznajac, ze dane towary lub uslugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uzna¢, ze
dane towary lub ushugi pochodza z przedsiebiorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. Ocena prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad w zakresie podobienstwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych znakow
powinna sie opiera¢ na wywieranym przez nie calo$ciowym wrazeniu ze szczegdlnym uwzglednieniem ich elementéw
odrdzniajacych i dominujacych. Wlasciwy krag odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentoéw, nalezycie
poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie roznie
ksztaltowaé w zaleznoSci od kategorii towarow lub ustug. Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter
odrdzniajacy znaku, ktéry wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomo$ci, rozpoznawalnos$ci na rynku).
Sad Okregowy uznal, ze dzialania pozwanej, polegajace na umieszczaniu oznaczen (...) de (...), wizerunku zubra z
profilu na zielonym tle, na opakowaniach wodek i umieszczaniu zdzbel trawy w butelkach oraz na wprowadzaniu tak
oznaczonych wodek do obrotu, ich eksporcie oraz sktadowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, stanowig
naruszenie praw wylgcznych .Powddka powoluje sie na szereg praw do znakéw towarowych, ktoére uzywane od wielu
lat s3 nieznacznie modyfikowane, z zachowaniem jednak elementéw odro6zniajgcych : sylwetki zubra z profilu na tle
z dominujgcym kolorem zielonym; stowa (...) 1 (...); ZdZzbla trawy umieszczonego w butelce. Zgromadzony w sprawie
material dowodowy nie dal podstaw do uznania za udowodniona renomy (w rozumieniu iloéciowej znajomosci w
relatywnym kregu konsumentow, a nie jako$ciowej — dobrej oceny towaru) kazdego ze znakéw towarowych bedacych
przedmiotem sporu. W zadnym razie, powddka nie mogla zada¢ ochrony wszystkich swoich znakéw, powolujac sie na
ich zbiorowa renome. Zasadny okazatl sie zarzut pozwanej, ze powszechna znajomos$¢ odnosi sie do samego produktu i
stownego znaku towarowego(...), ktory nie jest przedmiotem niniejszego postepowania. Renoma nie jest definiowana



w jezyku prawnym ani prawniczym. Ocena, czy okre$lony przedsiebiorca lub oferowany przezen produkt ciesza sie
renoma dokonywana jest kazdorazowo przez sad w oparciu o przedstawione przez zainteresowanag strone twierdzenia
i dowody. Elementem renomy znaku jest jego szeroka znajomo$¢ przez relewantnych odbiorcéw na okre§lonym
terytorium Oceniajac, czy wymaganie jest spelnione, nalezy bra¢ pod uwage wszystkie istotne elementy stanu
faktycznego, w szczegolnosci : udzial w rynku, intensywno$é, zasieg geograficzny i okres uzywania, wielko$¢ inwestycji
poniesionych przez przedsiebiorstwo w zwigzku z promocja. Renoma znaku jest elementem, ktéry nalezy uwzglednié
w ramach oceny, czy stwierdzone podobienstwo oznaczen lub towaréw i uslug jest wystarczajace dla zaistnienia
ryzyka konfuzji konsumenckiej. Przedstawienie dowodu na okoliczno$é, ze uzywanie pézniejszego znaku towarowego
dziala lub moze dziala¢ na szkode charakteru odrézniajgcego wezesniejszego znaku towarowego, wymaga wykazania
zmiany rynkowego zachowania przecietnego konsumenta towaréw lub ushlug, dla ktérych weze$niejszy znak jest
zarejestrowany, bedacej konsekwencja uzywania znaku p6zniejszego lub duzego prawdopodobienstwa, ze taka zmiana
nastapi w przysztoSci. Powodka nie wykazala ze uzywanie przez pozwang kwestionowanego oznaczenia spowodowato
lub moze spowodowaé zmiane rynkowego zachowania konsumentow jej towaréw. Towary, dla ktorych strony uzywaja
znakéw towarowych i przeciwstawianego im, kwestionowanego oznaczenia s3 identyczne (wodka ziolowa). Im
wieksze zatem podobienstwo znakéw powodki i oznaczen pozwanej, tym bardziej prawdopodobne jest wprowadzenie
w blad nabywcow. Ryzyko konfuzji wzrasta wraz z dystynktywno$cia znakéw towarowych. Kilkudziesiecioletnia
obecno$¢ wodki marki(...) na polskim i zagranicznych rynkach, wysoki udzial w rynku, intensywna, zwigzana z
powaznymi nakladami dzialalno$¢ promocyjna i reklamowa sprawiajg, ze sporne elementy znakéw towarowych
powddki sa dobrze znane i rozpoznawane przez nabywcow zaréwno w kraju, jak i za granica.(...) jest jednym z
niewielu produktéw eksportowych kojarzonych z Polska. Wysoka rozpoznawalno$é znakow, sprawia, ze konkurenci
na rynku napojow alkoholowych staraja sie zblizy¢ swoimi oznaczeniami do (...) aby nie ponoszac wydatkow i
nie angazujac sie w dzialania promocyjne i marketingowe zdoby¢ dla swojego towaru potencjalnych nabywcow.
Pozwana nie kwestionowala pozycji rynkowej ani rozpoznawalnos$ci stownego znaku towarowego (...). W ocenie
Sadu Okregowego znaki stanowiace przedmiot sporu sg wysoce wtérnie dystynktywne, a elementy stowny —(...),
graficzny - wizerunek zubra, kolorystyczny - zielen i przestrzenny - zdzblo trawy, skutecznie odr6zniaja towar powodki
od napojéw alkoholowych innych producentéw. Wszystkie te elementy maja réwnie silng zdolno$¢ odroézniajaca.
Sad nie podzielit stanowiska pozwanej, ze zasadg jest, iz w ocenie znakdw mieszanych, decydujace znaczenie ma
element slowny, a nie elementy graficzne, kolorystyczne, czy przestrzenne. W stanowiacych przedmiot sporu znakach
elementy stowny, przestrzenny, kolorystyczny i graficzny sg rownie dystynktywne. One wszystkie sg SciSle ze soba
powigzane, tworzac pewng calo$¢ koncepcyjna, ktora powiela w swoich oznaczeniach pozwana.(...) jest pojeciem
nawigzujacym do trawy (kolor zielony) i zubra, ktére sa przedstawione graficznie i przez umieszczenie zdzbla w
butelce. Wieloletnie laczne ich uzywanie sprawia, ze wszystkie elementy znakéw towarowych sa przez nabywcow
kojarzone z producentem (...)Przeniesienie ich wszystkich do oznaczenia identycznego towaru (napoje alkoholowe)
stwarza wysokie prawdopodobienstwo wprowadzenia nabywcoéw w blad co do jego pochodzenia. (...) S.A. w S. nie
wykazala, ze zZdzbla trawy umieszczane w butelce pelnig role barwnika i aromatu, ze trawa ta nalezy do gatunku
turé6wka wonna (hierochloe odorata) i ma jakikolwiek zwiazek z zubrami. Nalezy zauwazy¢, ze ten sam produkt byt
poprzednio oferowany w opakowaniach, ktére pozwalaly na przedstawienie jego wlaéciwoéci, nie wkraczajac przy
tym w zakres ochrony udzielonej powodce. Opakowanie produkowanej przez pozwana spotke wodki ziolowej nie jest
wylgcznie opatrzone znakiem towarowym .Umieszczona pod nim etykieta, zawierajaca nazwe towaru oraz elementy
graficzne i kolorystyczne stuzy jako oznaczenie towaru, pozwalajac konsumentowi na jego zindywidualizowanie i
okreslenie jego pochodzenia. Nawet jesli, w zamierzeniach pozwanej, kwestionowane elementy mialy stuzy¢ jedynie
przyozdobieniu opakowania, potencjalny nabywca bedzie je traktowal jako znak towarowy, szczegoblnie, ze wszystkie
(lacznie) kojarzy¢ mu sie beda ze znakami towarowymi(...). Wodka pozwanej zostala wprowadzona do obrotu na rynki,
na ktérych znana i rozpoznawalna byla(...), oferowana pod nazwa (...) ijej ttumaczeniem (...)lub (...) de (...). Nalezy
zatem uznad, iz oznaczenia slowne (...) i(...) sg identyczne koncepcyjnie i tak tez sa rozumiane przez angielsko- i
francuskojezycznych nabywcéw. Wyeksponowanie napisu (...)oraz przedstawienie na butelce i etykiecie korony nie
znosi podobienstwa oznaczenia etykiety P. (...) i znaku towarowego powddki.

Wspdlnotowy znak towarowy nr (...), chroniony na terytotrium Unii Europejskiej, zawiera lacznie polska i angielska
nazwe (...) oraz dwa inne elementy odrbzniajace przejete przez pozwang : wizerunek zubra i zdzblo trawy. To



te wlaénie elementy, niewatpliwie odrézniajace dla wspoblnotowego znaku towarowego i oznaczen uzywanych na,
utrzymywanych w zielonej kolorystyce, etykietach woédki sprzedawanej na eksport zostaly przejete w oznaczeniu
pozwanej, tak ze mogg wprowadza¢ w blad nabywce co do pochodzenia (...). Zainteresowanym kupnem napojow
alkoholowych w innych panstwach Unii Europejskiej, nawet najbardziej rozsadnym i najlepiej zorientowanym,
nie sa znane stosunki wlasno$ciowe w polskim przemys$le spirytusowym. Nie moga wiec wykluczy¢ istnienia
zwigzkoéw pomiedzy stronami. Przeciwnie, na podstawie podobnych znaku towarowego powodki i oznaczenia
na etykiecie pozwanej, moga oni przypuszczac, ze strony sa ze soba powigzane organizacyjnie, gospodarczo lub
personalnie. Zachodzily zatem przestanki do uznania istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia nabywcow w
blad co do pochodzenia (...).W ocenie Sadu, naruszenie nastepuje takze w odniesieniu do wspdlnotowego znaku
towarowego nr (...) , z ktérego pozwana przejmuje dwa podstawowe elementy — identyczne koncepcyjnie i podobny
wizualnie wizerunek zubra z profilu. Z. takze podstawy do stwierdzenia naruszenia praw (...) sp6tki z ograniczong
odpowiedzialnoécia w O. do krajowych znakéw towarowych. Sad Okregowy stwierdzil zatem naruszenie znakow
krajowych : nr R- (...), pozwana uzywa bowiem na swej etykiecie dwoch identycznych koncepcyjnie elementow
dystynktywnych znaku (stowo(...) we francuskiej wersji jezykowej i wizerunek zubra),znaku towarowego nr R- (...),
uzywa bowiem na swej etykiecie dwoch identycznych elementéow dystynktywnych znaku (stlowo(...)we francuskiej
wersji jezykowej, wizerunek zubra), a ponadto podobnego elementu Zdzbet trawy, nie dowodzi przy tym, ze stuza
one wylacznie barwieniu i aromatyzowaniu napoju. Znaku towarowego nr R- (...) , pozwana uzywa na swej etykiecie
trzech elementéw podobnych do znaku (stowo(...) / (...) we francuskiej wersji jezykowej, kolorystyka zielona i
zdzblo trawy). Znaku towarowego nr R- (...) uzywa bowiem na swej etykiecie trzech elementéw podobnych do znaku
(stowo(...) we francuskiej wersji jezykowej, kolorystyka zielona i wizerunek zubra).Znaku towarowego (...), uzywa
na swej etykiecie identycznego koncepcyjnie graficznego wizerunku zubra. Znaku towarowego nr R- (...) , pozwana
uzywa na swej etykiecie trzech elementéw podobnych do znaku (stowo(...)we francuskiej wersji jezykowej, zielona
kolorystyka tla i wizerunek zubra).Znaku towarowego nr R- (...) uzywa bowiem na swej etykiecie czterech elementow
podobnych do znaku (slowo (...) we francuskiej wersji jezykowej, zielona kolorystyka tla, wizerunek zubra i Zdzblo
trawy). Znaku towarowego nr R- (...) pozwana uzywa na swej etykiecie trzech elementéw podobnych do znaku
(stowo(...) we francuskiej wersji jezykowej, zielona kolorystyka tla i wizerunek zubra). Znaku towarowego nr R-
(...) uzywa na swej etykiecie czterech elementéw podobnych do znaku (stowo(...) we francuskiej wersji jezykowej,
zielona kolorystyka tla, wizerunek zubra i Zdzblo trawy).Ryzyko konfuzji jest szczeg6lnie wysokie ze wzgledu na laczne
uzywanie przez pozwana wszystkich elementéw odrézniajacych, wystepujacych w znakach towarowych powddki.
Takze umieszczenie w oznaczeniu na opakowaniu okreélenia zlozonego (...), bez wzgledu na to, czy w zamiarze (...)
S.A. w S. jest uzywanie go w funkeji znaku towarowego, czy w funkcji opisowej, wystepuja elementy stowne, graficzne
iprzestrzenne, éci$le powigzane ze soba — francuska nazwa (...) wizerunek zubra z profilu, zielona kolorystyka i ZdZbla
trawy. Tymczasem nie ma zadnego uzasadnienia dla lacznego uzycia wszystkich tych elementow, poza checig dotarcia
do angielsko- i francuskojezycznych klientéw, odwolujac sie do ich znajomosci(...), bez potrzeby podejmowania
dzialan marketingowych i promocyjnych, angazowania w pozyskanie potencjalnych klientéw wlasnych sit i srodkow.
Pozwana produkowala i oferowala wcze$niej te samg wodke w opakowaniach, ktore nie wykorzystywaly elementow
odrozniajacych znaki towarowe (...). Kwestionowane oznaczenia, stosowane przez pozwana w obecnym opakowaniu
(...), negatywnie wplywaja na pelnienie przez znaki towarowe(...) ich funkcji, w szczeg6lnosci oznaczenia pochodzenia,
reklamowej, a takze inwestycyjnej. Uzywanie przez innego przedsiebiorce — lacznie — wszystkich elementéw wysoce
odrozniajacych znaki towarowe powodki realnie zagraza ich rozwodnieniu. Uzasadnione bylo zatem zastosowanie
wzgledem (...) S.A. w S. zadanych przez powddke sankcji zakazowych i nakazu usuniecia powstalych juz skutkow
naruszenia.

Zgodnie z art. 10 ust. 11 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.
Dz.U. z 2003 r.Nr1,153 poz. 1503 z pb6zn.zm.- dalej powolywana jako u.z.n.k.), czynem nieuczciwej konkurencji
jest m.in. takie oznaczenie towaréw lub uslug albo jego brak, ktore moze wprowadzié¢ klientéw w blad co do
ich pochodzenia. Czynem nieuczciwej konkurencji jest rowniez wprowadzenie do obrotu towaréw w opakowaniu
mogacym wywolac taki skutek, chyba ze zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione wzgledami technicznymi.
Bezsporne w sprawie jest pierwszenstwo powddki uzywania dla wodki ziolowej oznaczenia slownego(...) oraz
opakowania w kolorystyce zielonej, z wizerunkiem zubra z profilu i ze zdzblem trawy umieszczonym wewnatrz.



Wodka ziolowa w kwestionowanych opakowaniach jest produkowana na eksport i oferowana w Polsce w bardzo
ograniczonym zakresie. Dla polskiego konsumenta oznaczenie stowne (...) nie jest tozsame z(...) a wyeksponowany
znak towarowy(...), jednoznacznie wskazuje pochodzenie towaru. Mozna zatem wykluczy¢ istnienie realnego ryzyka
konfuzji w rozumieniu art. 10 u.z.n.k. Sad natomiast stwierdzil, iz stosowanie przez konkurenta kwestionowanego
oznaczenia moze by¢ uznane za sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami oraz godzace w interesy gospodarcze
powddki, ktéra moze domagac sie zastosowania wzgledem pozwanej sankcji na podstawie art. 18 u.z.n.k. w zw. z art.
3 ust. 1 u.z.n.k. Strony prowadza dzialalno$¢ konkurencyjna, polegajaca na produkcji i sprzedazy wodki. Pozwana,
oferujac towary oznaczone w sposob tudzaco podobny do znakéw towarowych i oznaczen(...)wykorzystuje renome,
naklady pracy oraz inwestycje powddki. Stosowanie takich oznaczen w odniesieniu do produktéw identycznych z
produktami (...) spotki z ograniczong odpowiedzialno$cig w O. moze zmniejszy¢ rozpoznawalno$c i sile przyciggania
jej oznaczen. Pozwana dopuszcza sie zatem pasozytniczego wykorzystania cudzych nakladow pracy oraz inwestycji,
godzac w ustalona pozycje rynkowa powodki. Dzialania pozwanej naruszaja podstawowe zasady uczciwej konkurencji,
w szczegblnodci zasade, Ze nikt nie powinien czerpaé nieuzasadnionych korzysci z cudzej pracy.

Uznajac, ze pozwana dopuszcza sie naruszenia praw powodki do znakéw towarowych i godzi w jej interesy gospodarcze
(art. 9 ust. 1b w zw. z art. 9 ust. 2 rozporzadzenia oraz art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci
przemystowej - tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z p6zn.zm. - dalej powolywanej jako p.w.p.) w zw. z
art. 286 p.w.p. i w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. a takze art. 18 pkt 1i 2 w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.) Sad Okregowy
uwzglednil dochodzone pozwem roszczenie o zakazanie okreSlonych dzialan oraz o usuniecie skutkow naruszenia
prawa wylacznego .W pozostalej czedci oddalil powodztwo , jako bezzasadne.

Apelacje od powyzszego wyroku wniosta (...) S.A. w S., zaskarzajac go w czeéci uwzgledniajgcej powoddztwo (pkt. 1,
2 sentencji), nakazujacej pobranie od pozwanej pozostalej czesci oplaty ostatecznej (pkt. 5 sentencji) i zasadzajacej
na rzecz powodki zwrot kosztoéw procesu (pkt. 6 sentencji).

Srodek odwolawczy zostal oparty na podstawie nastepujacych zarzutow:
1. naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodéw wyrazajace sie w:

a. dowolnym przyjeciu, ze znaki towarowe, na ktére powoluje sie powddka maja charakter renomowany, podczas gdy
materialy zaoferowane celem wykazania owej renomy dotycza wylacznie oznaczenia stownego(...),

b. dowolnym przyjeciu, ze wizerunek zubra, kolor zielony oraz Zdzblo trawy odr6zniaja towary powodki na rynku, a
kazdy z nich ma réwnie silng zdolno$¢ odroézniajgca,

c. dowolnym ustaleniu, Ze odbiorcy obcojezyczni uznaja oznaczenie slowne (...) i oznaczenie (...) de (...)" za
identyczne, w szczegoblnosci tozsame koncepcyjnie, podczas gdy zwrot (...) de (...)" oznacza (...) NA (...), co stanowilo
przyczyne dalszej, btednej konkluzji, ze w spornym oznaczeniu wykorzystano wszystkie, robwniez stowo (...), elementy
odrdzniajace wystepujace w znakach towarowych powodki,

d. dowolnym przyjeciu, ze wprowadzanie do obrotu spornego produktu moze zmniejszy¢ rozpoznawalno$c i sile
przyciggania oznaczen stosowanych przez powddke podczas, gdy wniosek taki nie znajduje potwierdzenia w materiale

dowodowym sprawy,

2. naruszenia art. 233 k.p.c. z zw. z art. 229 k.p.c. i art. 230 k.p.c. poprzez dowolna ocene, ze wodka oferowana przez
pozwana nie jest aromatyzowana trawa zubrowa, w sytuacji, gdy informacja taka wynika z etykiety wodki,

3. naruszenia art. 278 §1 k.p.c. wzw. z art. 227 k.p.c. iart. 217 k.p.c. w zw. z art. 162 k.p.c. poprzez oddalenie wnioskow
o dopuszczenie dowodu z opinii biegltych z zakresu projektowania graficznego oraz z zakresu psychologii zachowan
konsumenckich, ,



4. naruszenia 321 §1 k.p.c. poprzez nakazanie pozwanej zniszczenia etykiet z oznaczeniami zawierajacymi element
stowny (...) de (...)lub (...), sylwetke zZubra z profilu, w szczegblnosci na tle z dominujacym kolorem zielonym, co
nie bylo objete zadaniem pozwu,

5. naruszenia art. 9 ust. 1 lit. b rozporzadzenia w sprawie wspolnotowego znaku towarowego oraz art. 296 ust. 2 pkt.
2 p.w.p..1art. 3 u.z.n. k. poprzez:

a. zaniechanie dokonania oceny podobienstwa oznaczen w oparciu o caloSciowe wrazenie przez nie wywierane i
ograniczenie poréwnania jedynie do pewnych elementéw z pominieciem szeregu elementéow dystynktywnych, takich
jak w szczegoblnoSci stowo (...);

b. brak calo$ciowej oceny poréwnywanych oznaczen i przyznanie powddce ochrony/wylaczno$ci na pewne elementy
slowne, graficzne i przestrzenne niezaleznie od ich przedstawienia w znakach towarowych stanowigcych podstawe
roszczen pozwu, podczas gdy znaki towarowe, na ktore powoluje sie powodka i oznaczenia, ktére stosuje pozwana
maja charakter ztozony, przy czym zadne z nich nie chroni wizerunku zubra jako takiego ani tez zdZzbla trawy wewnatrz
butelki,

c. przyjecie, ze pozwany winien wykaza¢, ze wodka, ktora oferuje jest aromatyzowana trawa zubrowa, podczas gdy
przedmiotowa okoliczno$¢ jest nieistotna z punktu widzenia oceny zasadno$ci roszczen pozwu,

d. przyjecie, ze wykluczenie mozliwo$ci wprowadzenia odbiorcéw w blad z uwagi na fakt, Ze sporne elementy maja
charakter opisowy i beda przez odbiorcow traktowane jako wskazdéwka co do wlasciwoéci produktu ma miejsce jedynie
wtedy, gdy wykorzystanie danego elementu jest niezbedne do poinformowania klienteli o okre$lonych wlasciwosciach
wyrobu,

6. naruszenia art. 9 ust. 1lit. b rozporzadzenia poprzez uwzglednienie przy ocenie naruszenia praw do wspo6lnotowych
znakow towarowych okolicznoSci zwigzanych z sposobem oznaczania produktéw powodki oferowanych zagranica,
podczas gdy podstawe oceny w tym zakresie winny stanowi¢ wylacznie wspolnotowe znaki towarowe C. (...) i C. (...),
tak jak zostaly przedstawione w §wiadectwach ochronnych;

7. naruszenia art. 9 ust. 1 lit. b i ¢ rozporzadzenia oraz art. 296 ust. 2 pkt. 2 i pkt. 3 p.w.p. a takze art. 10 u.z.n.k. i art.
3 u.z.n.k. poprzez ich zastosowanie i:

a. zakazanie pozwanej nanoszenia na opakowania wodek oznaczen zawierajacych stowo (...) i sylwetke zubra z
profilu na tle, na ktérym nie dominuje kolor zielony i umieszczania w tych opakowaniach widocznego Zdzbla trawy,
oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportu i skladowania wodek w takich opakowaniach, podczas gdy w aktach
sprawy brak jest twierdzen i dowodéw odnoszacych sie do opakowan wbdek z etykietami innymi niz w kolorze
zielonym,

b. nakazanie pozwanej zniszczenie etykiet podczas, gdy w aktach sprawy brak jest twierdzen i dowodéw odnoszacych
sie wylacznie do etykiet,

8. naruszenia art. 9 ust. 1 lit. b rozporzadzenia oraz art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. a takze art. 3 u.z.n.k. poprzez ich
zastosowanie, do stanu faktycznego nie wypekiajacego hipotez zawartych w normach wyrazonych w tych przepisach.

Ponadto pozwana wniosla na podstawie art. 380 k.p.c. o zmiane postanowienia Sagdu Okregowego oddalajacego
wnioski dowodowe o dopuszczenie dowodu z opinii bieglego z zakresu projektowania graficznego oraz opinii bieglych
z zakresu psychologii zachowan konsumenckich i dopuszczenie wnioskowanych dowodow.

W oparciu o powyzsze zarzuty apelujaca wniosla o zmiane zaskarzonego orzeczenia poprzez oddalenie powodztwa w
calo$ci oraz zasadzenie od powodki na rzecz pozwanej zwrotu kosztéw postepowania za obie instancje , ewentualnie



uchylenie zaskarzonego orzeczenia w zaskarzonej czeéci i przekazanie sprawy Sadowi Okregowemu do ponownego
rozpoznania.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
Apelacja nie jest zasadna.

Nietrafny jest takze zarzut naruszenia art. 278 §1 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. i art. 217 k.p.c. na skutek oddalenia
przez Sad Okregowy wnioskéw o dopuszczenie dowodu z opinii bieglych z zakresu projektowania graficznego oraz
z zakresu psychologii zachowan konsumenckich. Ustalenie mozliwosci wprowadzenia konsumentéw w blad co do
pochodzenia towaru lub innych jego cech nalezy do podstawy faktycznej rozstrzygniecia, gdyz jest to fakt o charakterze
prawotworczym, ktory podlega dowodzeniu zgodnie z regulami okre§lonymi w prawie procesowym cywilnym (art.
227-305 k.p.c.). Moga by¢ zatem na te okoliczno$¢ powolywane $rodki dowodowe z katalogu okresSlonego w tych
przepisach, w tym réwniez dowdd z opinii bieglego sadowego na okoliczno$é zar6wno podobienistwa towarow lub ich
opakowan, jak i mozliwosci konfuzji co do okre§lonych ich cech.. Prowadzenie dowodu z opinii bieglego nie jest jednak
niezbedne, chyba ze jest przydatne do ustalenia tego ryzyka (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 23 kwietnia 2008
r., III CSK 377/07, OSNC 2009/6/88). W tej sytuacji pominiecie przez Sad Okregowy dowodow z opinii bieglego z
przyczyn wskazanych w uzasadnieniu bylo prawidlowe .W wiekszo$ci spraw sady nie opieraja sie takze , na wynikach
badan ankietowych, chociaz oczywiste jest, ze dowody tego rodzaju moga by¢ w konkretnej sprawie dopuszczone.
Przeprowadzenie réznego rodzaju badan i sondazy w relewantnej grupy odbiorcow, ktére maja sprawdzi¢ mozliwo$c
zaistnienia ryzyka konfuzji nie jest obligatoryjne, gdyz ustalenie wystapienia ryzyka jest zagadnieniem normatywnym
i lezy w gestii sadu . Z treéci akapitu 18 preambuly Dyrektywy nr 2005/29 WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczacej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiebiorstwa
wobec konsumentéw na rynku wewnetrznym (Dz.U. UE L. 2005, nr 149, poz. 22) wprost wynika, iz tzw. test
przecietnego konsumenta nie jest testem statystycznym , a w celu ustalenia typowej reakcji przecietnego konsumenta
w danym przypadku krajowe sady i organy administracyjne beda musialy polega¢ na wlasnej umiejetnosci oceny, z
uwzglednieniem orzecznictwa Trybunalu Sprawiedliwo$ci. Ocena ta bowiem, sprowadza sie w istocie do wlasciwej
wykladni i zastosowania prawa materialnego. Powo6dka domagala sie przeprowadzenia w postepowaniu apelacyjnym
dowodu z dokumentu prywatnego w postaci (...) spolki z ograniczong odpowiedzialno$cia w W. sprawdzajacego
kojarzenie elementoéw kluczowych dla marki(...) na okolicznosé, iz zdecydowana wiekszo$¢ konsumentéw butelke ze
zdzblem trawy w $rodku oraz etykiete z zubrem kojarzy z marka(...), a wodka (...) jest postrzegana jako konkretna
marka woédki produkowana przez jednego tylko producenta. Natomiast pozwana ponowila w apelacji wnioski
dowodowe oddalone przez Sad Okregowy ( o dopuszczenie dowodu z opinii bieglych z zakresu projektowania
graficznego oraz z zakresu psychologii zachowan konsumenckich), a nadto wniosta o przeprowadzenie dowodéw z
wydrukdéw : ze stron internetowych, zdjeé etykiet wodek aromatyzowanych trawa zubrowa, fragmentéw publikacji
prasowych oraz folderu (...) S.A. na okoliczno$¢ oferowania na rynku (zar6wno polskim , jak i miedzynarodowym)
przez r6znych producentéw wielu wodek aromatyzowanych trawa zubrowa oraz rodzaju umieszczanych na butelkach
etykiet, a w nich zdzbla trawy. Sad Apelacyjny oddalil powyzsze wnioski dowodowe. Przeprowadzenie dowodow z
opinii bieglych oraz badan statystycznych uznal za zbedne, majgc na uwadze, iz podstawa rozstrzygniecia o ryzyku
konfuzji nie moze stanowi¢ model statystyczny konsumenta. Oceniajac zgloszone w postepowaniu apelacyjnym
wnioski dowodowe Sad Apelacyjny mial na uwadze, ze zgodnie z art. 227 k.p.c. przedmiotem dowodu moga by¢
wylgcznie fakty majace istotne znaczenie w $wietle podstawy faktycznej i prawnej sprawy. Przepis ten przewiduje
uprawnienie sadu do selekcji zgtaszanych dowodow jako skutku dokonanej oceny istotnoSci okolicznosci faktycznych,
ktérych wykazaniu dowody te maja stuzy¢. Dowody, ktore nie odpowiadaja tym kryteriom byl uprawniony pomingé
(art. 217 § 2 k.p.c. w zw. 227 k.p.c.).Ponadto wnioski zgloszone po raz pierwszy w drugiej instancji ocenit jako
sprekludowane w rozumieniu art. 479 (*2) § 1 k.p.c.iart. 479 *4’§ 2 k.p.c. w zw. z art. 381 k.p.c. W postepowaniu przed
Sadem drugiej instancji zastosowanie art. 381 k.p.c. jest mozliwe jedynie w odniesieniu do faktéw i dowoddéw, ktore
nie ulegly prekluzji w pierwszej instancji ( por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 18 maja 2011 r., III CSK 228/10, Lex
nr 1027183). Nie bylo zadnych przeszkdd, aby strony powolaly powyzsze dowody przed Sadem Okregowym (powo6dka
mogla bowiem wcze$niej zleci¢ (...) spblce z ograniczong odpowiedzialnoécia wykonanie raportu w postaci badan



statystycznych, a pozwana sporzadzi¢ wydruki treSci zamieszonych w Internecie), w sytuacji gdy okolicznosci , ktore
przy uzyciu tych srodkéw dowodowych chcialy wykazac , byly juz wtedy sporne .

Ustalenia faktyczne poczynione przez Sad Okregowy, w wyniku oceny dowodéw spelniajgcej kryteria ustawowe
wynikajgce z art. 233 § 1k.p.c. , sa prawidlowe. Wbrew zarzutom apelujacej z treSci uzasadnienia zaskarzonego wyroku
nie wynika , aby Sad pierwszej instancji stwierdzil, ze znaki towarowe, ktérych ochrony domagala sie powddka , maja
charakter renomowany. Wrecz przeciwnie Sad ten uznal, iz zgromadzony material dowodowy nie dawal podstaw do
przyjecia za udowodniona renomy (w rozumieniu ilo$ciowej znajomos$ci w relatywnym kregu konsumentéw, a nie
jakosSciowej — dobrej oceny towaru) kazdego ze znakoéw towarowych bedacych przedmiotem sporu , w konsekwencji
czego nie zastosowal jako podstawy prawnej wydanego orzeczenia art. 9 ust. 1 lit ¢ rozporzadzenia i art. 296 ust.
2 pkt 3 p.w.p. Natomiast uwzglednil wysoka znajomo§¢ znakdéw (...) przy ocenie ich dystynktywnos$ci. Prawidlowe
byly réwniez ustalenia , Ze elementy szeregu znakéw towarowych powddki ( wspdlnotowych i krajowych) stownych,
stowno - graficznych oraz przestrzennych w postaci sylwetki zubra z profilu (w szczeg6lnoéci umieszczonego na tle
z dominujacym kolorem zielonym), stowa (...) i (...) ZdZzbla trawy umieszczonego w butelce - majg charakter wysoce
odrdzniajacy, przy czym dystynktywno$c cechuje kazdy z nich samodzielnie .Nie doszlo takze do naruszenia art. 233
k.p.c. z zw. z art. 229 k.p.c. i art. 230 k.p.c., na skutek ustalenia przez Sad Okregowy, iz pozwana nie wykazala, iz
oferowana przez nia wodka jest aromatyzowana trawa zubrowa. Apelujaca twierdzi, iz okoliczno$ci ta wprost wynika
z tredci etykiety wodki, ktéra co nalezy zauwazy¢ zostala przedstawiona Sadowi jedynie w wersji oryginalnej ( bez
tlumaczenia na jezyk polski). Wskazaé nalezy jednak, iz powyzsza okolicznoé¢ nie jest istotna ( w rozumieniu art. 227
k.p.c.) dla rozstrzygniecia sprawy, co oznacza , iz nawet ewentualne bledne ustalenia poczynione w tym zakresie , nie
moglyby mie¢ co do zasady wplywu na tre$¢ wyroku.

Nietrafny byl takze zarzut naruszenia art. 321 §1 k.p.c. poprzez nakazanie pozwanej spolce zniszczenia etykiet z
oznaczeniami zawierajacymi element stowny (...) de (...) lub (...), sylwetke zubra z profilu, w szczeg6lnoSci na tle
z dominujgcym kolorem zielonym, ktére zdaniem apelujacej nie bylo objete zadaniem pozwu . Powoédka w pozwie
domagal sie zniszczenia znajdujacych sie w dyspozycji (...) S.A. w S., butelek i innych opakowan wodek z oznaczeniami
zawierajacymi element stowny (...) de (...) lub inne oznaczenie zawierajace stowo (...), sylwetke zubra z profilu, w
szczegolnos$ci na tle z dominujgcym kolorem zielonym, oraz widocznym zdzblem lub ZdZzblami trawy umieszczonymi
w butelce, przechowywanych w siedzibie pozwanego w S. lub w innych miejscach. Sad Okregowy w zaskarzonym
wyroku uwzglednit roszczenie jedynie w czeSci dotyczacej etykiet .Etykieta stanowi element pomocniczy opakowania
z nim polaczony, a wiec spelia kryteria opakowania z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i
odpadach opakowaniowych ( Dz.U. Nr 63, poz. 638 z pdzn.zm.). Wprowadzajac do obrotu napdj alkoholowy , pozwana
obowigzana jest do odpowiedniego oznaczenia nazwy produktu i producenta , a te informacje sa zamieszczane z
reguly na etykiecie. Sad Okregowy nakazujac zniszczenie tylko czesci opakowania , ograniczyl w ramach art. 321 k.p.c.
zakres czynnoéci niezbednych dla osiagniecia celu, tj. uchylenia zagrozenia wynikajacego z ryzyka kontynuacji lub
powtdrzeniu bezprawnej dzialalno$ci, poprzez pozbawienie sprawcy czynu mozliwo$ci dysponowania okre§lonymi
Srodkami .

Nie doszlo rowniez do naruszenia przepiséw prawa materialnego w postaci art. 9 ust. 1 lit.c oraz art. 296 ust. 2 pkt
3 p.w.p. i art. 10 u.z.n.k. poprzez ich zastosowanie . Analiza uzasadnienia zaskarzonego wyroku wprost wskazuje, iz
podstawa prawna wydanego orzeczenia stanowily wylacznie art. 9 ust. 1 lit b w zw. z art. 9 ust. 2 rozporzadzenia oraz
art. 296 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 286 p.w.p. i w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. a takze art. 18 pkt 1i 2 w zw. z art.
3 ust. 1 u.z.n.k..

W prawidlowo ustalonym stanie Sad Okregowy trafnie zastosowal 9 ust. 1b rozporzadzeniai art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.
w zw. z art. 286 p.w.p.

Zgodnie z przyjetymi regulami ( wypracowanymi w orzecznictwie ETS, ktore Sad Okregowy w uzasadnieniu
zaskarzonego wyroku szczegblowo powolal) w celu ustalenia mozliwos$ci ryzyka konfuzji znaki poréwnuje sie w
trzech plaszczyznach : wizualnej, znaczeniowej i fonetycznej a do przyjecia podobienstwa w rozumieniu art. 9
ust. 1 lit b rozporzadzenia wystarczy zasadniczo zbiezno$¢ tylko w jednej z tych plaszczyzn. Takie same zasady



oceny podobienstwa znajduja zastosowania w przypadku znakow krajowych ( art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.) .Ocena
podobienstwa powinna zosta¢ dokonana z punktu widzenia przecietnego odbiorcy. Model przecietnego odbiorcy
zostal zwigzany z do$¢ dobrze zorientowanym, uwaznym i rozsadnym odbiorca danych towaréw. Wiasciwy krag
odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych,
przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie ksztaltowaé w zalezno$ci od kategorii przedmiotowych
towarow lub ushug (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 L. S. M., z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01
L., z12 12006 r. w sprawie C-361/04 P. (...). Model ten uwzglednia jednak réwniez zasade, iz w przypadku towaréw
powszechnego uzytku, jakimi sa w szczeg6lno$ci produkty konsumpceyjne (m.in. wédka), stopient spostrzegawczosci
przecietnego odbiorcy jest duzo nizszy, poprzez co odbiorca moze by¢ latwiej wprowadzony w blad (por. wyrok
Wojewoddzkiego Sadu Administracyjnego z dnia 27 marca 2006 r., VI SA/Wa 518/05, Lex nr 197243) .Znaki towarowe
powodki oraz oznaczenia stosowane przez pozwang dotyczyly identycznego towaru w postaci wodki.

Znak towarowy jest znakiem odro6zniajacym wowczas, gdy stanowi zwiazek towaru i przedsiebiorstwa z oznaczeniem,
ktore utkwito w §wiadomosSci przecietnego odbiorcy jako wskazanie, ze towar oznaczony tym znakiem pochodzi zawsze
od tego samego producenta i obejmuje ogdl wyobrazen odbiorcow o towarze pochodzacym z imiennie wskazanego
zrodla. Wprawdzie przecietny konsument zwykle postrzega znak towarowy jako calo$é i nie oddaje sie analizowaniu
jego rozmaitych szczegblow , ale co do zasady cechy dominujgce i odrézniajace oznaczenia sg zapamietywane
najlatwiej. Niejednakowe elementy plastyczne i graficzne, wchodzace w sklad znakow moga pozwolié¢ na rozréznienie
poszczegdlnych towarow, ale nie eliminuja ryzyka pomylki , przy czym nawet duza liczba odmiennych szczegdltow
nie wylacza go. W sytuacji znakéw skladajacych sie z wielu elementéw nalezy braé¢ pod uwage ogblne wrazenie
dla odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich elementéw. Moze byé¢ tak, ze jeden skladnik znaku kombinowanego
jest w stanie samoistnie zdominowaé wyobrazenie o danym znaku, jakie wlasciwy krag odbiorcow zachowuje w
pamieci, w ten sposodb, iz inne skladniki tego znaku zostaja pominiete w calo$éciowym wrazeniu, jakie ten znak
wywiera (por. wyrok TS — Sad I instancji z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie T-31/03, Lex nr 221109). Innymi stowy,
nalezy ustalié, ktéry z elementéow w znakach towarowych powodki ma znaczenie istotnie odrdézniajace. W ocenie
Sadu Apelacyjnego Sad pierwszej instancji dokonal prawidlowej calo$ciowej analizy znakéw powodki i oznaczenia
stosowanego przez pozwana, we wszystkich plaszczyznach oraz prawidlowo wskazal na elementy dominujace,
zapadajace w pamie¢ odbiorcy.Poréwnanie nastapilo w postaci, w jakiej znaki towarowe zostaly zarejestrowane, a
oznaczenie jest stosowane, co przedstawiono w uzasadnieniu zaskarzonego orzeczenia takze w formie wizualizacji.
Z oznaczeniem strony skarzacej zostaly poroéwnane znaki nie tylko wspoélnotowe, ale rowniez krajowe , bowiem
wprowadzana do obrotu przez (...) SA wodka jest nie tylko produkowana na terenie Polski, ale réwniez sprzedawana
detalicznie np. na L. im. F. C. w W.. W niniejszej sprawie elementy slowny, przestrzenny, kolorystyczny i graficzny
, charakterystyczne dla znakéw powodki sa rownie dystynktywne. Nalezy zwroci¢ uwage, ze wszystkie one sg $cile
ze soba powigzane, tworzac pewna calo$¢ koncepcyjna, ktéora powiela w swoich oznaczeniach pozwana.(...)jest
pojeciem nawigzujacym do trawy (kolor zielony) i zubra, ktére sa przedstawione graficznie i przez umieszczenie
zdzbla w butelce. Wieloletnie laczne ich uzywanie sprawia, ze wszystkie elementy znakéw towarowych sa przez
nabywcow kojarzone z producentem(...). Trafny jest wiec wniosek Sadu Okregowego, ze przeniesienie ich wszystkich
przez pozwana do oznaczenia identycznego towaru (napoje alkoholowe) stwarza wysokie prawdopodobiefistwo
wprowadzenia nabywcoéw w blad co do jego pochodzenia. Konsument jest identyfikowany nie tylko z oznaczeniem
stownym, ale rowniez z bardzo charakterystycznym oznaczeniem graficznym i przestrzennym. Konsument moze
nie pamietaé stylizacji sylwetki zubra, ale kojarzy , ze od lat powodka znakami towarowymi zawierajacymi taki
element graficzny sie posluguje . Moze nie pamietac¢ dlugosci trawki umieszczonej w butelce, ani tego czy jest ona
pojedyncza, czy podwojna, ale zapamieta koncepcje zagospodarowania przestrzeni butelki, ktora w przypadku znakéw
przestrzennych powddki ( wspolnotowego i krajowych) jest tozsama, wobec umieszczenia w przezroczystej butelce,
widocznego zdzbla trawy. Jest to bardzo wysoce dystynktywny element ( swoista ikona znaku ), ktéry zapada w
Swiadomosci odbiorcy , budujac jego sile odrbézniajaca . Apelujaca oznacza swdj produkt j. (...) de (...) , a wiec
francuskim odpowiednikiem nazwyf(...), stosownym na rynku francuskim w takim brzmieniu w reklamie towaru.
Ponadto w tej zlozonej nazwie miesci sie stowny znak towarowy R- (...) . Takze element kolorystyczny zieleni, jak
shusznie uznal Sad Okregowy, nalezy uznac¢ za dystynktywny . Podkre§li¢ jednak warto, ze krajowe znaki towarowe
R- (...) i R- (...), tego elementu w postaci koloru zielonego nie zawieraja. Jednak wykorzystanie innych elementéow



dystynktywnych charakterystycznych dla znakéw towarowych powodki w oznaczeniu pozwanej powoduje, iz nawet
gdyby nie towarzyszyt im kolor zielony nadal zachodzi ryzyko konfuzji.

W wypadku identyczno$ci dwoch towaréw prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad nie istnieje, jezeli inne
cechy towaréw, w tym zwlaszcza umieszczone na nich elementy stowne lub graficzne, pozwalaja na ich wyrazne
odrdznienie (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 3 pazdziernika 2008 r., I CSK 96/08, Lex nr 503483 oraz por.
wyrok Naczelnego Sagdu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2007 ., (...) 202/06, Lex nr 288175). Nie
mozna zgodzi¢ sie z argumentacjg pozwanej, ze opakowanie produkowanej przez nig wodki ziolowej opatrzone jest
wylacznie znakiem towarowym(...)a umieszczona pod nim etykieta, zawierajgca nazwe towaru oraz elementy graficzne
i kolorystyczne stuzy wylacznie jako oznaczenie produktu. Znak towarowy(...)w sytuacji zastosowana na opakowaniu
kumulacji elementéw podobnych z dystynktywnymi elementami znakéw powodki , nie jest dostatecznym elementem
neutralizujacym , ktéry pozwala na wyrazne odréznienie towaréw. Sam fakt wystepowania réznych elementow
slownych nie eliminuje mozliwosci btedu, gdyz charakterystyczne elementy dystynktywne znakéw towarowych
uprawnionej nawet w przypadku dodania elementu stlownego(...) nadal zachowuja w oznaczeniu niezalezng pozycje.
Racje ma Sad Okregowy, iz nawet jesli, w zamierzeniach pozwanej, kwestionowane elementy mialy stuzy¢ jedynie
przyozdobieniu opakowania, potencjalny nabywca bedzie je traktowat jako znak towarowy, szczegdblnie, ze wszystkie
(Yacznie) kojarzy¢ mu sie beda ze znakami towarowymi(...). Opakowanie jest jednym z glownych informacji o
produkcie i dla wielu klientéw stanowi wskaznik , ze towar pochodzi od konkretnego przedsiebiorcy. Opakowanie
funkcjonuje poniekad jako tzw. niemy sprzedawca, a jego wyglad wplywa na decyzje konsumentéw. Ponadto pewne
opakowania nie daja sie latwo oddzieli¢ w umystach konsumentéw od samego produktu, co ma miejsce szczegblnie
w przypadku towardw, ktore ze swojej natury moga by¢ przedmiotem obrotu jedynie w opakowaniach ( np. produkty
plynne czy sypkie) ( por. Katarzyna Jasifiska - Nasladownictwo opakowan produktéw markowych w $wietle prawa
wlasno$ci intelektualnej , Warszawa 2010 1., s 43-56).

Wprowadzenie w blad odbiorcéw, co do pochodzenia towaréw polega na mozliwoéci nieprawidlowego , nie
odpowiadajacego rzeczywistoSci przypisania przez przecietnego odbiorce uprawnionemu z rejestracji danego towaru
ze wzgledu na nalozony na niego znak. Uzycie znaku towarowego moze wywolywa¢ niebezpieczenstwo powstania
pomylek, co do tozsamoSci przedsiebiorstw lub niebezpieczenstwo pomylki, co do zwigzkéw laczacych uprawnionego
z rejestracji z osoba uzywajaca danego znaku. W pierwszym przypadku chodzi o pomytki przecietnego konsumenta,
ktéry nie moze odr6znié znakoéw osoby uprawnionej z rejestracji od znakdéw naruszyciela umieszczonych na takich
samych towarach i tym samym przypuszcza, ze wszystkie towary z takimi znakami pochodzg od uprawnionego z
rejestracji, badZ odr6znia znaki osoby uprawnionej od znakéw naruszyciela, lecz ze wzgledu na stopien podobienstwa
oznaczen i towardw uwaza, ze wszystkie towary z tymi znakami pochodza od uprawnionego z rejestracji. Natomiast w
drugim przypadku przecietny odbiorca odréznia znaki towarowe, jako oznaczenia produktow pochodzacych z r6znych
przedsiebiorstw, lecz ze wzgledu na podobiefistwo oznaczen i towardéw moze przypuszczac, ze przedsiebiorstwo
uzywajace podobnego znaku pozostaje z osobg uprawniona z rejestracji w zwigzkach organizacyjnych, gospodarczych
lub prawnych. W orzecznictwie Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci , jak rowniez Sadu Najwyzszego przyjmuje
sie (a stanowisko to w pelni prawidlowo podzielit w zaskarzonym wyroku Sad Okregowy), ze uzycie znaku
towarowego jest niezgodne z uczciwymi praktykami w przemys$le i handlu, w szczegbélno$ci wowczas, gdy jest
dokonywane w taki sposob, ze moze sprawia¢ wrazenie istnienia powigzan gospodarczych miedzy osobg trzecig a
wlascicielem znaku towarowego .Ustawodawca wspélnotowy kwalifikuje jako naruszenie juz samo ryzyko (mozliwo$¢,
prawdopodobienstwo) sprawiania wrazenia istnienia powigzan gospodarczych miedzy osoba trzecia uzywajaca znaku
bez jego zgody, a wlascicielem znaku towarowego (por. wyroki Trybunatlu Sprawiedliwo$ci z dnia 17 marca 2005 r.,
C-228/03, Lex nr 218887; z dnia 23 lutego 1999 r., C-63/97, Lex nr 110653, z dnia 29 wrze$nia 1998 r., C-39/97,
Lex nr 112555, z dnia 22 czerwca 1999 r., C- 342/97, Lex nr 112555, wyrok TS- Sadu I instancji z 23 pazdziernika
2002 r., T-104/01, Lex nr 114180 ). W okolicznoS$ciach rozpoznawanej sprawy Sad Okregowy prawidlowo ocenil , ze
istnieje ryzyko konfuzji , ktére moze wywolywa¢ niebezpieczenstwo powstania pomylek, co do zwiazkéw laczacych
uprawnionego z rejestracji z osoba uzywajaca spornego oznaczenia .



Nie doszlo rowniez do naruszenia art. 3 u.z.n.k. . W obecnym stanie prawnym nie zachodza przeszkody , aby
przepis ten stosowac jako podstawe prawna uzupelniajaca ochrone przedmiotéw praw wylacznych .Oznaczanie
towaréw konfuzyjnym oznaczeniem polega gléwnie na fizycznym nakladaniu danego oznaczenia na towar. W
judykaturze dominuje stanowisko, ktére Sad Apelacyjny w pelni podziela, ze sprzeczne z dobrymi obyczajami jest
wprowadzenie do obrotu gospodarczego wyrobu rodzajowo tozsamego z istniejacym na rynku jedynym tego rodzaju
wyrobem innego producenta, jezeli przyciagniecie uwagi klientébw nastgpilo w wyniku podobienstwa opakowan
wywolujacego pozytywne skojarzenia z utrwalonym w $wiadomosci klientéw wizerunkiem wyrobu wcze$niej
wprowadzonego. Dobre obyczaje kupieckie wyrazaja sie pozaprawnymi normami postepowania, ktérymi powinny
kierowa¢ sie przedsiebiorcy. Dobrym obyczajem kupieckim jest nie tylko niepodszywanie sie pod firme i renome
konkurencyjnego przedsiebiorstwa, lecz takze niewykorzystywanie cudzych osiagnie¢ w wypromowaniu nowego
produktu dla zaistnienia w $wiadomosci konsumentéw ze swoim, rodzajowo tozsamym, wyrobem bez ponoszenia
w tym celu wlasnych wysitkow i nakladéw finansowych. Taki obyczaj wywodzi sie z zakorzenionej w polskim
spoleczenstwie, i w kazdym razie zaslugujacej na aprobate, normy moralnej, zgodnie z ktéra nikt nie powinien
czerpaé nieuzasadnionych korzysci z cudzej pracy( por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 2 stycznia 2007 r. , V
CSK 311/06, LEX nr 259779 oraz wyroki Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 9 pazdziernika 2008 r., I ACa
244/08, Lex nr 519226 i Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 pazdziernika 2007 r., V ACa 469/07, Lex nr
519288). W kontekscie zebranego w sprawie materialu dowodowego nie budzi watpliwosci ( zeznania $wiadka R. K.
dyrektora marketingu pozwanej sp6lki) , iz apelujaca nie poniosta zadnych wysitkow i nakladow finansowych , w celu
wypromowania produktu oznaczonego spornym oznaczeniem, co w pelni uzasadnialo uznanie jej dzialan za delikt
nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

Uznajac apelacje za bezzasadna Sad Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. orzekl o jej oddaleniu. O kosztach
postepowania za druga instancje rozstrzygnieto stosownie do wyniku sporu w oparciu o art.98 § 11 § 3 k.p.c.
w zw. z art.1088 1 k.p.c. i art.3918 1 k.p.c. oraz § 13 ust.1 pkt 2 i § 11 ust. 1 w zw. z § 2 ust 2 rozporzadzenia
Ministra Sprawiedliwoéci z 28 wrzeénia 2002 roku w sprawie oplat za czynnoéci adwokackie oraz ponoszenia przez
Skarb Panstwa kosztéw nieoplaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu ( Dz. U. z 2002 r., nr 163, poz.1348,
z p6ézn.zm.)., zasadzajac od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwote 1260 zl tytulem zwrotu kosztow
zastepstwa procesowego (w wysokosci podwdjnej stawki minimalnej majac na uwadze stopien skomplikowania
sprawy oraz naklad pracy poniesionych przez pelnomocnika powoda na etapie postepowania apelacyjnego , m.in.
liczebnoé¢ i obszerno$c¢ sporzadzonych przez niego pism procesowych). .



