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i‘l. Zmienia zaskarzony wyrok w punkcie | w czesci dotyczacej
"Hochland Reich, Summer & Co" KG w Heimenkirch w Niemczech o
tyle, Zze zakazuje pozwanej Spoéldzielni Mleczarskiej w Piatnicy
uzywania w obrocie gospodarczym oznaczenia graficznego
przedstawiajacego drewniany skopek z jednym uchwytem
odchodzacym od gérnej krawedzi kubka na opakowaniach serkéw
twarogowych;

il. Oddala apelacje w pozostalej czesci;

lll. Zasadza od pozwanej na rzecz powoda 32.937 zt tytulem zwrotu

czesci kosztow procesu za wszystkie instancje.
UZASADNIENIE

Powodowie: Hochland Aktiengeselischaft z siedzibg w Heimenkirch Allgau w
Republice Federalnej Niemiec, Hochland, Reich, Summer & Co z siedzibg w
Heimenkirch w Republice Federalnej Niemiec oraz Hochland Polska sp. z 0.0. w
Kazmierzu wniesli o zakazanie pozwanej Okregowe] Spofdzielni Mleczarskiej w
Pigtnicy : uzywania w obrocie gospodarczym opakowan w ksztafcie skopka z dwoma
naprzeciwlegtlymi uchwytami znajdujacymi sie ponad gorng krawedzig kubka,
uzywania w obrocie gospodarczym na opakowaniu serkow twarogowych oznaczenia
graficznego przedstawiajacego drewniany skopek z jednym uchwytem odchodzgcym
od gobrnej krawedzi kubka, uzywania oznaczenia stownego ,puszysty’ dla serkéw
twarogowych oraz nakazanie: zniszczenia posiadanych opakowan serkdw Twoj
Smak Puszysty posiadajgcych ktorgkolwiek z wyzZze] wskazanych cech i
opublikowania w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku w dziennikach:
Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza | Dziennik oswiadczenia zawierajgcego
przeproszenie powoddéw za popetnione wobec nich czyny nieuczciwej konkurencii,
ewentualnie o upowaznienie Hochiand Polska sp. z o0.0. do opublikowania tego
o$wiadczenia na koszt pozwanej w przypadku gdyby ta nie dokonala jego publikacji
w terminie. Kazdy z powodoéw opierat swoje roszczenie na innej podstawie prawnej.
Powdd ad. 1) dochodzit roszezen z tytutu naruszenia praw do wzoru przemystowego,

powod ad. 2} - z tytutu naruszenia praw z rejestracji znaku towarowego, za$ powéd

ad. 3) - z tytutu popetnienia czynu nieuczciwej konkurenciji.



Pierwszy z powodow powolywat sie na to, iz zarejestrowat na terytorium Polski
wzor przemystowy przedstawiajgcy opakowanie przeznaczone do przechowywania
artykutow spozywczych | przediozyt wycigg z rejestru wzordbw przemystowych oraz
swiadectwo rejestracji w Urzedzie Patentowym nr 5337 z pierwszenstwem od dnia 28
czerwca 2002 r.

Drugi roszczenie wywodzit z miedzynarodowe] rejestracji w  trybie
Porozumienia Madryckiego znaku towarowego przestrzennego przedstawiajacego
ksztalt skopka z pojedynczym uchwytem odchodzacym od gornego obrzeza kubka.
Znak ten jest zarejestrowany pod numerem IR 736770, prawo trwa od dnia 17
sierpnia 1999 r. i skutki rejestracji obejmujg Polske. W latach 1993-1994 reklamowat i
wprowadzat we wiasnym imieniu i na witasny rachunek na rynek polski serki
twarogowe Almette w opakowaniu o ksztalcie skopka, a takze uzywat na nim
fantazyjnego okreslenia puszysty w komunikacji rekiamowej skierowanej do
konsumentow.

Trzeci wskazywal, Ze uzywane przez pozwang Spotdzielnie okreslenie
Jpuszysty” przystuguje jedynie jemu. Wskazat, ze uzywanie oznaczenia stownego
puszysty” w odniesieniu do serkdéw twarogowych stanowi czyn nieuczciwej
konkurencji wymierzony przeciwko jego interesom. Podat, ze od 1999 r. wprowadza
na terytorium Polski serki twarogowe Almette w opakowaniu o ksztatcie skopka,
zawierajgcym fantazyjne oznaczenie ,puszysty serek twarogowy”.

Powodowie powolywali sie na fakt, iz serki twarogowe Almette sg jednym z
kluczowych produktdow koncernu Hochland, a prowadzona dla tej marki polityka
reklamowa koncentruje sie reklamach telewizyjnych, ktére sg najdrozsza formg
reklamy. W reklamach pojawia sig¢ ksztalt skopka, przy czym w czeéci reklam jest to
wylacznie drewniany skopek bez dodatkowych oznaczen. Na strategie produktu
Almette skiada sie koncepcja opakowania, koncepcja reklamowa oraz okreslenie
Jpuszysty”, ktdre zostato wylansowane wytacznie dzieki intensywnym kampaniom
telewizyjnym. Prowadzone sg regularne badania rynku i percepcji opakowan przez
konsumentdéw | wynik badan wskazywat, ze opakowanie Almette stanowi najbardziej
wyrézniajgce sie i spojne wizerunkowo opakowanie serka kremowo - twarogowego.
Zlecone badania konsumenckie wykazaty, ze przestrzenny znak towarowy
przedstawiajgcy skopek ma wysokg zdolnos¢ odrbzniajgca, opakowanie Almette
zostato uznane za kojarzace sie konsumentom z jedng marka, korzysta z wysokiej

rencmy, a pozytywne skojarzenia sg przenoszone na produkt.



Wedlug powodow wprowadzany przez pozwang od jesieni 2004 r. serek
twarogowy Twoj Smak Puszysty przejat wszystkie gtéwne elementy wyrdzniajgce ich
produkt. Opakowanie serkéw z identyfikatorami ma ksztatt okragtego skopka lekko
rozszerzajgacy sie ku gorze, w ktorym od gérmego obrzeza kubka ku gorze odchodzg
dwa polozone po bokach naprzeciw siebie okragte i petne ucha. W ten sposob
nawigzuje do opakowania i skojarzen zbudowanych dla serka Almette. Ponadto
pozwana nie ponosi zadnych naktadow na reklame wyrobu Twoj Smak Puszysty, a
opiera strategie marketingowg na korzystaniu ze skojarzeri zbudowanych dzigki
promocji serka Almette. Lokuje tez w sklepach swoje serki w bezposrednim
sasiedztwie serkow Almette, co powoduje to, Ze odbiorca przenosi pozylywne
skojarzenia na tansze serki pozwanej.

W toku postepowania pierwszy z powoddéw powotywat si¢ na roszczenie
wynikajace z rejestracji wzoru przemystowego oparte na art. 105 ust. 3 i 4 ustawy z
dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (Dz. U. z 2003 r., nr 119,
poz. 1117 ze zm. - zwana dalej ppw). Utrzymywat, ze w tym zakresie ochrong objety
jest wytgcznie ksztalt opakowania i nie ma znaczenia renoma wzoru przemysfowego
oraz oznaczenia stowne i graficzne znajdujgce sie na opakowaniach. Powodowie
podnosili, iz powod ad. 3 stosuje opakowanie Almette odbiegajgce od wzoru
zarejestrowanego pod nr 5337, za$ pozwana stosuje do opakowania swoich serkdw
wzor opakowania zarejestrowany na rzecz powoda ad. 1.

Pozwana - Okregowa Spétdzielnia Mieczarska w Pigtnicy wniosta o oddalenie
powddztw oraz zawiadomienie o toczacym sig sporze i wezwanie do udziatu w
sprawie Greiner-Packaging sp. z o0.0. w Teresinie w charakterze interwenienta
ubocznego jako posiadacza prawa do wzoru przemystowego nr 7076 okreslajgcego
ksztait opakowania serka Twoéj Smak Puszysty. Twierdzita, ze roszczenia piérwszego
powoda z tytutu naruszenia praw z rejestracji wzoru przemystowego sg hiezasadne,
bowiem nie zastosowata jego wzoru ale wzér przemystowy nr 7076 i wskazywata na
roznice miedzy wzorami obu opakowan serkow, podnoszac Ze wywofujg one
odmienne ogdlne wrazenie na zorientowanym uzytkowniku. Podnosita tez, ze powédd
ad. 2 nie wykazat, ze przestrzenny znak towarowy IR 736770 jest chroniony w
Polsce, a ponadto opakowanie w formie skopka jest szeroko uzywane w obrocie dla
produktow mlecznych, w tym do pakowania serkéw twarogowych. Dodata, ze nawet

gdyby ksztatt skopka miat zdolno$¢ odrézniajacg wymagang dla znaku towarowego



to znak towarowy IR 736770 nie jest znakiem renomowanym i nie przystuguje mu tak
szeroka obrona jak chce tego powdd.

Pozwana podata tez, ze oznaczenie dla serkow wprowadzanych do obrotu od
poczgtku 1999 r. oraz nazwa producenta ,Pigtnica® stanowily i stanowig
wystarczajgca promocje nowego produktu jakim byt Twdj Smak Puszysty w 2005 r.
Dlatego nie mozna méwié o przenoszeniu skojarzen z opakowania w formie skopka
na serki twarogowe pozwanej. Zdaniem pozwanej roszczenia trzeciego powoda byty
niezasadne i zmierzaly do eliminacji z rynku konkurencyji, brak jest bowiem
przestanek o ktdérych mowa w art. 10 lub 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (Dz.U. nr 47, poz. 211 ze zm. - zwana dalej
uznk). Podata, ze opakowania jej produkiow roznig sie od opakowan Almette
kolorystyka, kompozycja, elementami graficznymi jak tez odmienng nazwa.
Drewniang tyzke ze $Smietang - element wykorzystywany przez Spoéidzielnie od
wprowadzenia na rynek serka Twdj Smak Puszysty w 2005 r. - powodowie
wprowadzili na swoim opakowaniu dopiero w 2006 r. w miejsce wystepujacego dotad
wizerunku skopka. Mogto to zmierza¢ do zblizenia wygladu opakowania Almette do
opakowania serka Two] Smak Puszysty. Tym samym wykorzystywanie ksztattu
skopka dia opakowania oraz wyrazu ,puszysty” nie stanowi podszywania sie pod
sukces rynkowy powoda.

Greiner-Packaging sp. z 0.0. w Teresinie wstgpita do procesu w charakterze
interwenienta ubocznego po stronie pozwanej | wniosta o oddalenie powddziwa. Jej
whioski dowodowe nie zostaly uwzglednione, z uwagi na to, Zze skutki prekluzji
dowodowej rozciggaly sie na interwenienta przystepujacego do sprawy po stronie
pozwanej.

Wyrokiem z dnia 13 pazdziernika 2009 r. Sad Okregowy w Biatymstoku oddalit
powoddztwa i obcigzyt powodow kosztami procesu na rzecz pozwanej i interwenienta
ubocznego.

Orzeczenie to zostato oparte o0 nastepujgace ustalenia faktyczne:

Hochland Aktiengeselischaft z siedzibg w Heimenkirch Allgau w Republice
Federalne] Niemiec zarejestrowat na terytorium Polski wzor przemystowy nr 5337
przedstawiajagcy opakowanie przeznaczone do przechowywania artykutow
spozywczych, zwlaszcza sera, z prawem pierwszenstwa od dnia 28 czerwca 2002 r.
Wowczas doszto do rejestracji roznych wersji opakowania w Urzedzie Patentowym

jako wzordéw przemystowych. Opakowanie, co do ktérego domaga sie ochrony
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charakteryzuje sie tym, ze ma ksztalt lekko rozciagajacego sig ku gorze okragtego
kubka o prostej $cianie bocznej. Od gornego odndza kubka ku gorze odchodzag dwa
przeciwlegte prostokgtne ucha, kazde poprzecznie na nim uksztattowanym owalnym
zarysem. Na $cianie bocznej, od wewnatrz ponizej goérnego obrzeza, kubek ma
obwodowag linie. Linia boczna kubka ma powierzchnie zewnegtrzng gtadka. Powaod
utrzymywat, ze stworzyt koncepcje opakowania oraz koncepcje reklamowa,

Okregowa Spétdzielnia Mleczarska w Pigtnicy w 2005 r. wprowadzita na rynek
serek Twéj Smak Puszysty. W opakowanie do serkéw smietankowych zaopatruje sig
w Greiner-Packaging sp. z 0.0. w Teresinie, ktory posiada na te opakowania prawo z
rejestracji wzoru przemystowego nr 7076 i frwa ono od 1 marca 2004 r. Przedmiotem
wzoru przemystowego jest kubek przeznaczony do pakowania produkiow
spozywczych, w ksztalcie odwroconego stozka, przecietego rownolegtymi wzgledem
siebie ptaszczyznami podstawy i wylotu, przy czym $ciana boczna ozdobiona jest
parg symetrycznie rozmieszczonych uszek, wysunietych ku gorze poza jej brzeg i
stanowigcych z nig jednolitg powierzchnie.

Majac to na uwadze Sad Okregowy doszedt do przekonania, ze roszczenia
powodow nie zastugujg na uwzglednienie.

W oparciu o opini¢ biegtego Grzegorza Urbanka ustalit, ze czysty ksztaft
skopka (IR 736770) jest scisle zwigzany z marka ,Almette’, jedynie sporadycznie z
markg konkurencyjng ,Pigtnica” strony . pozwanej. Skopek budzi pozytywne
skojarzenia, ktére przenoszone sa ha ocene produktu. Skopek z identyfikatorami
stanowiacy opakowanie wyrobu ,Almette” dodatkowo wzmacnia wizerunek tej marki i
opakowanie to dzieki identyfikatorom (nazwa) jednoznacznie kojarzy sie z markg
Almette”. Czysty skopek, bez identyfikatordw wyréznia sie pozytywnie na tle innych
opakowan, jest charakterystycznym opakowaniem przez swoj ksztatt i wywotywane
skojarzenia, jest silnie zwigzany z marka ,Almette”. Czysty skopek nie wystepuje w
obrocie rynkowym, gdzie wystepuje opakowanie w Kksztatcie skopka wraz z
identyfikatorami. Sam skopek bez identyfikatorow, podobnie jak z identyfikatorami
sprawia, ze potowa respondentow wiasnie z powodu tego opakowania jest sktonna
czesciej kupowad ,Almette” niz inne serki w innych opakowaniach. Konotacje: skopek
- dobry produkt wypracowata sobie latami aktywnych dziatan marka ,Aimette”, kiéra

na poiskim rynku zaistniata jako pierwsza z tym typem opakowania serkéw

twarogowych.



Zdaniem Sadu Okregowego opinia biegtego wskazuje, ze znak towarowy
powoda jest postrzegany przez konsumentow odrebnie od opakowania z
identyfikatorami.

Sad ten uznat jednak za uzasadniony zarzut pozwanej, iz znak towarowy IR
736770 w postaci, w jakiej zostat zarejestrowany, a wiec czystego skopka, nie jest
uzywany w obrocie rynkowym, co wyklucza mozliwos¢ objecia go ochrong
przewidziang w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Stwierdzit tez, ze strona powodowa nie wykazata, iz uzywanie przez pozwang
kubka podobnego do skopka mozZe przynosi¢ pozwanej nienalezng korzys¢ lub byé
szkodliwe dla odrozniajgcego charakteru badz renomy tego znaku, co zgodnie z art.
296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. stanowi warunek niezbedny ochrony renomowanego znaku
towarowego.

Uznat roéwniez, ze przedmiotowy znak towarowy nie posiada znamion
odrézniajgcych pierwotnych ani wtérnych, co potwierdza, jego zdaniem, decyzja z
dnia 4 grudnia 2006 r. wydana przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego
(OHIM) odmawiajgca uznania rejestracji- miedzynarodowego znaku towarowego IR
736770 na obszarze cafej Wspolnoty Europejskiej z powodu banalnej formy, nie
posiadajgcej zdolnosci odrozniajgcej, natomiast opinia biegtego G. Urbanka nie
moze by¢ dowodem na uzyskanie przez ten znak wtérnej zdoinosci odrozniajgce;,
gdyz respondentom okazano tylko opakowanie serka ,Almette”.

O kosztach procesu orzekt w mysl art. 98 k.p.c.

Apelacje od tego wyroku wniesli powodowie, ktorzy zarzucili Sadowi | instancji
naruszenie:

1. prawa do bezstronnego sgdu i zasady réwnosci stron (art. 32 ust. 1 { art. 45
ust. 1 Konstytucji RP) oraz art. 479" k.p.c. przez uwzglednienie spéznionego
zarzutu pozwanej dotyczgcego rzekomego nieuzywania znaku towarowego
IR-736770 oraz dopuszczenie dowodu z decyzji Urzedu Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego w sprawie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak
przestrzenny przedstawiajgcy skopek na terenie Wspélnoty Europejskiej;

"2, art. 479 § 2 k.p.c. przez uwzglednienie zarzutu istnienia istotnych réznic
pomiedzy wzorem przemystowym powoda ad 1) a wzorem zawartym w
opakowaniu pozwanej w sytuacji, gdy pozwana takiego zarzutu nie zgtosita;

3. art. 236 k.p.c. wzw. z art. 278 § 1 k.p.c. przez ustalenie w oparciu o opinie
biegtego Grzegorza Urbanka nieuzywania znaku towarowego IR-736770,



10.

11.

12.

pomimo Zze zbadanie tej okolicznosci nie bylo przedmiotem zlecone] opinii,
biegly nie posiadat do tego kompetencji, a ustalenia biegtego sg sprzeczne z
pozostaltym zgromadzonym w sprawie materiatem dowodowym;,

art. 233 § 1 k.p.c. przez btedne ustaienie, ze znak IR-736770 nie jest uzywany
na terytorium Polski i nie ma zdolnosci odrézniajace;;

art. 233 § 1 k.p.c. przez bledng ocene dowodu z badania Esteem Brand
Strategies i zeznan $wiadka Iwony Wyrzykowskiej i odmowienie
wiarygodnoéci tym dowodom, pomimo ze sg one spojne i tworzag logiczng
cato§¢ z pozostatlymi przeprowadzonymi w sprawie dowodami, w
szczegdinosci wynikami badania i opinii biegtego sadowego Grzegorza
Urbanka;

art. 105 ust. 4 p.w.p. w zw. z art. 278 k.p.c. przez przyjecie, ze do oceny
ogoblnego wrazenia wywolywanego przez wzory przemystowe przedstawiajgce
opakowania powszechnie dostepnych produktéw spozywczych niezbgdne jest
przeprowadzenie dowodu z opinii biegtego;

art. 105 ust. 3 i 4 p.w.p. przez przyjecie, ze zarejestrowanie na rzecz
interwenienta ubocznego pdzniejszego wzoru przemystowego nr 7076 wylacza
naruszenie praw do wczesniej zarejestrowanego wzoru powoda ad 1);

art. 105 ust. 4 w zw. z art. 104 ust. 2 p.w.p. przez przyjecie, ze rdznice
pomiedzy wzorem przemystowym powoda ad 1) a wzorem nr 7076 sg istotne;

art. 105 ust. 1i 2 p.w.p. przez przyjecie, ze zrzeczenie si¢ przez powoda ad 1)
odmiany wzoru przemystowego nr 5337, nie bedacej podstawg powddztwa,
wplywa na wiarygodnosé prawa z rejestracji w zakresie pozostatych odmian,
co do ktérych prawo to pozostaje w mocy;

art. 157 w zw. z art. 169 ust. 1 p.w.p. przez nieuwzglednienie uzywania znaku
przestrzennego w potgczeniu z innymi oznaczeniami i przyjecie, ze znak [R-
736770 nie byt uzywany na terytorium Polski w sposob rzeczywisty, pomimo
ustalenia, ze w opinii wiekszosci konsumentdéw znak przedstawiajacy ,czysty”
skopek jest jednoznacznie kojarzony z przedsiebiorstwem Hochland;

art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. przez nieuznanie znaku IR-737770 za znak
renomowany;

art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. przez przyjecie, ze uzywanie opakowania Twdj
Smak Puszysty nie moze przynosi¢ pozwanej nienaleznej korzysci oraz by¢
szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru lub renomy znaku [R-736770,
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pomimo Ze opakowanie pozwanej korzysta z i szkodzi wizerunkowi tego

znaku;

13.art. 153 wust. 1 pw.p. przez przyjecie, ze na zarejestrowany na
rzecz powoda ad 2) ksztatt skopka nie moze przystugiwac wytacznose,

14. art. 130 p.w.p. per analogiam w zw. z art. 316 § 1 K.p.c. przez przyjecie, ze
znak IR-736770 nie ma zdolnosci odroézniajacej;

15. art. 296 ust. 2 p.w.p. przez przyjecie, ze prawo ochronne udzielone pozwanej
na znak R-208655 stanowi przestanke oddalenia powodztwa,;

16. art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez jego niezastosowanie i przyjecie, ze dziatania
pozwanej nie stojg w sprzecznosci z dobrymi obyczajami oraz nie naruszajg
intereséw powoda ad 3), a takze poprzez pominiecie przestanki zagrozenia
intereséw powoda ad 3);

W oparciu o podniesione zarzuty powodowie wnosili o zmiane zaskarzonego
wyroku i uwzglednienie powodziwa.

Pozwana i interwenient uboczny domagali sie oddalenia apelacji.

Wyrokiem z dnia 26 lutego 2010 r. Sgd Apelacyjny w Biatymstoku zmienit
zaskarzony wyrok jedynie w czesci dotyczacej rozstrzygniecia o kosztach zastepstwa
procesowego, w pozostatlym zakresie oddalit apelacje.

Sad ten podzielit ustalenia faktyczne Sadu Okregowego i w przewazajgcym
zakresie takze jego ocene prawng i uznat za nieuzasadniony podniesiony w apelacji
zarzut naruszenia art. 479" § 2 k.p.c. przez uwzglednienie zarzutu pozwanej nie
uzywania w obrocie znaku towarowego IR 736770. Stwierdzit jednak, ze strona
powodowa uzywata sporny znak towarowy z identyfikatorami, co w rozumieniu art.
157 w zw. z art. 169 ust. 1 pw.p. takze stanowi rzeczywiste uzywanie
przestrzennego znaku towarowego.

Oceniajgc, czy jest to znak renomowany uznat, ze sftrona powodowa nie
wykazala tej przestanki z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. gdyz wskazujgca na taki
charakter znaku opinia biegtego G. Urbanka nie spetlnia wymaganych dla opinii
biegtego kryteribw w szczegdinosci zakresu badan przeprowadzonych przez
biegtego oraz stopnia stanowczosci, bowiem biegly, zgodnie z wnioskiem powoda,
zastosowal metode badawcza, ktdéra uniemozliwia uogodlnienie wynikéw na catg
populacje. Poniewaz w badaniach przeprowadzonych przez biegtego nie okazywano
respondentom skopka pozwanej, brak tez byto, zdaniem Sadu Apelacyjnego,
podstaw do przyjecia, ze zachodzi miedzy tymi znakami podobienstwo szczegdinego
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rodzaju, polegajgce na niebezpieczenstwie samego ich skojarzenia. Ocena wizualna
obu znakéw prowadzi za$ do wniosku, ze ich ksztalt zasadniczo sie rézni, a ksztatt
skopka jest szeroko stosowany w opakowaniach serkow twarogowych.

Sad drugiej instancji uznatl takze, Ze strona powodowa nie wykazata, iz
pozwana uzywajac znaku graficznego skopka uzyskata nienalezng korzy$c¢ lub ze
uzywanie przez nig tego znaku miato szkodliwy wplyw dla odrézniajacego charakteru
badz renomy znaku powoda.

Podzielit rowniez ocene Sadu pierwszej instancji, ze znak towarowy IR 736770
w postaci czystego skopka nie posiada zdolnoéci odrézniajgcej, co jego zdaniem
potwierdza miedzy innymi decyzja OHIM z dnia 4 grudnia 2006 r. Apelacyjny zarzut
naruszenia art. 479" § 2 k.p.c. przez dopuszczenie dowodu z tej decyzji Sad drugie;
instancji uznat za nieuzasadniony.

Stwierdzit, ze przedmiotowy znak towarowy nie nabyt takze wtérnej zdolnosci
odrbzniajacej, poniewaz opakowanie w ksztalcie skopka jest oznaczeniem
tradycyjnym, a opinia bieglego G. Urbanka nie moze potwierdzac¢ nabycia przez znak
wtdrnej zdoinosci odrdzniajacej, gdyz respondentom okazano tylko opakowanie
serka ,Almette”, co uniemozliwito im wypowiedzenie sie o graficznym znaku

pozwanej. ‘
W skardze kasacyjnej od tego wyroku Hochland, Reich, Summer & Co

zarzucit naruszenie:

- art. 382 w zw. z art. 232 i art. 278 k.p.c. przez niedopuszczenie z urzedu
dowodu z opinii biegtego na okoliczno$§¢ rozpoznawalnos$ci, skojarzen, sily
rynkowej oraz wartosci znaku towarowego przedstawiajacego ksztatt skopka,
popartej badaniami konsumenckimi przeprowadzonymi na reprezentatywnej
probie respondentéw w sytuacji, gdy Sad drugiej instancji uznat opinie
biegtego G. Urbanka za nieprzydatna ze wzgledu na zbyt matg liczbe
respondentéw, o czym strona powodowa dowiedziata sie dopiero z
uzasadnienia wyroku, co pozbawito ja mozliwosci dowodzenia okolicznosci
istotnej dla rozstrzygniecia sprawy;

- art. 385 k.p.c. w zw. z art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz art.
479" § 2 k.p.c. przez nieuwzglednienie apelacyjnych zarzutdw naruszenia
tych przepisow w wyniku dopuszczenia spdZnionego zarzutu nie uzywania
przez powoda znaku towarowego IR 736770 oraz spoznionego dowodu z
decyzji OHIM z dnia 4 grudnia 2006 r.;
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- art. 296 ust. 2 pkt 3 pw.p. przez bledng wykiadnie oraz niewdasciwe
zastosowanie w wyniku nie uznania znaku IR 736770 za znak renomowany i
uznania, e wykazanie takiego charakteru znaku towarowego wymaga
wykazania skojarzenia znaku powoda ze znakiem pozwanego oraz przez
uznanie, ze przewidziane w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. przestanki naruszenia
prawa ochronnego na znak renomowany, stanowig fakty wymagajace
dowodu, mimo ze sg to przestanki normatywne, ktorych ustalenia Sgd
powinien dokona¢ w drodze subsumcji pod norme prawng stanu faktycznego
obejmujgcego podobienistwo znakow i kontekst rynkowy ich uzywania;

- art. 169 ust. 1 i ust. 4 p.w.p. przez bledng wyktadnie, nie uwzgledniajaca
uzywania znaku IR 736770 wraz z innymi oznaczeniami w ramach
opakowania serka ,Almette”, jako rzeczywistego uzywania tego znaku na
terytorium Polski;

- art. 129 w zw. z art. 130 p.w.p. przez bledna wyktadnie i niewtasciwe
zastosowanie w wyniku przyjecia, ze znak IR 737700 nie ma zdolnosci
odrézniajacej oraz ze wykazanie jego zdolnosci odrozniajacej wymaga
poréwnania go ze spornym znakiem’ pozwanej;

- art. 4 ust. 1 Protokotu do Porozumienia madryckiego o migdzynarodowej
rejestracji znakéw przez bledng wyktadnie polegajacg na utozsamieniu znakuy
towarowego IR 736770, ktdrego ochrona zostata uznana na terytorium Polski,
ze znakiem towarowym przedstawiajacym identyczny ksztalt, ktérego
rejestracji odmowit OHIM | przyjecie stanowiska tego Urzedu co do braku
zdolnosci odrézniajacej do oceny znaku chroniohego na terytorium Polski.

W oparciu o powyzsze wnosit o uchylenie zaskarzonego wyroku w punktach I,
M Il w zakresie, w jakim Sad Apelacyjny oddalit jej apelacje oraz zasadzit od niej
koszty postepowania apelacyjnego i przekazanie sprawy w tym zakresie do
ponownego rozpoznania i rozstrzygniecia o kosztach postepowania kasacyjnego.

Wyrokiem z dnia 10 lutego 2011 r. Sad Najwyzszy uchylit zaskarzony wyrok w
czesci oddalajacej apeiacje Hochland, Reich, Summer & Co i sprawe w tym zakresie
przekazat do ponownego rozpoznania Sadowi Apelacyjnemu.

Uznat za nieskuteczny zarzut naruszenia art, 385 k.p.c. w zw. z art. 479™ §2
k.p.c. wskazujac, ze nawet gdyby stanowisko Sadu Apelacyjnego o dopuszczalnosci
powofania si¢ przez pozwang na nieuzywanie przez powodke przedmiotowego
znaku towarowego naruszato powyzsze przepisy, to uchybienie to nie miato wptywu
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na rozstrzygniecie sprawy, bowiem Sad drugiej instancji, odmiennie niz Sad
Okregowy, nie podzielit tego zarzutu i przyjat, ze strona powodowa uzywata sporny
znak towarowy wraz z dodatkowymi oznaczeniami stowno-graficznymi, a wigec w
sposéb przewidziany w art. 169 ust. 4 pkt 1 wzw. z art. 154 p.w.p.

Nie uwzglednit takze zarzutu naruszenia powyzszych przepisbw przez
nieuwzglednienie naruszenia przez Sad pierwszej instancji art. 479" § 2 kp.c. w
wyniku dopuszczenia dowodu z decyzji z dnia 4 grudnia 2006 r. Urzedu Harmonizacj
Rynku Wewnetrznego o odmowie udzielenia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak przestrzenny na terytorium Unii Europejskiej. Wskazat, ze Sad drugiej instancji
ocenit ten zarzut apelacyjny za nieskuteczny na podstawie art. 162 zd. drugie k.p.c.,
a zarzut naruszenia tego przepisu nie zostat zgtoszony w skardze kasacyjnej.

Sad Najwyzszy przychylit sie natomiast do zarzutu naruszenia art. 382 k.p.c. w
zw. z art. 278 k.p.c. i art. 232 k.p.c. odnoszagcego sig do stanowiska Sadu
Apelacyjnego dotyczacego dowodu z opinii bieglego G. Urbanka.

Wskazat, ze zakwestionowany przez Sad Apelacyjny dowdd z tej opinii zostat
dopuszczony przez Sad Okregowy celem ustalenia rozpoznawalnosci, skojarzen, sity
rynkowej oraz wartosci znaku towarowego IR 736770, ktdrego ochrona jest
przedmiotem powoédztwa. Sg to okoliczno$ci wymagajace wiadomosci specjalnych
oraz istotne dla rozstrzygniecia sprawy, majace wykazac charakier odrézniajgcy
przedmiotowego znaku towarowego oraz jego renome. Sad zlecit bieglemu wydanie
opinii na podstawie badan jakosciowych - wywiadu grupowego, kiére biegly
przedstawit jako charakteryzujgce sie najmniej doktadnymi wynikami i jednoczesnie
nie podzielit zarzutow strony pozwanej kwestionujgcych prawidtowos¢ i przydatnosé
tak wydanej przez biegtego opinii. Poczynit takze na jej podstawie ustalenia
faktyczne. Z kolei Sad drugiej instancji, ktory rozpoznawat apelacje tylko powoddw,
nie zawierajacg zarzutow do powyzszej opinii, uznat te opini¢ za pozbawiong mocy
dowodowej ze wzgledu na niereprezentatywny zakres badan stanowigcych jej
podstawe i w wyniku tego stwierdzil, ze strona powodowa nie udowodnita, iz
przedmiotowy znak towarowy posiada zdolnos¢ odrézniajgce oraz ze jest znakiem
renomowanym.

Zdaniem Sadu Najwyzszego, Sad Apelacyjny w ten sposob nie tylko
wykroczyt poza zarzuty procesowe apelacji, ktérymi byt zwigzany i uczynit to na
niekorzy$é strony apelujacej, lecz faktycznie pozbawit jg takze mozliwosci wykazania

swoich twierdzent w dalszym postepowaniu. SN podkreslit, ze Sad il instancji nie
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odrzucit korzystnej dla strony powodowej opinii bieglego z powodu jej sprzecznosci z
zasadami logiki lub do$wiadczenia zyciowego (art. 233 § 1 kp.c), lecz ze wzgledu
na nieprawidtowa metodologie badar poprzedzajacych opinig, ktdra biegly postuzyt
si¢ zgodnie ze zleceniami i tezg dowodowg sformutowana po konsultacjach i
rozwazeniu przez Sad innych mozliwych wariantow badan. W tej sytuacji strona
powodowa nie miata zadnych podstaw do przypuszczen, ze Sad Apelacyjny w
wyniku jej apelacji uzna opinie biegtego za pozbawiona mocy dowodowsj, a tym
samym nie miata podstaw by zglosi¢ wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii
bieglego wydanej na podstawie innych badan. Zdaniem Sadu Najwyzszego w takiej
sytuacji powinnos$cig Sadu Apelacyjnego byio poinformowanie strony powodowej o
swoich zastrzezeniach, by umozliwic jej ewentualne zgtoszenie odpowiedniego
wniosku dowodowego albo dopuszczenie z urzedu dowodu z opinii bieglego
spetniajacej wymagania Sadu Il instancji co do metodologii badan majacych stanowié
jej podstawe. Zaniechanie tego pozbawito strone powodowg mozliwosci dowodzenia
okolicznosci istotnych dla zgloszonego przez nig roszczenia i w konsekwengji stato
sie przyczyng wydania niekorzystnego dfa niej wyroku.

Przechodzac do oceny zarzutéw naruszenia prawa materialnego Sad wskazat,
ze strona powodowa roszczenia opierata na dwoéch podstawach przewidzianych w
art. 296 ust. 2 pkt 2i 3 p.w.p., ale w skardze kasacyjnej jej zarzuty ograniczaty sie do
naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., a wiec naruszenia prawa ochronnego
renomowanego znaku towarowego oraz wigzacej sie z tym kwestii zdolnosci
odrozniajgcej znaku towarowego (art. 129 w zw. z art. 130 p.w.p.), w tym znaku
towarowego zarejestrowanego na ferytorium Polski zgodnie z art. 4 ust. 1 Protokotu
do Porozumienia madryckiego oraz uzywania znaku towarowego (art. 169 ust. 1i 4
p.w.p.). W zwigzku z tym podat, ze rozstrzygniecie powédztwa opartego na tym
przepisie wymaga badania przez Sad czy naruszony znak towarowy jest
zarejestrowany na terytorium Polski, czy jest znakiem renomowanym, czy
naruszyciel uzywa bezprawnie w obrocie gospodarczym znaku podobnego lub
identycznego, pdZniejszego w stosunku do renomowanego i czy uzywanie to moze
mu przynieS¢ nienalezng korzy$¢ Iub moze byé szkodliwe dla odrézniajacego
charakteru badz renomy znaku wczeéniejszego.

Sad NajwyZzszy powolujgc sie na tres¢ art. 120 ust. 1 p.w.p., art. 129 ust. 1 pkt
2 just. 2 pkt 1 p.w.p., art. 130 p.w.p. i art. 169 ust. 4 p.w.p. wskazat, Ze w ninigjsze;

sprawie przedmiotem zgloszonej ochrony jest znak towarowy zarejestrowany na
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terytorium Polski, a wiec korzystajacy z domniemania posiadania zdolnosci
odrozniajacej. Dlatego Sady obu instancji oceny, Zze znak ten nie posiada zdolnosci
odrézniajacej, dokonaty na podstawie okolicznoéci, ktére nie moga stanowic i€
uzasadnienia. Ocene o braku pierwotnej zdoinosci odrézniajacej znaku towarowego
IR 736770 Sad Apelacyjny wywiodt bowiem z decyzji Urzedu Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego (OHIM) z dnia 4 grudnia 2006 r. odmawiajacej czasowo rejestracji
tego znaku na obszarze catej Wspolnoty Europejskiej z powodu braku charakteru
odrozniajacego zgloszonego do rejestraci trojwymiarowego znaku graficznego w
postaci skopka. Tymczasem decyzja ta, a wigc i ocena o braku zdolnosci
odrozniajacej ,czystego”™ znaku graficznego skopka dotyczy catego obszaru
Wspélnoty Europejskiej i oznacza, ze OHIM uznal, iz nie mozna przyjaé jego
zdolnosci odrézniajacej we wszystkich paristwach na terytorium catej Wspélnoty. Ta
ocena nie dotyczy natomiast poszczegéinych panstw cztonkowskich, na terytorium
ktérych znak ten moze mie¢ zdolno$¢ odrozniajacy zarowno pierwotna, jak i widrna,
w wyniku wieloletniego uzywania. Oceniajgc, czy krajowy znak towarowy ma
zdolnosé odrozniajaca nalezy zatem braé. pod uwage jego postrzeganie przez
relewantnych odbiorcow na obszarze, dla kiorego wniesiono o rejestracje, a jezeli
znak rejestracje juz uzyskat, to na tym obszarze, na ktorym jest zarejestrowany i
uzywany, a nie na catym obszarze Wspélinoty Europejskiej. Z tych wzgledéw w
ocenie Sadu Najwyzszego powotana przez Sady obu instancji decyzja OHIM z dnia 4
grudnia 2006 r. nie moze stanowi¢ podstawy do stwierdzenia braku zdolnosci
odrézniajacej na terytorium Polski znaku towarowego IR 736770.

Sad Najwyzszy za uzasadniony uznat tez zarzut naruszenia art. 129 w zw. z
art. 130 p.w.p. przez odmoéwienie wtérnej zdoinosci odrozniajgce) przedmiotowemu
snakowi towarowemu zarowno ,czystemu’, jak i uzywanemu z dodatkowymi
oznaczeniami, na podstawie przestanki w postaci _mozliwosci odréznienia znakow
towarowych obu stron przez przecietnych konsumentow” a takze przyjecia przez Sad
Apelacyjny, ze wykazanie zdolnosci odrézniajace] znaku towarowego IR 736770
wymaga poréwnania go z kwestionowanym znakiem strony pozwane] a
wystepowanie migdzy tymi znakami istotnych réznic, ktore Sad Apelacyjny wskazat
na podstawie wiasnej oceny wizualnej, ,uniemozliwia wprowadzenie przecietnego
konsumenta w btad”. Uznat, ze wywdd ten nie jest jasny i w istocie nie wiadomo
dlaczego Sad Il instancji odméwit przedmiotowemu znakowi towarowemu wtornej

zdolnoéci odrozniajacej oraz dlaczego przy ocenie tej przestanki rozwazat réznice



15

miedzy znakami i kwestig mozliwosci wprowadzenia konsumentéw w biad, mimo ze
w Swietle art. 120 ust. 1 oraz art. 129 ust. 2 p.w.p. okolicznosci te nie majg
decydujacego znaczenia. Zdolno$¢ odrozniajaca znaku towarowego nalezy badaé w
odniesieniu do danych towardw i ustug i oceniaé, czy w odbiorze przecietnego
nabywcy tych towardw i ustug, dobrze poinformowanego, przezornego i rozsgdnego
oznaczenie to umozliwia odrdznienie towarow i ustug jednego przedsiebiorcy od
takich samych lub podobnych towaréw i ustug innego przedsiebiorcy (wyroki ETS z
dnia 29 kwietnia 2004 r. C- 456/01P i C-457/01w sprawach P Henkel przeciwko
OHIM i z dnia 12 stycznia 2006 r. C-173/04 P w sprawie Deutsche SiSi-Werke
przeciwko OHIM, Zb. Orz. Str. 1-551, pkt 25).

Sad uwzglednit tez zarzut dokonania btgdnej wykladni art. 296 ust. 2 pkt 3
p.w.p. i jego niewtasciwe zastosowanie w zakresie oceny czy przedmiotowy znak jest
znakiem renomowanym oraz czy nastgpito naruszenie prawa ochronnego na znak
renomowany. Wskazat, ze omawiany przepis nie zawiera definicji renomowanego
znaku towarowego i przewiduje jedynie specyficzne przestanki ochrony przyznanej
znakom renomowanym. Dlatego Sad Apelacyjny powinien byt dokonaé wykiadni
pojecia znaku renomowanego.

W zwigzku z tym Sad Najwyzszy wskazat, ze definicje pojecia renomowanego
znaku towarowego przyjmowane w literaturze oraz orzecznictwie Europejskiego
Trybunatu Sprawiedliwosci i orzecznictwie Sadéw polskich roznig sie, podobnie jak
stanowiska co do przestanek pozwalajacych na przyjecie takiego charakteru znaku,
co w znacznym stopniu jest wynikiem uzycia réznych okreslen w tekstach przepisow
przyjetych w poszczegolnych panstwach. Przedstawiajac te definicie ostatecznie
przyjal, ze renomowanym znakiem towarowym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3
p.w.p. jest znak towarowy znany znacznej czesci odbiorcéw towaréw | ustug
oznaczonych tym znakiem, posiadajgcy site atrakcyjng przyciggania i wartosé
reklamowg wynikajacg z utrwalonego w $wiadomoséci odbiorcéw przekonania o
bardzo dobrych cechach towaru nim opatrzonego. Renoma znaku towarowego
powstaje w wyniku jego diugotrwatego uzywania, intensywnej promocji i utrwalenia u
odbiorcow przekonania o dobrej jakosci towaréw nim oznaczonych. Badanie tych
okolicznosci pozwala na ocene czy znak jest znakiem renomowanym, przy czym, jak
wskazano wyzej, przez uzywanie znaku rozumie sie, zgodnie z art. 169 ust. 4 pkt 1 w
zw. z art. 154 p.w.p., takze uzywanie go tgcznie z innymi oznaczeniami, nie

zmieniajgcymi jego odrézniajgcego charakteru.
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W swietle powyzszego ocenit jako nieuprawnione stanowisko Sadu
Apelacyjnego odnoszace ocene renomy znaku powoda jedynie do uzywania go w
.czyste]” postaci, bez dodatkowych oznaczen stowno-graficznych. Nie podzielit tez
wniosku, ze z faktu, iz ,czysty” skopek uzywany przez strone powodowg jest
charakterystycznym opakowaniem przez swoj ksztaft i wywotane skojarzenia i jest
silnie zwiazany z marka ,Almette” oraz budzi pozytywne skojarzenia przenoszone na
ocene produktu wynika, iz to przede wszystkim ta marka (nazwa) ,Almette”, a w
mniejszym stopniu sama forma skopka, decyduje o pozycji produktéw powoda na
rynku. Te ustalenia bowiem, podobnie jak wynikajgcy z opinii biegtego M. Lewickiego
fakt, ze sam wizerunek skopka budzi pozytywne skojarzenia i ponad 69% odbiorcow
wskazato go jako mogacy mie¢ wplyw na ich decyzie o wyborze produktu, mogg
prowadzi¢ do wniosku, ze odbiorcy samoistnie kojarza czysty skopek, jako znak
towarowy, ze Zrédiem pochodzenia fowaru, ktérym jest producent serka, co moze
swiadczyé o duzej rozpoznawalnosci tego znaku, a fakt, ze ksztat ten budzi
pozytywne skojarzenia przenoszone na produkt, moze $wiadczy¢ o jego renomie.

Za uzasadnione uznat takze zarzuty-odnoszace sie do wadliwej wykiadni art.
296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. dokonanej przez Sad Apelacyjny w zakresie pozostatych
przestanek naruszenia prawa do znaku renomowanego przewidzianych w tym
przepisie. Wskazat, ze stanowisko przyjmujace, ze powod powinien udowodnic te
okolicznoéci jest nieuzasadnione. Skuteczno$¢ ochrony renomowanego znaku
towarowego przewidziane] w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. nie wymaga bowiem
wykazania przez uprawnionego, ze uzywanie podobnego znaku towarowego
przyniosto uzywajacemu nieuzasadniong korzys¢ lub bylo szkodliwe dla
odrézniajgcego charakteru bgadZz renomy znaku wczeéniejszego. W przepisie tym
jednoznacznie wskazano, ze wystarczajacg przestanka jego zastosowania jest sama
mozliwosé¢ uzyskania przez naruszajgcego nienaleznej korzysci lub sama mozliwo$e
szkodliwego oddziatywania dla odrozniajgcego charakteru badZz renomy znaku
wczesniejszego. Przestanki te zatem majg charakter normatywny i hipotetyczny.
Whystarczajgca jest sama mozliwoS¢ czerpania przez naruszajgcego nienaleznej
korzysci z charakteru odrézniajgcego lub renomy znaku towarowego, a wigc samo
prawdopodobienstwo, Zze naruszajacy mogiby wykorzysta¢ $Srodki i nakfady

finansowe poczynione wczesniej przez uprawnionego na zbudowanie renomy znaku

towarowego i przyciagniecie nabywcow.
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Podat tez, Zze Sad Apelacyjny nie tylko dokcnat wadliwej wyktadni art. 296 ust.
2 pkt 3 pw.p. w zakresie powyzszych przestanek, lecz takze wyprowadzit
nieuprawnione wnioski z tym przedmiocie z opinii biegtego M. Lewickiego pomijajgc
te jej ustalenia, z ktorych wynika, iz sam wizerunek skopka uzyty na opakowaniu
serkdw, moze w ocenie 69% konsumentow mie¢ wptyw na ich decyzje o wyborze
towaru, a zatem potencjalnie moze wplyna¢ na zakup produktu strony pozwanej
postugujacej sie takim opakowaniem. Okoliczno$¢ ta ma istotne znaczenie dla oceny,
czy uzywanie przez strone pozwang zakwestionowanego znaku moze przyniesé jej
nienalezng korzys¢ kosztem strony powodowej, ktéra jako pierwsza uzywata taki

znak towarowy i na jego promocje w ciggu kilku lat poniosta znaczne koszty.

Rozpoznajac sprawe ponownie Sad Apelacyjny ustalit i zwazyt, co

nastepuje:
Apelacja powoda jest zasadna czesciowo.

Stosownie do art. 398%° k.p.c. Sad, ktéremu sprawa zostata przekazana,
zwigzany jest wykiadnia prawa dokonang w tej sprawie przez Sad Najwyzszy. W
uchwale z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie lIl CZP 162/06 Sad Najwyzszy wyrazit
poglad, iz wyktadnia prawa dokonana przez Sad Najwyzszy (art. 398%° k.p.c.) moze
uzasadniaé powotanie przez strong nowych faktéw i dowodéw (art. 381 k.p.c.) -
OSNC 2008/5/47.

Rozpoznajgc sprawe ponownie sad |l instancji winien mie¢ tez na wzgledzie
zakres zaskarzenia wynikajacy ze skargi kasacyjnej. Rozpoznajgc sprawe ponownie
nalezato zatem odnie$¢ sie do apelacji powoda Hochland Reich Summer & Co w
Heimenkirsch.

Odnoszgc sie na wstepie do zgloszonego przez powoda z ostroznosci
procesowej wniosku dowodowego o dopuszczenie w postepowaniu apelacyjnym
dowodu z opinii biegtego z zakresu zarzgdzania markg na okolicznosé
rozpoznawainosci, skojarzen, sity rynkowej oraz wartosci znaku towarowego IR
736770, wskazac nalezy, iz byto to zbedne ze wzgledu na bogaty materiat dowodowy
zgromadzony w trakcie niniejszego postepowania.

Ponadto z ustalen zawartych w opinii biegtego Grzegorza Urbanka wynika, ze
czysty ksztalt skopka jest sciSle zwigzany z markg Almette i w percepcji
zdecydowane] wiekszosci respondentow skopek rowna sie Almette. Skopek budzj
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pozytywne skojarzenia - smaczny, zdrowy. Biegly podkresit, ze pozytywne
skojarzenia przenoszone sg na ocene produktu, zas serek postrzegany jest jako
produkt wysokiej jakosci, zdrowy i smaczny. Z dotaczonych do opinii wynikow badan
wynika, ze sam skopek bez identyfikatora jak i z identyfikatorem wywiera ten skutek,
Ze potowa badanych z powodu samego opakowania byta skionna czesciej kupowaé
serek Almette niz inne serki tego rodzaju w odmiennych opakowaniach.

Sad | instancji wskazat w oparciu o wnioski wynikajace z opinii biegtego, ze
znak towarowy w postaci skopka jest postrzegany przez konsumentoéw odrebnie od
opakowania wraz z identyfikatorami. Kwestia ta na obecnym etapie postepowania nie
ma istothego znaczenia bowiem Sgd Apelacyjny rozpoznajac sprawe wczesnigj
przyjat, iz strona powodowa uzywala sporny znak towarowy wraz z dodatkowymi
oznaczeniami stowno-graficznymi, a zatem w sposodb przewidziany w art. 169 ust.4
pkt 1 w zw. z art. 154 p.w.p. Sad | instancji w sposéb szczegstowy odnidst sie do
zarzutéw pozwanej kwestionujacych prawidtowos¢ i przydatnos¢ sporzadzonej opinii
i zasadnie nie znalazt podstaw do ich uwzglednienia. Ponadto wnioski wynikajgce z
tej opinii znajdujg odzwierciedlenie w pozostatym materiale dowodowym, w tym opinii
drugiego z biegtych. W tych okolicznosciach brak bylo podstaw do zakwestionowania
korzystnych dla powoda ustaleit wynikajgcych z opinii biegtego, pomijajac juz kwestie
wykroczenia poza granice zarzutéw apelacji. Opinia sporzadzona przez biegtego jest
zgodna z zasadami logiki i doswiadczenia zyciowego, a ponadto spetnia wymogi
przewidziane w art. 285 § 1 k.p.c.

Strona powodowa pierwotnie jako podstawe dochodzonego roszczenia
powolywata art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 pw.p.,, za§ w skardze kasacyjnej zarzut
naruszenia prawa materialnego ograniczyta do art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., a zatem
naruszenia prawa ochronnego renomowanego znaku towarowego oraz zwigzang z
tym kwestie zdolnosci odrdzniajgcej znaku towarowego, w tym znaku towarowego
zarejestrowanego na fterytorium Polski zgodnie z art. 4 ust. 1 Protokolu do
Porozumienia madryckiego oraz uzywania znaku towarowego.

Stosownie do art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo wlasnosci przemystowej
naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym uzywaniu w
obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku
towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towardw, jezeli takie
uzywanie moze przynies¢ uzywajacemu nienalezna korzys¢ lub by¢ szkodliwe dia

odrézniajgcego charakteru badz renomy znaku wczeséniejszego.
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Przedmiotem dalszych rozwazan powinny byc¢ zatem kwestie dotyczace
ustalenia czy naruszony znak towarowy jest zarejestrowany na terytorium Poliski, czy
jest znakiem renomowanym, czy pozwana uzywa w obrocie gospodarczym znaku
podobnego lub identycznego, pdzniejszego w stosunku do renomowanego oraz czy
uzywanie to moze przynie$C jej nienalezng korzysé Ilub byé szkodliwe dia
odrozniajacego charakteru badz renomy znaku wcze$niejszego.

Stosownie do Art. 120 ust. 1 p.w.p. znakiem towarowym moze by¢ kazde
oznaczenie, ktére mozna przedstawi¢c w sposob graficzny, jezeli oznaczenie takie
nadaje sie do odréznienia towaréw jednego przedsiebiorstwa od towaréw innego
przedsiebiorstwa. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1 cytowanego przepisu,
moze byc w szczegolnosci wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna,
forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a takze melodia lub inny
sygnat dzwickowy.

W dwietie cytowanego przepisu oraz stosownie do art. 129 ust. 1 pkt 2 i ust. 2
pkt 1 p.w.p. zdolnos¢ odrézniajgca jest konieczng cecha znaku towarowego, bez
ktorej znak nie jest znakiem towarowym i nie moze zostac zarejestrowany.

W uzasadnieniu wyroku uwzgledfuiajqcego skarge kasacyjng w niniejszej
sprawie Sad Najwyzszy wskazat, ze znak towarowy korzysta z domniemania
posiadania zdolnosci odrozniajgcej, domniemanie posiadania takiej zdolnoéci winno
by¢ obalone przez strone pozwang, za$ ocena zdolnosci odrézniajacej takiego znaku
powinna uwzglednia¢ regulacje art. 130 p.w.p. w Swietle ktérej przy ocenie, czy
oznaczenie ma dostateczne znamiona odrdzniajgce nalezy uwzgledni¢ wszystkie
okolicznosci zwigzane z oznaczaniem nim towardw w obrocie, w tym takze to, ze w
nastepstwie uzywania znak ten nabrat charakteru odrézniajacego w przecietnych
warunkach obrotu. Ze wzgledu na to, ze zgodnie z art. 169 ust. 4 p.w.p. przez
uzywanie znaku towarowego rozumie sie réwniez uzywanie znaku réznigcego sie od
znaku, na ktory udzielono prawa ochronnego, w elementach nie zmieniajacych jego
odrozniajacego charakteru, przy ocenie czy znak towarowy nabyt widrng zdolnosé
odrozniajaca w wyniku uzywania, konieczne jest badanie tej kwestii w odniesieniu
zarowno do samego ,czystego” znaku fowarowego, jak i znaku z dodatkowymi
oznaczeniami graficznymi : identyfikatorami stownymi lub graficznymi, jezeli znak jest
w taki sposdb uzywany.

W niniejsze] sprawie bezspornym bylo, Zze opakowanie serka ,Almette”,

ktorego czescig jest znak przestrzenny IR 736770 jest uzywane w obrocie w sposob
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diugotrwaty i intensywny. Dowody zebrane w sprawie w postaci opinii biegtych w
sposob jednoznaczny wskazuja, iz czysty znak IR 736770 cieszy sie dobrg
znajomosciag wérod potencjalnych odbiorcow, przysparza wartosci serkom
sprzedawanym w opakowaniu zawierajacym fen znak, pocigga za sobg pozytywne
skojarzenia. Nie budzi watpliwosci, iz uzyskanie tak wysokich ocen w badaniach nie
bytoby mozliwe do uzyskania gdyby uzywanie znaku IR 736770 nie bylo uzywaniem
rzeczywistym, w przeciwnym razie nie daloby sie zadng miarg uzasadni¢ | wyjasnic
wysokiej rozpoznawalnosci tego znaku wsrod odbiorcow.

W niniejszej sprawie przedmiotem ochrony jest znak towarowy zarejestrowany
na terytorium Polski, a zatem korzystajgcy z domniemania posiadania zdolno$ci
odrézniajgcej. Sad | instancji poczynit w tej kwestii prawidtowe ustalenia faktyczne,
za$ ich przytaczanie mimo odmiennego stanowiska strony pozwanej jest zbedne.
analogiczne bowiem stanowisko w tej kwestii zajgt Sad NajwyzZszy rozpoznajgc
skarge kasacyjng powoda.

Dokonujac oceny zdolnosci odrdzniajacej krajowego znaku towarowego
nalezy w Swietle pogladu wyrazonego przez Sgd Najwyzszy mieC na wzgledzie jego
postrzeganie przez relewantnych odbiorcow na obszarze na ktérym jest
zarejestrowany i uzywany, a nie na catym obszarze Wspdlnoty Europejskiej. W tych
okoliczno$ciach decyzja Urzedu Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM) z dnia 4
grudnia 2006 r. odmawiajaca czasowo rejestracji trojwymiarowego znaku graficznego
w postaci skopka na obszarze catej Wspdlnoty Europejskiej z powodu braku
charakteru odrozniajgcego nie mogta stanowi¢ podstawy do stwierdzenia braku
zdolno$ci odrézniajgcej na terytorium Polski znaku towarowego IR 736770.

Nabycie przez znak towarowy witornej zdolnosci odrdzniajgcej nastepuje w
wyniku dtugotrwatego uzywania, za$ zdolnos¢ ta moze dotyczy¢ samego czystego
znaku jak i znaku uzywanego z dodatkowymi oznaczeniami. W okolicznosciach
niniejsze] sprawy bezspornym jest, ze strona powodowa uzywata znak towarowy w
rozumieniu art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. wraz z dodatkowymi oznaczeniami stowno-
graficznymi.

Stosownie do cytowanego art. 120 ust. 1 oraz art. 129 ust. 2 p.w.p. zdolno$é
odrézniajgaca znaku towarowego wystepuje wiedy, gdy dany znak nadaje sie do
odréznienia towardw jednego przedsiebiorstwa od towarow innego przedsigbiorstwa.
W zwigzku z tym zdolno$¢ odrdzniajacg nalezy badalé w odniesieniu do danych

towarow i oceniaé, czy w odbiorze przecietnego nabywecy tych towardw, przezornego,
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- dobrze poinformowanego oznaczenie to umozliwia odréznienie towardw i ustug
jednego przedsiebiorcy od takich samych lub podobnych towardw i ustug innego
przedsiebiorcy.

Z opinii biegtego Grzegorza Urbanka wynika, na co wskazano wyzej, ze nawet
czysty znak skopka uzywany przez powoda bez identyfikatordw, jest
charakterystycznym opakowaniem przez swdj ksztatt oraz wywotane skojarzenia
oraz jest silnie zwigzany z markg powoda. Rowniez biegly Mikofaj Lewicki wskazat,
ze wizerunek skopka jest elementem réznicujacym produkt i budujacym jego
tozsamosc wsréd innych produktow i ten ksztat opakowania jest najbardziej
charakterystycznym elementem wyrozniajacym opakowanie strony pozwanej
sposrod innych marek i jednoczeénie jest postrzegany jako zblizony do ,Almette” i w
stosunku do tej marki wtérny, ale réznigcy sie od wszystkich innych marek.

Dokonujac ustalenn w kwestii czy sporny znak jest znakiem renomowanym
oraz czy nastgpito naruszenie prawa ochronnego na znak renomowany wskazaé
nalezy na to, ze przepis art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. nie zawiera definicji takiego znaku
ani nie wymienia przestanek, ktérych zaistnienie pozwala na ustalenie, ze znak
towarowy jest znakiem renomowanym, a przewiduje jedynie specyficzne przestanki
ochrony przyznanej znakom renomowanym.

Pojecie renomowanego znaku towarowego jak wskazat Sad Najwyzszy w
uzasadnieniu swojego wyroku przyjmowane w literaturze oraz orzecznictwie
Europejskiego Trybunaiu Sprawiedliwosci oraz orzecznictwie sadow polskich réznig
sie. | tak Europejski Trybunat Sprawiediiwos$ci przyjat normatywng definicje znaku
renomowanego jako znaku znanego znacznej czesci relewantnych odbiorcow, a
zatem odbiorcdw towardw i ustug oznaczonych tym znakiem.

W poiskiej judykaturze przewaza stanowisko znajdujgce uzasadnienie w
znaczeniu jezykowym uzytego w art. 296 ust. 2 pkt 3 pw.p. pojecia znak
renomowany, przez co nalezy rozumie¢ site atrakcyjna znaku towarowego, jego
wartosc reklamowa oraz zdolnos¢ do stymulowania zbytu oznaczonego nim towaru i
wigze sie z ustalong wsrod odbiorcdw bardzo dobrg opinig o cechach towaru
opatrzonego tym znakiem.

Po potgczeniu obu tych definicji Sad Najwyzszy wskazal, ze renomowanym
znakiem towarowym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. jest znak towarowy
znany znacznej czesci odbiorcow towardw i ustug oznaczonych tym znakiem,

posiadajacy site atrakcyjng przyciggania i wartos¢ reklamowa wynikajgca z
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utrwalonego w $wiadomosci odbiorcow przekonania o bardzo dobrych cechach
towaru nim opatrzonego.

Renoma znaku towarowego powstaje w wyniku jego diugotrwatego uzywania,
intensywnej promocji i utrwalenia u odbiorcow przekonania o dobrej jakosci towardw
nim oznaczonych, za$é badanie tych okoliczno$ci pozwala na ocene czy znak jest
znakiem renomowanym, za$ uzywanie znaku oznacza takze uzywanie go tacznie z
innymi oznaczeniami, nie zmieniajacymi jego odrdzniajacego charakteru.

Z opinii biegtego Mikotaja Lewickiego wynika, Ze sam wizerunek skopka budzi
pozytywne skojarzenia i ponad 69% respondentéw wskazato go jako mogacy miec
wplyw na ich decyzje o wyborze produktu, co moze wskazywac, ze odbiorcy
samoistnie kojarzg czysty skopek jako znak towarowy ze zrédtem pochodzenia
towaru, ktorym jest producent serka, a to moZe wskazywa¢ na duza
rozpoznawalno$c¢ tego znaku, zas fakt, ze ksztatt ten budzi pozytywne skojarzenia
przenoszone na produkt, moze swiadczy¢ o jego renomie.

Analizujac pozostate okolicznosci faktyczne dotyczgce renomy znaku
towarowego IR 736770 nalezy wskazac¢ na dtugoletnie uzywanie znaku jako jednego
z elementdw opakowania serkéw twarogowych ,Almette”, znaczace nakiady
poniesione na reklame i promocje towaréw. gpatrzonych tym znakiem.

Przechodzac do analizy naruszenia przez pozwang prawa ochronnego na
znak towarowy IR 736770 wskazaé¢ nalezy za Sadem Najwyzszym, ze przestanka
podobienstwa jako jeden z warunkéw zastosowania art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w. p.
odnosi sie do znaku naruszajgcego, ktéry musi by¢ identyczny lub podobny do
naruszonego znaku renomowanego, przy czym chodzi © podobienstwo
szczegoOinego rodzaju, gdyz do jego stwierdzenia wystarczy niebezpieczenstwo
taczenia znaku naruszajgcego ze znakiem renomowanym przez relewantnych
odbiorcoéw. Stopien podobienstwa jest usytuowany zatem na niskim poziomie,
wystarczy bowiem by pdzZniejszy znak fowarowy przywodzit na mysl wczesniejszy
renomowany znak towarowy, kojarzyt sie z nim lub byt z nim fgczony w swiadomo$ci
relewantnego odbiorcy. Tak nieznaczny stopie podobienstwa jest wystarczajacy
tylko przy naruszeniu prawa do znaku renomowanego.

Odnoszac za$ te uwagi do opinii biegtego Mikotaja lLewickiego wskazaé
nalezy na to, ze uczestnicy badan za stabe strony marki pozwanej uznawali jej

wtornoéé wobec marki powoda, zas ksztalt opakowania uzywanego przez pozwang
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byt postrzegany przez nich jako zblizony do opakowania ,Almette”, a réznigey sie od
wszystkich innych marek.

Z przepisu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w. p. wynika, ze wystarczajacg przestankg
Jego zastosowania jest sama mozliwosé uzyskania przez naruszajgcego nienaleznej
korzysci lub tez sama mozliwosé szkodliwego oddziatywania dla odrozniajacego
charakteru bgdz renomy znaku wczesniejszego. Przestanki te majg charakter
normatywny i hipotetyczny, wystarczajgca jest sama mozliwosé Czerpania przez
naruszajgcego nienaleznej korzysci z charaktery odrézniajacego lub renomy znakuy
towarowego, a zatem samo prawdopodobienstwo, ze naruszajacy mogiby
wykorzysta¢ $rodki i naktady finansowe poczynione wczesniej przez uprawnionego
na zbudowanie renomy znaku towarowego i przyciagniecie nabywcow. Pozwana co
nie budzi watpliwosci w niniejszej sprawie i wynika z jej przyznania wybrata inng
forme i strategie promocji swoich wyrobow, nie tak kosztowng jak w przypadku

- powoda reklame w telewizji publicznej.

Wizerunek skopka uzyty na opakowaniu serkéw moze w ocenie 69%
konsumentéw mie¢ wplyw na ich decyzje o wyborze towaru, a zatem moze
potencjalnie wpltynaé na zakup produktu strony pozwanej postugujace] sie takim
opakowaniem. Kwestia ta ma niebagatelne znaczenie dla oceny, czy uzywanie przez
strong pozwang zakwestionowanego znaku moze przyniesé jej nienalezng korzysé
kosztem powoda, ktory jako pierwszy uzywat taki znak towarowy i na jego promocje
na przestrzeni wielu lat ponidst znaczace koszty.

Stosownie do art. 296 ust. 2 pkt 3 p-w.p., naruszenie prawa ochronnego na
znak towarowy polega na bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym znaku
identycznego  lub  podobnego  do renomowanego  znaku towarowego,
zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarow, jezeli takie uzywanie
moze przynies¢ uzywajacemu nienalezng Korzy$¢ lub byé szkodliwe dia
odrozniajacego charakteru badz renomy znaku wczesniejszego. Ochrona nie jest
uzalezniona od ryzyka wprowadzenia odbiorcow w bfad, lecz od stwierdzenia, ze
uzywanie oznaczenia kolizyjnego wobec znaku renomowanego moze prowadzi¢ do
nienaleznej korzysci lub uszczerbku dla zdolnosci odrozniajgcej lub renomy znaku
uprawnionego.

W odniesieniu  do znaku renomowanego chodzi o podobiestwo
szczegolnego rodzaju, gdyz do jego stwierdzenia wystarczy niebezpieczenstwo, ze
inny znak moze by¢ z nim skojarzony (faczony). Istota podobieristwa znaku
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renomowanego zostata ujeta w wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci Wspdlnot
Europejskich z dnia 23 pazdziernika 2003 r., C-408/01, w sprawach Adidas -
Salomon AG i Adidas Benelux BW v. Fitnessworld Tarding LTD (ECR 2003, s. I-
12537), w ktérym stwierdzono, ze chociaz podobienstwo oznaczen jest przestankg
zastosowania tego przepisu, to wystarczajacy jest taki stopien podobienstwa, ktory
prowadzi do laczenia oznaczenia ze znakiem renomowanym przez relewantnych
odbiorcow. Nawiazujac do wezesniejszego wyroku z dnia 14 wrzeénia 1999 r., C-
375/97, w sprawie General Motors v. Yplon S.A. (ECR 1999, s. 1-5421) Trybunat
wskazat, ze gdy powstaja naruszenia okreslone w art. 5 ust. 2 dyrektywy, sg one
konsekwencja pewnego stopnia podobiefistwa migdzy znakiem a oznaczeniem, z
powodu ktérego odbiorcy wigzg oznaczenie ze znakiem, tj. fgczq je, nawet jezeli ich
nie myla. W wyroku z dnia 27 listopada 2008 r., C-252/07, w sprawie Intel
Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd (www.curia.europa.eu), wydanym na tle
art. 4 ust. 4 dyrektywy, dotyczacym odmowy rejestracji ze wzgledu na wczesniejszy
znak renomowany, Trybunat stwierdzit, ze okoliczno$¢, iz péZniejszy znak towarowy
przywodzi konsumentowi na my$§l wczesniejszy znak towarowy jest jednoznaczna z
istnieniem miedzy kolidujgcymi ze sobg znakami zwiazku w rozumieniu przyjetym w
wyroku w sprawie Adidas - Salomon, Trybunat Sprawiedliwosci  Wspdlnot
Europejskich podkreslit, ze w kazdym przypadku ustalenie takiego zwigzku musi by¢
wynikiem calo$ciowej oceny i ze jego badanie nie ogranicza sig¢ wylacznie do
badania podobienstwa, lecz wymaga uwzglednienia innych kryteriow, takich m.in. jak
stopien znajomoéci znaku renomowanego, charakter towarow {ub ustug oraz
ewentualna niepowtarzalnos¢ znaku wczesniejszego.

Podobnie Sad Najwyzszy, w wyroku z dnia 23 pazdziernika 2008 r., V CSK
109/08 (nie publ.) stwierdzit, ze w wypadku znaku renomowanego chodzi o
podobiefistwo szczegolnego rodzaju, polegajace na niebezpieczenstwie samego
skojarzenia z nim innego znaku, w odniesieniu do jakichkolwiek towardw, a zatem w
orzecznictwie wspolnotowym i krajowym stopien podobienstwa znakdw, jako
przestanka naruszenia znaku renomowanego, jest sytuowany na niskim poziomie,
wyznaczanym przez takie okreslenia, jak taczenie, kojarzenie, przywodzenie na mysi.
Tak subtelne kryteria podobienstwa majg zastosowanie tylko do znakdéw
renomowanych.

Te okolicznogei w odniesieniu do znaku IR 736770 znajdujg petne

odzwierciedlenie w opiniach biegtych sporzadzonych w niniejszej sprawie. Znak ten
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jest znakiem przestrzennym, natomiast oznaczenie W postaci skopka umieszczonego
na opakowaniu serka produkowanego przez pozwang stanowi znak graficzny, co
jednak w kontekscie powyzszych rozwazan dotyczacych niskiego poziomu stopnia
podobienstwa znakow nie ma decydujgcego znaczenia. Do zaistnienia naruszenia
prawa ochronnego na znak towarowy wystarczajace jest jedynie nieznaczne
podobienstwo pomiedzy péZniejszym oznaczeniem a znakiem renomowanym. W tym
kontekécie przywolywane przez pozwang roznice dotyczace poszczegdinych detaii
skopka nie majg istotnego znaczenia. Podobnie jak umieszczenie na opakowaniu
serka pozwanej dodatkowych oznaczen dotyczacych nazwy pozwanej, nazwy
produktu czy tez wizerunku wsi umieszczanego na innych produktach pozwanej
moze co najwyzej zmnigjszaé ryzyko pomyitki, ale nie eliminuje w catosc ryzyka
skojarzenn ze znakiem powoda. Umieszczony na niebieskim opakowaniu serka
pozwanej skopek usytuowany jest centralnie i stanowi jeden z elementdw oznaczenia
graficznego catego opakowania.

Majac na wzgledzie zaréwno wysoki stopieft rozpoznawalnosci znakuy
towarowego powoda, co znalazio potwierdzenie w opiniach bieglych oraz
identycznosé oznaczanych tymi znakami towaréw mozna zatem przyjaé istnienie
podobieristwa oznaczen relewantnego z prawnego punktu widzenia.

Uwzgiedniajac zas zakres zadania wyznaczony tre§cig pozwu oraz skargi
kasacyjnej zbedne w zwigzku z zakresem rozpoznania wydaje sie dokonywanie
pordwnania znaku towarowego bedacego przedmiotem ochrony do ksztattu
opakowania produktu pozwane;.

Bezspornym jest tez, ze skopek kojarzony jest z produkcja przetworow
mlecznych w warunkach domowych w odieglym czasie, tym niemniej ten element
zostat uzyty, wykorzystany i wypromowany pierwotnie przez powoda zaréwno w
formie opakowania serkéw twarogowych jak i znaku towarowego zamieszczonego na
tych opakowaniach. '

Konsekwencja przyjecia, iz znak towarowy powoda posiada zdolnosé
odréZniajacg i jest znakiem renomowanym bylo uwzglednienie powédztwa w
zasadniczej czesci, a zatem zadania dotyczacego zakazania pozwanej uzywania w
obrocie gospodarczym oznaczenia graficznege przedstawiajgcego drewniany
skopek.

Jezeli chodzi o pozostate roszczenia zawarte w punkcie 4 i 5 pozwu to Sad

Apelacyjny nie znalazt podstaw do ich uwzglednienia.
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W wyniku nowelizacji regulacii odpowiedzialnosci cywilnej za naruszenie praw
> zakresu wiasnosci przemystowej wprowadzonej ustawg z dnia 9 maja 2007 r. o
smianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektorych innych
ustaw (Dz. U. nr 99, poz. 662) z katalogu srodkéw przystugujacych w przypadku
naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy wyeliminowano zadanie o
usuniecie skutkéw naruszenia.

Ostatnim z zadan powoda jest nakazanie pozwanemu zamieszczenia w prasie
stosownego oéwiadczenia o tresci wskazanej w pozwie. Podstawe dia tego zadania
zawierat art. 296 ust. 2 w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. stanowiacy, iz osoba, ktora
naruszyla prawo ochronne na znak towarowy, jest obowigzana, na zadanie
uprawnionego, do ogfoszenia w prasie stosownego o$wiadczenia. W aktuainie
obowiazujacym stanie prawnym sad moze orzec na wniosek uprawnionego, o
podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo catosci orzeczenia lub informacji o
orzeczeniu w sposdb i w zakresie okreslonym przez sad. W tej kwestii nalezy zwroci¢
uwage na zmiane obowigzujgcych przepisow ustawy. Obecna fres¢ art. 287 ust. 1
p.w.p. wynika z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz niektdrych innych ustaw (Dz. U. 99 poz. 662),
ktora weszta w zycie w dniu 20 czerwca 2007 r. Pozew w niniejszej sprawie zostat
ztozony w dniu 2 maja 2007 r., a z uwagi, iz wspomniana ustawa nie zawierata w
zakresie dotyczacym wiasnosci przemystowej zadnych przepisow przej$ciowych
zastosowanie znajda regulacje wynikajace ze wspomnianej ustawy nowelizujacej.

W tej materii stwierdzi¢ nalezy, iz tre$é oSwiadczenia nie speinia wymagan
okreslonych we wspomnianym przepisie. Zwazyé, bowiem nalezy, ze w obecnym
brzmieniu powyzszego przepisu mowa jest o podaniu do wiadomosci tresci catosci
lub czeéci orzeczenia, a orzeczenie W niniejszej sprawie nawet w przypadku
uwzglednienia powodziwa w catoéci nie zawieratoby rozstrzygniecia w tresci
identycznego z o$wiadczeniem zawartym w pozwie. W obecnym stanie prawnym nie
jest mozliwe zamieszczanie W oéwiadczeniu  zwrotdw  grzecznosciowych,
dotyczacych przeprosin albowiem jak juz wskazano wyzej oswiadczenie dotyczy
jedynie tresci orzeczenia (M. du Vail (w) E. Nowinska, U. Promifiska, M. du Vall
Prawo wiasnosci przemystowej Warszawa 2008 1. s. 158).

Ponadto do naruszen prawa ochronnego na znak towarowy znajduja
odpowiednie zastosowanie postanowienia art. 287 ust. 1 21 3 p.w.p. W aktualhym

stanie prawnym wprowadzonym wskazang wyzej nowelizacjg ustawy jest {o podanie
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- do publicznej wiadomosci czesci badz calodci orzeczenia sgdu wydanego w
rozpoznawanej sprawie w sposoéb i zakresie wskazanym przez sad. W oparciu o ten
przepis nie jest mozliwe zadanie ztozenia odpowiedniego oéwiadczenia.

Wystepujac z roszczeniem powodd obowigzany by, stosownie do wymogow
art. 187 k.p.c., doktadnie okresli¢ przedmiot tego roszczenia. Powod winien wyraZnie
sprecyzowaé zadanie nie tylko pod wzgledem podmiotowym, ale takze
przedmiotowym. Powo6d wskazat tym samym jakiego rozstrzygniecia oczekuje, co
jest réwnoznaczne z zakresleniem granic rozpatrywania sprawy przez sgd. Powéd
zachowat wprawdzie prawo modyfikowania swojego zadania do pewnego etapu
postepowania, niemniej jednak, dopoki tego nie uczyni, sad nie moze wyrokowac co
do przedmiotu nie objgtego zadaniem (art. 321 § 1 k.p.c.). Oznacza to, iz powdd jest
d)?s'pqh‘eint_,em‘ipr’z“eﬂ.rﬁEotu ZQEiania i winien w tych okolicznosciach liczy¢ sie ze
skutkami procesowymi zadania, przy ktérym obstaje.

Wzglall ha Tstote postepowania przed sadem drugiej instancji legt u podstaw
obowigzywania generalnej reguly, Ze nie mozna w nim rozszerza¢ zgdania pozwu ani
wystepowaé z nowymi roszczeniami (art. 383 zd. pierwsze). Jednakze w razie
zmiany okoliczno$ci mozna zgda¢ zamiast pierwotnego przedmiotu sporu jego
wartosci lub innego przedmiotu, a w éprawach o $Swiadczenie powtarzajgce sie
mozna nadto rozszerzy¢ zagdanie pozwu o $wiadczenia za dalsze okresy (art. 383 zd.
drugie).

W zwigzku ze zmiang ustawy Prawo wiasnosci przemystowej wprowadzong
ustawg z dnia 9 maja 2007 r. jest oczywistym, Ze obydwa te roszczenia wymagaty
zgioszenia innego zadania procesowego. W tej sytuacji majac na wzgledzie, ze
przedmiotem rozpoznania przez sad bylo miedzy Innymi zadanie zfozenia
os$wiadczenia okreslonej tresci oraz to, ze przedmiotem postepowania apelacyjnego
moze by¢ tylko roszczenie uprzednio rozpoznane przez sad pierwszej instancji, nie
budzi watpliwosci ze brak zgtoszenia zmodyfikowanego zadania wynikajgcego ze
zmian legislacyjnych - uniemozliwiat uwzglednienie powodztwa w tej czesci, Nalezy
podkresli¢, ze ciazacy na powodzie - zgodnie z art. 187 § 1 k.p.c. - obowigzek
doktadnego okreslenia Zgdania oraz wskazania uzasadniajgcych je okolicznosci
faktycznych ma istotne znaczenie dla przebiegu procesu. W ten sposéb konkretyzuje
sie zakres poszukiwanej przez powoda ochrony prawnej, a takze zostajg wytyczone

granice rozpoznania sprawy oraz granice orzekania, poza ktére sad nie moze

wychodzi¢ - art. 321 K.p.c.
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Ponadto jezeli chodzi o zadanie zniszczenia opakowan serkow Two) Smak
Puszysty zawierajacych oznaczenie graficzne w postaci skopka dodatkowo wskazaé
nalezy na to, ze pozwana po wydaniu wyroku w niniejszej sprawie wycofata z obrotu
te opakowania. Wniosek taki Sad Apelacyjny wyprowadzit z poréwnania aktuainie
znajdujgcych sie w sprzedazy produktéow pozwanej. | tak wizerunek skopka na
opakowaniach serka Twoj Smak Puszysty zostat zastgpiony wizerunkiem banki.

Z tych wzgledow na podstawie art. 386 § k.p.c. orzeczono jak w sentencji
wyroku. W pozostalym zakresie apelacja powoda jako niezasadna podlegata

oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c.
O kosztach orzeczono na podstawie art. 108 § 1 k.p.c. wzw. z art. 100 k.p.c.

aryginale wiaschea padpis
anoéé dwledore ¢
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