Sygn. akt V ACz 1061/13
POSTANOWIENIE
Dnia 27 stycznia 2014 .
Sad Apelacyjny w Katowicach, Wydzial V Cywilny w skladzie nastepujacym:
Przewodniczacy: SSA Iwona Wilk
Sedziowie: SA Jadwiga Galas
SA Olga Gornowicz — Owczarek (spr.)
po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2014 r. w Katowicach
na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) Spolki z ograniczona odpowiedzialnoScia
wW.

z udzialem (...) Spotki Akeyjnej w Z.

o udzielenie zabezpieczenia przed wszczeciem postepowania
na skutek zazalenia uprawnionego i obowiazanego

na postanowienie Sadu Okregowego w Gliwicach

z dnia 22 sierpnia 2013 r., sygn. akt X GCo 64/13
postanawia:

1) oddali¢ zazalenie uprawnionego w calo$ci;

2) zmieni¢ zaskarzone postanowienie w pkt 1b w ten sposob, ze wniosek o udzielenie zabezpieczenia w zakresie
»Zakazania obowigzanemu na czas trwania procesu uzywania w obrocie gospodarczym w stosunku do piwa K.
Niepasteryzowane oznaczenia przedstawiajacego czerwong wstege z nazwa marki piwa, nad ktérg znajduje sie
wizerunek mezczyzny stylizowany na postac staropolska” oddali¢;

3) oddali¢ zazalenie obowigzanego w pozostalej czeéci;

4) pozostawié rozstrzygniecie o kosztach postepowania zazaleniowego
w orzeczeniu konczacym postepowanie w sprawie.

Sygn. akt V ACz 1061/13

UZASADNIENIE

Zaskarzonym postanowieniem Sad Okregowy udzielil zabezpieczenia roszczen uprawnionej wywodzonych w oparciu
o tre$¢ przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003, Nr 153, poz. 1503 j.t. z p6Zniejszymi zmianami dalej: ,,u.z.n.k.”)
oraz przepiséOw ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasno$ci przemystowej (Dz. U. 2003, Nr 119, poz. 1117
j-t. z poZniejszymi zmianami dalej: ,,p.w.p”) wskazujac, iz uprawdopodobnila ona, ze stosowane przez obowiazang
opakowania piwa K. Niepasteryzowane sa w znacznym stopniu podobne do opakowan stosownych przez uprawniona



dla jej piwa K. (1), przez co zachodzi ryzyko konfuzji konsumentéw co do pochodzenia obu wskazanych wyzej marek
piwa. W konsekwencji istnial rowniez interes prawny w zadaniu zabezpieczenia wynikajacy z potrzeby ochrony
szeroko rozumianych praw uprawnionej naruszanych dzialaniami obowigzanej. Jednoczesnie Sad ograniczyl sposob
zabezpieczenia jedynie do zakazu wprowadzania do obrotu, oferowania, eksportu

i reklamowania piwa w opakowaniach szczegdlowo opisanych w sentencji postanowienia oraz do zakazu uzywania w
obrocie gospodarczym w stosunku do piwa obowigzanej oznaczenia zawierajgcego elementy oznaczenia stosowanego
przez uprawniona, a objetego ochrong wynikajaca z rejestracji znaku towarowego. Oddalony zostal natomiast wniosek
uprawnionej w zakresie, w jakim domagala sie ona wycofania z obrotu i zajecia piwa obwigzanej w spornych
opakowaniach, z uwagi na nadmierne koszty i ucigzliwo$¢ wykonania tego rodzaju nakazu.

W zazaleniu na powyzsze postanowienie uprawniona wnosila o jego uzupelienie

w zakresie, w jakim Sad Okregowy w opisie oznaczania stosowanego przez uprawniona,

a objetego ochrona wynikajaca z rejestracji znaku towarowego, pominal istotny element tego oznaczenia, tj. iz sklada
sie na nie réwniez wizerunek mezczyzny stylizowany na posta¢ staropolska umiejscowiony nad czerwong wstega z
nazwa marki piwa.

Zkolei obowigzana w zazaleniu na postanowienie Sadu Okregowego wnosila o jego zmiane poprzez oddalenie wniosku
o udzielenie zabezpieczenia. Zaskarzonemu rozstrzygnieciu zarzucila brak nalezytego rozwazania zgromadzonego w
sprawie materiatu dowodowego, brak dostatecznego wyjasnienia w uzasadnieniu motywow, ktérymi kierowal sie
Sad udzielajac zabezpieczenia oraz de facto udzielenie zabezpieczenia wykraczajacego ponad zadanie uprawnione;j.
Ponadto podniosla, iz sposob zabezpieczenia jest dla niej nadmiernie ucigzliwy i zmierza do zaspokojenia
dochodzonego roszczenia. Zarzucila rowniez, ze postanowienie Sadu Okregowego wydane zostalo z naruszeniem
przepiséw ustawy Prawo wlasnoSci przemystowej oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

a bledna wykladnia tych przepisow, jak i przepiséw postepowania cywilnego dotyczacych zabezpieczenia, prowadzita
do nieuprawnionego przyjecia, ze wnioskodawczyni uprawdopodobnila swoje roszczenia oraz interes prawny w
zadaniu ich zabezpieczeniu.

W odpowiedziach na zlozone zazalenia zaré6wno obowigzana jak i uprawniona wnosily o oddalenie zazalenia
wniesionego przez strone przeciwna.

Sad Apelacyjny ustalil i zwazyl co nastepuje:

Na wstepie wyjasnienia wymagalo, iz na chwile orzekania przez Sad Apelacyjny postanowienie Sadu Okregowego, na
skutek jego sprostowania, zmienione zostatlo w sposdb zadany przez uprawniona we wniesionym zazaleniu, co czynilo
zazalenie to bezprzedmiotowym i skutkowalo jego oddaleniem na podstawie art. 385 k.p.c.

w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Zaznaczy¢ trzeba takze, ze uprawdopodobnienie roszczenia w postepowaniu zabezpieczajacym, przy uwzglednieniu
treéci art. 243 k.p.c., oznacza, ze uprawniony przedstawi i nalezycie uzasadni twierdzenia, ktére stanowig podstawe
dochodzonego roszczenia. Uprawdopodobnienie dotyczy przy tym dwoch aspektéw, bowiem odnosi sie ono zar6wno
do okoliczno$ci faktycznych, na ktoérych opiera sie roszczenie i ktére powinny by¢ przedstawione, a ich istnienie
prawdopodobne w §wietle dowodoéw oferowanych przez uprawnionego, jak i do podstawy prawnej roszczenia, ktore
powinno by¢ réwniez prawdopodobne. Nalezy przyjaé, ze roszczenie jest uprawdopodobnione, jezeli istnieje szansa
na jego istnienie. Niewatpliwie 6w wniosek moze sie w ostatecznym rezultacie okazac falszywy w $wietle glebszej
analizy stanu faktycznego i prawnego. To jednak nie ma wplywu na ocene zasadno$ci udzielenia zabezpieczenia,
gdyz istota postepowania zabezpieczajacego jest to, ze sad dokonuje jedynie pobieznej analizy dostarczonego
przez wnioskodawce materialu dowodowego niekoniecznie odpowiadajacego wymogom stawianym dowodom
przeprowadzanym w toku procesu. Z tego tez wzgledu nie zastlugiwaly na uwzglednienie zarzuty obowigzanej co do
wadliwosci postepowania dowodowego oraz braku szczegdolowej, znajdujacej pelne odzwierciedlenie w uzasadnieniu
zaskarzonego postanowienia analizy zaoferowanych przez strony dowodow, gdyz to winno mieé miejsce nie na etapie



postepowania zabezpieczajacego, przed wniesieniem pozwu, lecz w toku procesu i wowczas, w przypadku zaniechania
przez Sad rozwazenia wszystkich argumentéw stron, podnoszone moze byé w postepowaniu apelacyjnym.

Przechodzac natomiast do oceny zasadno$ci wniosku o udzielenie zabezpieczenia wskazaé nalezalo, iz ze
zgromadzonego w sprawie materialtu dowodowego wynika,

Ze zardwno uprawniona jak i obowigzana posiadaja w swej ofercie produktéw piwo niepasteryzowane. W przypadku
uprawnionej jest to piwo K. (1) dostepne na rynku ogolnopolskim od 2010 r. w opakowaniach zobrazowanych na
zalaczonych do akt ilustracjach i zdjeciach, ktére to opakowania poddawane byly jedynie niewielkim modyfikacjom
w 2013 1., a dotyczacym zmiany tekstu widniejacego na froncie puszki

z ,(...)” na ,(...)” oraz zmianie wygladu tylu puszki poprzez zastapienie wystepujacego tam tekstu pejzazem wsi
(k. 6). Z kolei w przypadku zobowigzanej produkowane przez nig piwo niepasteryzowane dostepne jest na rynku
ogoblnopolskim od lipca zeszlego roku pod marka K. w opakowaniach réwniez zobrazowanych na zalaczonych do
akt zdjeciach i ilustracjach. Wskazaé¢ trzeba przy tym, iz na elementy stlowno — graficzne (wizerunek mezczyzny
stylizowany na posta¢ staropolska, znajdujacy sie na nad czerwong wstegg z bialym napisem ,,K. (1)”) umiejscawiane
na puszkach piwa K. (1), uprawnionej przystuguje prawo ochronne nr (...) na znak towarowy (k. 59 — 61). Zaznaczenia
wymaga takze, iz z udzielonych przez uprawniong, a niekwestionowanych przez obowigzang informacji wynika, ze
marka K. (1) zajmuje istotne — 9 miejsce na rynku piw, natomiast marka K. miejsce 85. W ocenie Sadu Apelacyjnego
nie budzi takze zastrzezen stwierdzenie, iz 0znaczenia znajdujace sie na puszkach piw K. (1) oraz K. posiadaja znaczna
liczbe elementéw wspolnych. Sa to wizerunek mezczyzny, krajobraz wsi, obraz szyszek chmielu i zb6z, a stosowana
przez uprawniona i obowigzang kolorystyka (zloto, zielono, biala), jak rowniez sposob rozmieszczenia wskazanych
wyzej elementdéw tez wykazuje podobienistwo. Jednocze$nie zaznaczenia wymaga, iz dotychczas stosowane przez
obowigzang oznaczenia dla piw marki K., czy to o zasiegu lokalnym, czy ogoélnopolskim (k. 229 — 230, 8), calkowicie
réznily sie od oznaczenia stosowanego obecnie. Zdaniem Sadu Apelacyjnego, nie mozna przesadzié, aby w segmencie
piw niepasteryzowanych istnial swego rodzaju kod kolorystyczno — oznaczeniowy. Przedstawione przez strony
przykltady zdje¢ obrazujacych piwa niepasteryzowane innych producentow

(k. 7 v., 358) posiadaja jednak réznice zaréwno co do rodzaju, kompozycji i natezenia wykorzystywanych barw
(biale, zotte, zlociste, kremowe, zielone), jak i stopnia zaakcentowania i rozmieszczenia poszczegoélnych elementow
graficznych (wizerunki postaci, obrazy zb6z, chmielu, beczek piwa).

W ocenie Sadu Apelacyjnego, nie przesadzajac ostatecznego rozstrzygniecia

w sprawie, wskazane wyzej okolicznoéci uprawdopodobniaja zasadno$é roszczen uprawnionej wywodzonych w
oparciu o tre$é art. 3 u.z.n.k. Zgodnie z tym przepisem czynem nieuczciwej konkurencji jest dzialanie sprzeczne z
prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta, a polegajace w
szczego6lnosci na nasladownictwie produktéw. Z pewnoScia nie mozna stwierdzi¢, aby opakowania piw K. (1) i K. byly
identyczne. Jak zostalo jednak wyzej wskazane cechuja sie one znaczna iloscia elementéw podobnych, ktére moga
wprowadza¢ klientow w blad co do rodzaju towaru. Przedstawione przez uprawniong ilustracje zestawiajace szereg
puszek piwa K. (1) oraz K. (k. 10, 14) moga uzasadnia¢ twierdzenie, ze puszki te, zwlaszcza

w warunkach sprzedazy samoobslugowej (supermarkety), z latwoscia moga by¢ ze soba pomylone, co potwierdzaja
réwniez przeprowadzone na zlecenie uprawnionej badania (k. 157 — 159). Nie chodzi tu przy tym tylko o ryzyko
dokonanie zakupu towaru innego niz zamierzony (art. 10 u.z.n.k.), choé¢ i takiej mozliwos$ci przy codziennych zakupach
nie mozna wykluczy¢, co przede wszystkim o sam fakt zwr6cenia uwagi konsumenta. Wskazac nalezy bowiem, ze piwo
K. (1), co przyznaje sama obowigzana, ma ugruntowang na rynku juz od kilku lat pozycje. Nabywcy tego piwa, stanowig
wiec istotna grupe, a chcac dokonaé zakupu wiedza, jak wygladajacego produktu poszukiwaé na poétkach sklepowych.
Tymczasem podobny wyglad puszek, czy tez czteropakow piwa K. przyciagnaé¢ moze, cho¢by omyltkowo, ich uwage co
samo w sobie ma kolosalne znaczenie. Sklania bowiem klientow do refleksji nad nowym produktem, ktéry przy innej
szacie graficznej i braku promocji, z duzym prawdopodobienstwem nie zostalby dostrzezony. Co przy tym istotne,
produkt ten, jak wynika z akt sprawy, oferowany jest w nieco nizszej cenie, a jednoczeénie nie rézni sie wizualnie
na tyle, aby rodzi¢ moég} przekonanie, iz stanowi zupelnie inny towar od pierwotnie wprowadzonego do obrotu — co
najwyzej uznany moze by¢ za jego substytut. W ocenie wiec Sadu Apelacyjnego uznaé nalezy, iz dzialanie polegajace na
upodabnianiu wlasnych produktéw do produktéw uprawnionej, cieszacych sie popularnoscia, z jednej strony stawiac



moze obowigzana w pozycji uprzywilejowanej wzgledem innych producentéw piw niepasteryzowanych, z drugiej zas
rodzi potencjalne ryzyko niekorzystnych skutkow dla uprawnionej, ktorej czesé klientow, z wieksza latwoscia, ze
wskazanych wyzej wzgledéw, moze zmienié¢ swe dotychczasowe preferencje odnos$nie nabywanego piwa. Kwestia ta
jednak bedzie blizej badana w postepowaniu sadowym.

Jednocze$nie wskazana wyzej istota naruszenia praw uprawnionej uzasadnia wniosek o istnieniu zaréwno interesu
prawnego w zadaniu zabezpieczenia, jak i potrzeby udzielenia zabezpieczania o charakterze nowacyjnym. Jedynie
bowiem przyznanie takiej ochrony zapobiec moze opisanym wyzej negatywnym skutkom dla uprawnionej, dotkliwym
zwlaszcza obecnie, gdy produkt obowiazanej (konkurencyjny w stosunku do produktu uprawnionej) funkcjonuje w
obrocie od stosunkowo niedawna i nie ma jeszcze ugruntowanej pozycji,

a dzialania obowigzanej mogg prowadzi¢ do jej zdobycia kosztem uprawnionej. Potrzeba wiec zapobiezenia tego
rodzaju sytuacji, ktorej ryzyko wystapienia rosnaé bedzie

w miare dalszego funkcjonowania w obrocie piwa marki K. w dotychczasowych opakowaniach (wzrostu jej
rozpoznawalno$ci, poSrednio moggcej wynikaé

z rozpoznawalno$ci marki K. (1)), uzasadniala uwzglednienie zlozonego przez uprawniong wniosku.

Z przedstawionych wzgledéw Sad Apelacyjny oddalil zazalenie obowiazanej na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art.
397 § 2 k.p.c. w zakresie dotyczacym pkt 1a i 2 zaskarzonego postanowienia.

Podkres$lenia wymaga przy tym, iz ustanowionym zakazem, zgodnie ze zlozonym wnioskiem, objete sa wylacznie
opakowania, w ktorych piwo K. wprowadzone jest do obrotu, nie za§ samo piwo ani jego marka. Jednoczeénie
udzielonego zabezpieczenia

nie mozna uzna¢ za nadmiernie ucigzliwe. Zauwazy¢ nalezy bowiem, iz ustanowiony przez Sad zakaz nie
obejmuje piwa juz wprowadzonego do obrotu, czy tez przekazanego do bedacych niezaleznymi podmiotami
centréw dystrybucyjnych, co sygnalizowala rowniez uprawniona wskazujac na mozliwo$¢ wyprzedazy tych zapasow.
Ustanowiony zakaz

nie pozbawia tez obowigzanej mozliwoSci dalszego produkowania i sprzedazy niepasteryzowanego piwa K. w
zmienionych jednak opakowaniach. Brak jest zas podstaw do przyjecia, aby zmiana tych opakowan, pociggala za soba
konieczno$é czasochlonnych i kosztownych zmian technologicznych w linii produkcyjnej. Okoliczno$é taka nie zostala
w zaden spos6b uprawdopodobniona. Fakt natomiast, iz obowigzana wprowadza do obrotu rowniez piwa pod innymi
markami, w opakowaniach o innej szacie graficznej §wiadczy o tym, ze dysponuje mozliwo$cia zmiany zamieszczanych
na puszkach ,nadrukéw”. W ocenie Sadu, twierdzenia obowigzanej co do wysokoSci grozacej jej na skutek udzielonego
zabezpieczenia szkody nie zostaly wiec nalezycie uprawdopodobnione.

Na uwzglednienie zaslugiwalo natomiast zazalenie obowigzanej w zakresie, w jakim kwestionowala ona
rozstrzygniecie zawarte w pkt 1b zaskarzonego postanowienia. Nie ulega watpliwoSci i ustanawiajac zakaz
wykorzystania w obrocie gospodarczym oznaczenia zawierajacego czerwona wstege z nazwg marki piwa, nad ktéra
znajduje sie wizerunek mezczyzny stylizowany na postaé staropolska, Sad Okregowy odwolywal sie do opisu znaku
towarowego, na ktéry uprawniona uzyskala prawo ochronne nr (...). Sad Okregowy ograniczyl sie do stlownego opisu,
ktoérego tres$¢ zostala ostatecznie okre§lona postanowieniem o sprostowaniu uwzgledniajagcym wniosek uprawnione;j
w caloSci, ktéry nie oddaje wizualizacji chronionego znaku towarowego w sposo6b wystarczajacy. W ocenie Sadu
Apelacyjnego, tak sformutowany zakaz jest jednak zbyt szeroki. Zauwazy¢ nalezy,

iz przytoczony wyzej opis slowny znaku towarowego, z ktérego wynika zakres ochrony obejmuje rowniez szereg
innych produktéow dostepnych na rynku, a oferowanych nie tylko przez obowiazana. Motyw czerwonej wstegi wraz z
wizerunkiem mezczyzny stylizowanego na postaé staropolska, jak wynika z zalaczonej do akt dokumentacji zdjeciowej,
jest bowiem do$§¢ powszechnie wykorzystywany przez producentoOw piw i zamieszczany na etykietach. Stad tez
zakazanie obowigzanej stosowania przy oznaczaniu oferowanych przez nig produktéw jakiegokolwiek oznaczenia w
postaci czerwonej wstegi z nazwa marki piwa nad kt6ra znajduje sie wizerunek jakiegokolwiek mezczyzny stylizowany
na posta¢é staropolska prowadzi¢ mogloby do objecia zakazem réwniez oznaczen w zaden istotny sposoéb

nie przypominajacych oznaczenia uprawnionej objetego ochrona, a przez to do nadmiernego

i nieuzasadnionego obciazenia obowiazanej. Zaznaczy¢ nalezy przy tym, iz we wniosku



o zabezpieczenie zakres zakazu dookreslony zostal w sposob stowno graficzny, jednak

w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia element graficzny zostal wyeliminowany,

a uprawniona w zazaleniu nie wnosila o jego wprowadzenie. Z przedstawionych wzgledéw niedopuszczalnym
bylo utrzymanie zabezpieczenia w nazbyt szerokiej wynikajacej z pkt 1b zaskarzonego postanowienie formie, co
jednoczes$nie czynilo zbednym na obecnym etapie postepowania dokonywanie szczegolowej analizy podobienstwa
oznaczenia obowigzanej do znaku towarowego uprawnionej, a tym samym oceny prawdopodobienstwa roszczen
wywodzonych w oparciu o tre$é przepisow ustawy Prawo wlasno$ci przemyslowe;.

Stad tez Sad Apelacyjny zmienil zaskarzone postanowienie w pkt 1b na podstawie
art. 386 § 1 k.p.c. wzw. z art. 397 § 2 k.p.c. wten sposob, ze wniosek o udzielenie zabezpieczenia w tym zakresie oddalil.



