Sygn. akt I ACa 735/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 paZzdziernika 2012 1.

Sad Apelacyjny w Krakowie — Wydzial I Cywilny

w skladzie:
Przewodniczacy: SSA Barbara Goérzanowska
Sedziowie: SSA Grzegorz Krezolek
SSO del. Regina Kurek
Protokolant: st.sekr.sadowy Katarzyna Wilczura

po rozpoznaniu w dniu 2 paZzdziernika 2012 r. w Krakowie na rozprawie
sprawy z powodztwa (...) Spolki Akeyjnej z siedzibg w W.

przeciwko J. Z.

o zakazanie naruszania prawa ochronnego na zarejestrowany znak towarowy
i zaplate

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sadu Okregowego - Sadu Gospodarczego w Krakowie

z dnia 11 kwietnia 2012 r. sygn. akt IX GC 611/11

oddala apelacje i zasqdza od pozwanego na rzecz strony powodowej kwote 1 180zt (jeden tysiqc sto
osiemdziesiqt zlotych) tytulem kosztéow postepowania apelacyjnego.

Sygn.akt IACa 735/12

UZASADNIENIE

wyroku Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2 pazdziernika 2012 roku

Strona powodowa (...) Spotka Akcyjna z siedzibg w W. domagala sie zakazania pozwanemu J. Z. naruszenia prawa
autorskiego na slowne oraz stowno-graficzne znaki towarowe wg treéci $wiadectw ochronnych Urzedu Patentowego o
numerach nr .(...)(...)R- (...); (...); (...)do ktorych wylaczne prawo ochronne przystuguje stronie powodowej, poprzez
zaprzestanie wprowadzenia do obrotu towaru w postaci gazu propan-butan oznaczonego takimi znakami towarowymi.
Nadto strona powodowa wniosla o zasadzenie od pozwanego kwoty 2 000 z} tytutem odszkodowania a takze kosztow
procesu, w tym kosztow zastepstwa procesowego wedlug norm przepisanych.



Pozwany wni6st o oddalenie powodztwa w caloSci oraz zasadzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztow
postepowania wedlug norm przepisanych, zarzucajac, ze nie narusza praw ochronnych strony powodowej gdyz
na butle z gazem naklada zawory z folii termokurczliwej, ktére nastepnie pod nazwa (...) wprowadza do obrotu.
Podnosil ponadto, ze prawo ochronne na znak towarowy ulega na mocy art. 155 ust. 1 Prawa wlasnoéci przemyslowe;j
wyczerpaniu po pierwszym wprowadzeniu do obrotu rynkowego produktu lub opakowania oznaczonego znakami
towarowymi powoda na terytorium RP, atak jest w spornym przypadku.

Wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2011 r. sygn. IX GC 590/10 Sad Okregowy w Krakowie Wydzial IX Gospodarczy
oddalit powddztwo i zasadzit od powoda na przecz pozwanego kwote 1.317 zl tytulem kosztéw procesu. W wyniku
apelacji strony powodowej, Sad Apelacyjny wyrokiem z dnia 28 wrzes$nia 2011 r. sygn. akt I ACa 770/11 uchylit
powyzszy wyrok i przekazatl sprawe Sadowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Sad Apelacyjny wskazal,
ze wbrew stanowisku Sgdu Okregowego nie doszlo do wyczerpania prawa do znaku towarowego w rozumieniu
art. 155 ust.1 ustawy Prawo wlasnosci przemyslowej, wobec braku okre$lonych tam przeslanek. O takim skutku
pierwszego wprowadzenia do obrotu rynkowego mozna by méwic¢ jedynie wowcezas, gdyby pozwany wprowadzal
do obrotu gaz w opakowaniach opatrzonych przedmiotowymi znakami towarowymi, nabyty w tych opakowaniach
od powodowej spolki. Gdyby rozumie¢ wyczerpanie prawa w sposéb wskazany przez Sad I instancji, to ochrona
wynikajgca z faktu rejestracji moglaby by¢ tak naprawde iluzoryczna, skoro mialaby nie shuzy¢ juz po pierwszym
zbyciu gazu na rynku przez jego producenta z identyfikujacymi przeciez nie tylko butle, ale przede wszystkim
zawarty w niej towar znakami, poprzez ktoére producent jest odrézniany na rynku, co potwierdzaja wyniki badan
powolanych przez Sad I instancji w poczynionych ustaleniach faktycznych. Sad Apelacyjny zakwestionowal takze
dokonana przez Sad pierwszej instancji wykladnie normy z art. 296 ust. 2 pkt 2 u.p.w.p., ktérej zdaniem Sadu
Okregowego dzialania pozwanego nie naruszaja, skoro oznaczenia butli gazowych sa oryginalne, a pozwany nakleja
na butle folie identyfikujaca rozlewnie gazu. Tak motywowana ocena pomija bowiem przestanki normatywne, ktérych
spelnienie moze rodzié roszczenia ochronne uprawnionego z rejestracji znakow na podstawie art. 296 ust. 2 wym.
ustawy. Powolujac sie na ustalenia faktyczne Sadu I instancji, Sad Apelacyjny podkreslil, Zze przedmiotem sprzedazy
dokonywanej zar6wno przez powodke, jak i przez pozwanego jest gaz, ktory jednak ze wzgledu na jego specyfike,
musi by¢ sprzedawany tylko lacznie z opakowaniem (butlg), a zatem obydwie strony sporu sprzedaja ten sam rodzaj
towaru, w opakowaniu o tej samej charakterystyce technicznej, przy czym opakowania te nie sg identyczne. Réznice
dotyczace opakowania, spowodowane oklejeniem przez pozwanego butli folig z nazwg rozlewni powoduje, ze nalezy
rozwazy¢ zastosowanie normy ochronnej z art. 296 ust.2 pkt 2 ustawy, ktéra dotyczy sytuacji korzystania ze znaku
podobnego do znaku zarejestrowanego, dotyczacego identycznych towaréw. W takiej jednak sytuacji koniecznym jest
wykazanie przez zadajgcego ochrony azeby poprzez dzialanie potencjalnego naruszyciela doszlo do ryzyka konfuzji
po stronie potencjalnych klientéw. Brak w tym przedmiocie jakichkolwiek ustalen i ocen Sadu Okregowego, jak
rowniez brak podstaw faktycznych dla wyrazonej oceny braku naruszenia przez pozwanego art. 3 § 1 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, byl przyczyna uznania, ze nie zostala rozpoznana istota sprawy, prowadzacego
do przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sagdowi I instancji.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy, wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2012 r. Sad Okregowy w Krakowie Wydzial IX
Gospodarczy zakazal pozwanemu J. Z. naruszania prawa ochronnego na stowne oraz stowno-graficzne znaki towarowe
wedtug treéci $wiadectw ochronnych Urzedu Patentowego RP nr R- (...),R- (...) — (...), R— (...), R— (...), do kt6érych
wylaczne prawo ochronne przystuguje firmie (...) S.A., poprzez zaprzestanie wprowadzania do obrotu towaru w
postaci gazu propan-butan oznaczonego takimi znakami towarowymi. Ponadto Sad Okregowy zasadzit od pozwanego
na rzecz strony powodowej kwote 2.000,00 zl oraz kwote 2.717,00 zl tytulem kosztoéw postepowania.

Podstawa rozstrzygniecia byly nastepujace ustalenia i motywy wskazane w uzasadnieniu:

Powod (...) Spoétka Akeyjna z siedzibg w W. prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza w obrocie paliwami od 2001 roku.
Uzyskal on prawo z rejestracji nastepujgcych znakéw towarowych: graficznego zarejestrowanego pod numerem
R- (...), graficznego zarejestrowanego pod numerem R- (...), graficznego zarejestrowanego pod numerem R- (...),
slownego (...) zarejestrowanego pod numerem R- (...). Dodatkowo powdd dysponuje prawem ochronnym na graficzny



znak towarowy o numerze (...). Pozwany J. Z., prowadzi dzialalno§¢ gospodarcza pod firma (...) Napeliania, Montaz
(...) J. Z. z siedziba w G., polegajaca na sprzedazy paliw, w tym gazu propan-butan dla zasilania domowych urzadzen
grzewczych w 11- kilogramowych butlach. Od rozlewni gazu - (...) .H.U. (...) w D., pozwany kupuje kilka tysiecy sztuk
rocznie butli gazowych napelmionych gazem propan-butan. Butle pozwany, jak i M. Z., kupuje od ich producenta -
(...)S.A.wS.

Sad Okregowy ustalil, ze na zlecenie pozwanego, (...) .H.U. (...) w D. konfekcjonuje gaz ptynny do butli, z tym ze jest
to inny gaz niz ten wprowadzony pierwotnie do obrotu przez powoda, naklada na nie zawory z folii termokurczliwej,
po czym pozwany dokonuje od rozlewni zakupu tychze butli, ktére nastepnie pod nazwa (...) wprowadza do
obrotu. Rozlewnia z kolei kupuje gaz plynny gléwnie od strony powodowej. W ramach wprowadzania do obrotu
pozwany dokonuje m. in. napelniania gazem przyniesionych przez klientéw butli (pustych) opatrzonych znakami
towarowymi innych dystrybutoréw, w tym powoda. Procedura sprzedazy gazu plynnego jest taka sama u wszystkich
jego dystrybutoréw na terytorium RP. Kazdy z dystrybutoréw dokonuje zakupu atestowanych 11 kilogramowych
butli gazowych u jednego z dwobch producentéw w Polsce, natomiast sam gaz plynny zakupuje wybierajac sobie
jego dostawce, przy czym konfekcjonuje ten gaz do pustych 11-kilogramowych butli gazowych. Odbiorca gazu
konfekcjonowanego do butli zakupuje gaz, ktérego opakowanie stanowi atestowana butla gazowa. Poprzez zawarcie
umowy zakupu gazu, kupujacy staje sie wlascicielem zakupionego gazu jak tez opakowana, w ktérym ten gaz jest
przechowywany, czyli metalowej butli gazowej. Po zuzyciu gazu, odbiorca moze butle gazowa zutylizowaé, pozostawic
u dowolnego dystrybutora gazu, ktéry ma obowigzek ja przyjaé, jak tez moze dokonaé zakupu gazu od dowolnego
dystrybutora gazu na terenie RP, u ktoérego zostawia pustg butle na tzw. wymiane i zakupuje gaz w opakowaniu,
ktore stanowi inna 11 kilogramowa butla, do ktoérej to gaz zostal nalany wczesniej przez dystrybutora gazu. Sad
pierwszej instancji podal, ze w maju 2008 roku strony sporu zaczely wspoélpracowac ze sobg w zakresie wymiany
butli jako opakowan . Przedstawiciele powoda przywozili do pozwanego butle ktére potrzebowali do obrotu a w
zamian otrzymywali butle ze swoim oznaczeniem G.. W zakresie wymiany butli obowiazuje dobra praktyka kupiecka
nawigzujaca do dobrych obyczajow . Z czasem powdd zauwazyl, ze na rynku pojawily sie butle gazowe G. opatrzone
zarejestrowanym znakiem towarowym (...) S.A.” z napisem ,G. wszelkie prawa do napeliania zastrzezone”, z
oznaczeniem ,, ktérym byly naklejki formatu A5 z napisem: napeliono (...) i znakiem graficznym.

Sad Okregowy podal, ze przeciwko pozwanemu toczyla sie sprawa w Sadzie Rejonowym w Limanowej o przestepstwo
zart. 305 ust. 1i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo wlasnosci przemystowej, w ktérym umorzono przeciwko
niemu postepowanie z uwagi na znikoma spoteczng szkodliwo$é czynu. Na terytorium RP z udzialem powoda
toczyly sie sprawy, przy identycznym stanie faktycznym, w Sadach Okregowych w Lublinie, W. i G.. Analogiczne
rozstrzygniecie zapadlo w procesie miedzy powodem a inng strong przed Sadem Okregowym w Warszawie, ktore
nastepnie zostalo podtrzymane wyrokiem Sadu Apelacyjnego w Warszawie.

Sad ustalil wreszcie na podstawie badania przeprowadzonego przez (...), iz marka G. utrzymuje swoja pozycje
jako marka gazu w butlach 11 kg, posiada przy tym najwiekszy udzial w rynku. Z kolei z badania przeprowadzone
przez (...) Rynek i Opinie wynika, ze trwale oznaczenie butli, a przede wszystkim niebieski kolor plaszcza butli sa
w przypadku marki G. glbwnym czynnikiem rozpoznawania dostawcy. Natomiast nietrwale oznaczenie butli przez
innych dostawcéw moze wprowadzi¢ w blad konsumenta, co do pochodzenia dostawcy gazu.

Powyzsze ustalenia faktyczne doprowadzily Sad Okregowy do przekonania, ze powddztwo zastuguje na uwzglednienie.
Rozwazajac, czy opisane dzialanie pozwanego stanowi naruszenie praw z rejestracji znaku towarowego, czyli czy
stanowi bezprawne uzywanie w obrocie znakéw towarowych powoda, Sad odwolal sie do tresci art. 296 ust. 2 pkt. 2
ustawy z 30 czerwcea 2000 r. Prawo wlasno$ci przemystowej, zgodnie z ktérym naruszenie prawa ochronnego na znak
towarowy polega m.in. na bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym znaku podobnego do zarejestrowanego w
odniesieniu do towaréw identycznych lub podobnych, jezeli takie uzywanie spowodowaé moze wérdd czesci odbiorcow
blad polegajacy w szczegolno$ci na skojarzeniu miedzy znakami. Decyzje o rejestracji znakow towarowych R- (...); R-
(...); R- (...); R- (...) ; R- (...), tworzg na rzecz powoda wylaczne prawo uzywania w obrocie gospodarczym na terenie
Polski zarejestrowanych znakéw towarowych (art. 153 ust. 1 upwp). Bezspornym jest, ze powod jest uprawniony z
prawa ochronnego na znaki towarowe slowne oraz stowno graficzny (...).. Przez uzywanie nalezy rozumie¢ zgodnie



z art. 154 p.w.p. w szczeg6lnoéci mozliwo$¢ umieszczania tego znaku na towarach objetych prawem ochronnym
lub ich opakowaniach. W przedmiotowej sprawie, ze wzgledu na stan skupienia towaru (gazu) trzeba mie¢ na
uwadze przywilej umieszczania przedmiotowych, zarejestrowanych znakéw towarowych gléwnie na opakowaniach
czyli butlach.

Zdaniem Sadu pierwszej instancji roszczenie powoda znajduje uzasadnienie na podstawie ww. przepisu. Pozwany
wprowadza do obrotu gaz w 11-kilogramowych butlach z oznaczeniami charakterystycznymi dla strony powodowej
poprzez kolor plaszcza opakowania oraz umieszczony na nich napis, ktore sa objete prawami ochronnymi
wynikajacymi z rejestracji znakéw towarowych blizej okreSlonymi w zalaczonych do pozwu $§wiadectwach. Butle
z gazem propan-butan, ktére wprowadza na rynek pozwany sa po ich napelieniu przez rozlewnie w D. oklejone
folig wskazujaca na rozlewnie oraz na nazwe produktu (...). Strona powodowa w ramach prowadzonej przez siebie
dzialalnosci gospodarczej jest producentem gazu tego samego rodzaju, ktéry sprzedaje w takich samych butlach,
oczywiécie bez elementéw wskazanych na termokurczliwej folii, a poprzez tak opakowany towar, ma najwiekszy udziat
w rynku tego paliwa i przy tym przez charakterystyczne cechy opakowania jest rozpoznawalna przez klientéw, co
wynika z powolanych przez powoda wynikdéw badan rynkowych. Oczywistym jest, ze zaréwno przedmiotem sprzedazy
dokonywanej przez powddke jak i takich samych czynno$ci pozwanego jest gaz, tyle tylko ze uwzgledniwszy jego
specyfike jako towaru musi on by¢ sprzedawany tylko lacznie z opakowaniem (butlg), spelniajagcym odpowiednie
wymogi techniczne zwigzane z korzystaniem z niego. Zatem nie moze budzi¢ watpliwosci, Ze obydwie strony sporu
sprzedaja ten sam rodzaj towaru, w opakowaniu o tej samej charakterystyce technicznej, przy czym G. w butlach
charakterystycznych tre$cig znakow towarowych, z ktérych dla niej wyplywaja prawa ochronne, pozwany zaé w butlach
o cechach wynikajacych z chronionych znakéw, zmienionych w czesci, w nastepstwie oklejenia plaszcza butli folig
koloru zo6tego z napisami uczynionymi zielona barwa wskazujaca na rozlewnie oraz okresleniem (...). Sad zatem
przyjal, ze pozwany w swojej dzialalnosci wprowadza do obrotu ten sam towar, co powddka ale w opakowaniu nie
identycznym niz uzywane przez G.. Gdyby identyczno$¢ dotyczyla obu tych elementéw - tak rodzaju towaru jak i
opakowan, ktdére swoimi cechami odpowiadaja tresci znakow, odpowiedzialno$¢ pozwanego wynika¢ by mogla z art.
296 ust.2 pkt .1 u.p.w.p. Roznice dotyczace opakowania spowodowane oklejeniem butli folig, w ktérych zbywa gaz
pozwany powoduje, ze zasadno$é roszczen spoiki (...) wynika z art. 296 ust.2 pkt. 2 ustawy o wlasnoéci przemysltowej,
ktéry stanowi o korzystaniu ze znaku podobnego do znaku zarejestrowanego dotyczacych identycznych towarow,
na co wskazywal Sad Apelacyjny uchylajgc sprawe do ponownego rozpoznania. Zdaniem Sadu Okregowego, powod
wykazal, ze poprzez dzialanie pozwanego doszlo do ryzyka konfuzji po stronie potencjalnych klient6w. Powod podnosit
okoliczno$ci wskazujace na mozliwo$¢ wprowadzenia w blad nabywcow gazu, szczegoélnie wobec uznania przez nich,
ze obydwa podmioty sg wzajemnie organizacyjnie powigzane, a pozwany wprowadza do obrotu gaz powddki. Z kolei,
pozwany wskazywal na brak ryzyka konfuzji wobec wyraznego oznaczenia siedziby jego firmy i zakresu jej dzialalnosci.

W ocenie Sadu Okregowego pozwany zbywajac nie pochodzacy od powoda gaz propan-butan w butlach, na ktérych
znajduja sie zarejestrowane znaki towarowe, pomimo oklejania ich folig, narusza przystugujace powodowi prawo
ochronne na przedmiotowe znaki towarowe i stanowi czyn przewidziany w art. 296 ust. 2 pkt. 2 u.p.w.p. Wedlug
ustalen w sprawie karnej, do ktorej Sad pierwszej instancji sie odwolal, pozwany oznaczal swoje produkty (gaz
w butlach) znakami powoda, co najmniej od lipca 2010 roku, co stanowi takze naruszenie renomy powoda, z
ktoérej pozwany czerpie korzys$ci. Towary powoda sg znane i rozpoznawane na polskim rynku a ich wysoka jako$¢ i
renoma gwarantuje konsumentom najwyzszy poziom zadowolenia. Renoma znakéw powoda zostala wypracowana
w wyniku wysokich organizacyjnych i finansowych nakladéw poniesionych przez niego w ciggu kilku lat obecnosci
na rynku. Wprowadzanie towaréw z przedmiotowym oznaczeniem przez pozwanego, zdaniem Sadu Okregowego,
wprowadza dezorientacje wérod klientow, ktorzy nabywaja towary réznych producentéw oznaczone podobnymi
znakami towarowymi. Te dzialania pozwanego prowadza takze do zmniejszenia zdolnosci odrézniajacej znakow
powoda, gdyz obecno$¢ na rynku towaréw pochodzacych z réznych Zrodel oznaczonych w sposob przyjety przez
pozwanego, moze spowodowac, iz z czasem znaki te moga utracié swoja zdolno$¢ odrézniajaca. Wraz z renoma znaku
powoda, zostala takze naruszona renoma przedsiebiorstwa.



Sad Okregowy podal, ze znak towarowy, ktérego zasadnicza funkcja jest oznaczenie pochodzenia towaru i ustugi,
powinien umozliwi¢ ich rozrdéznienie. Aby spelnil swa funkcje w obrocie gospodarczym, musi gwarantowaé, iz
wszystkie towary i ushugi nim oznaczone pochodza z jednej firmy, ktéra kontroluje i odpowiada za ich jako§é
(art. 2 Dyrektywy 89/104/EEC o harmonizacji przepisow prawa Panstw Czlonkowskich o znakach towarowych).
Ochrona znaku towarowego jest calkowita i bezwzgledna, kiedy znak i produkty sg identyczne. Gdy w gre wchodza
tylko podobienstwa, warunkiem ochrony znaku jest ryzyko wprowadzenia w blad. Powolujac sie na orzecznictwo
Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci i Trybunalu Pierwszej Instancji oraz decyzje Urzedu Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego, ktory rejestruje znaki wspolnotowe, Sad Okregowy podal, Ze ryzyko to ma miejsce wowcezas, gdy opinia
publiczna badZ odbiorcy moga uznaé, iz towar pochodzi z tego samego przedsiebiorstwa badz tez od przedsiebiorstw
powigzanych ekonomicznie. Zdaniem Sadu, znak towarowy o brzmieniu (...), posiada zdolnosci rejestrowe jako znak
stowny, ktory gwarantuje wylaczno$é na uzywanie tego znaku dla jednego podmiotu gospodarczego, i nie moze by¢
zawlaszczony przez inny podmiot. Znak ten ma walor identyfikujacy powoda, nazwa G. jest elementem dominujacym,
ktory przyciaga uwage kupujacego. Pozwany wprowadzajac na rynek butle w sposéb okreslony wyzej sprowadza
niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad kupujacych co do producenta. Zdaniem Sadu nawet przecietny kupiec, majac
przed soba produkty powoda i pozwanego nie jest w stanie rozr6zni¢ tych produktéw i dokonaé dowolnego wyboru.
Znak towarowy powinien by¢ oceniany jako calo$c¢ i brak jest podstaw aby w kontekscie funkcji odrézniajacej znaku
z uzyciem slowa G., odrebnie ocenia¢ jego warstwe stowna oraz warstwe graficzng.

Zdaniem Sadu pierwszej instancji powod, ktorego obciaza dowod bezpodstawnoscei dzialania, podobienstwa znaku i
wywolania niebezpieczenistwa wprowadzenia odbiorcéw w blad co do pochodzenia towaréw, w sposéb zgodny z art.
6 k.c. i 3 k.p.c. wykazal zasadno$¢ swoich roszczen. W podobnym stanie faktycznym SN stangl na stanowisku, ze
butle ze znakami powoda staly sie opakowaniem dla towaru pozwanego, przy czym bez znaczenia jest skad mial te
opakowania. Jak zaznaczono istotnym jest, ze swoj towar sprzedawal w opakowaniu, bez ktérego nie moglby w tej
postaci sprzedawaé swojego gazu. (wyrok SN z dnia 22 lutego 2007 roku sygn. akt IIICSK 323/06).

Opierajac sie na przedlozonych dowodach Sad Okregowy uznal, iz wykazano tez istnienie przestanek wymienionych
w art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 153 pdz. 1503 z poZn. zm.)- zwanej dalej u.z.n.k, w
ktérym zakazano takiego oznaczania towaréw lub ustug, ktére moze wprowadzi¢ klientow w blad co do pochodzenia,
ilosci, jakosci, sktadnikow, sposobu wykonywania, przydatnosSci, mozliwosci zastosowania, naprawy, konserwacji lub
innych istotnych cech towar6éw albo ustug. W niniejszej sprawie dzialanie pozwanego wprowadza w blad potencjalnych
nabywcow przede wszystkim co do pochodzenia oraz jako$ci sprzedawanego gazu. Zachowanie takie jest nieuczciwg
praktyka rynkowa wykorzystujaca goodwill znanego od wielu lat znaku towarowego powodowej sp6iki i jego rynkowa
renome. Pozwany nie usuwajac znakéw powoda z pustych butli i wprowadzajac w nich wlasny gaz na rynek przy
dodatkowym oznaczeniu, bezprawnie osigga pozytki z marki i renomy znaku powoda. Pozwany aby unikna¢ zarzutu
bezprawnosci uzycia znakéow chronionych w obrocie musi wymieni¢ puste butle z uprawnionymi do znaku na
butle niechronione, bez znakow ewentualnie przemalowaé puste butle ze znakami powoda. Dlugotrwaloé¢ trwania
takiego stanu rzeczy powoduje niekorzystne skutki dla powoda, ktére w konsekwencji moga sta¢ sie nieodwracalne.
Jak podkredla sie w literaturze przedmiotu wskutek tego typu naruszen nastepuje stopniowa rozcienczenie znaku
renomowanego, znak towarowy traci swa rynkowa sile, zdolnoé¢ odrdzniajaca. W rezultacie zachwiane moze zostac
zaufanie klientéw do towaréw opatrywanych znakiem.

Sad Okregowy stwierdzil dalej, ze zostalo udowodnione, iz pozwany. wykorzystujac wartos¢ i sile atrakcyjnosci
zarejestrowanych znakéw promowat swoje towary, przyciagajac tym samym do swoich towaréw klientele majaca
przekonanie o dobrej jakoSci towaréw produkowanych przez powoda. Nabywca gazu w butlach powoda,
zmodyfikowanych nietrwalym oznaczeniem pozwanego, moze kojarzy¢ powoda ze sprzedanym gazem, co skutkowaé
moze pretensjami za jako$¢ gazu, mimo ze powdd nie ma zadnego wplywu na taka sytuacje . Poza tym bedzie kojarzony
z podmiotem odpowiedzialnym za stan techniczny butli, w ktérej gaz byl sprzedany.

Zdaniem Sadu konstrukcja roszczenia odpowiada zaréwno art. 18 i art. 296 ust 2 ustawy o wlasno$ci przemystowej
i dlatego zasadne bylo uwzglednienie powodztwa Przedsiebiorca ktorego interes zostat zagrozony lub naruszony



czynem nieuczciwej konkurencji moze na podstawie art. 18 ust. 1 uznk, zada¢ miedzy innymi zaniechania
niedozwolonych dzialan i usuniecia ich skutkéw jak réwniez naprawienia wyrzadzonej szkody, na zasadach ogdblnych.
Co do wysokoéci kwoty 2 tysiecy zlotych zasadzonej na mocy art. 296 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo wlasnos$ci
przemystowej, to jej wysoko$é nie byla kwestionowana przez pozwanego, a wiec zgodnie z art. 322 k.p.c. sad takze ja
uwzglednil bez konieczno$ci prowadzenia w tym kierunku postepowania dowodowego

Wyrok Sadu Okregowego zaskarzyl w calosci pozwany J. Z., ktéry w apelacji zarzucik:

- naruszenie prawa procesowego art. 11 k.p.c. oraz art. 235 k.p.c. poprzez dopuszczenie dowodu z ustalein Sadu
Rejonowego w Limanowej mimo, iz ustalenia te nie wigza Sadu ze wzgledu na wydane w tej sprawie postanowienie o
umorzeniu postepowania z uwagi na znikoma, spoleczna szkodliwo$é czynu (nie wyroku karnego skazujacego);

- naruszenie prawa materialnego art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z p6zn. zm.) poprzez jego bledne zastosowanie i przyjecie, ze pozwany naruszyt
pOWYyZsSzy przepis poprzez jego oznaczenie w sposéb mogacy wprowadzi¢é konsumenta w blad pomimo, ze jak
wykazalo postepowanie dowodowe pozwany oznaczal butle swoimi oznaczeniami (Dobry Gaz), odmiennymi niz
oznaczenia powoda; jak réwniez naruszenie art. 10 ust. 2 powyzszej ustawy poprzez jego niezastosowanie pomimo,
iz przedmiotem obrotu przez pozwanego byl gaz w butlach jako opakowaniu z uwagi na fakt, ze zastosowanie takiego
opakowania jest uzasadnione wzgledami technicznymi, jak rowniez nie uwzglednienia faktu, iz gaz ptynny w butlach
jest specyficznym towarem, ktéry kupuje ,konsument uwazny”, ktérego podobienstwo oznaczen (kolor niebieski
butli), nie moze wprowadzi¢ w blad;

- naruszenie prawa materialnego — art. 155 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo wlasno$ci przemystowe;j
(Dz.U.nr 119 z 2003r. poz.1117 z pdézn. zm.) poprzez jego pominiecie i nie uwzglednienie, iz w przedmiotowym
przypadku doszlo do wyczerpania prawa z rejestracji znaku towarowego powoda, w tym takze nie uwzglednienia
orzeczenia Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 14 lipca 2011 w sprawie nr C-46/10 V. (...)/S przeciwko
K. G.A/S..

Wskazujac na powyzsze zarzuty pozwany wnosil o zmiane zaskarzonego wyroku w calo$ci poprzez oddalenie
powodztwa w caloSci, zasadzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztéw postepowania, w tym kosztow
zastepstwa procesowego wedtug norm przepisanych.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:

Apelacja pozwanego kwestionujgca rozstrzygniecie Sadu pierwszej instancji pozbawiona jest uzasadnionych podstaw.
Przede wszystkim nalezy stwierdzi¢, ze Sad Okregowy poczynil prawidlowe ustalenia faktyczne, wyrazajac oceny, ktore
nie pozostaja w sprzecznos$ci z zasadami logiki rozumowania czy do$wiadczenia zyciowego i nie wykazuja bledéw
natury faktycznej. Dokonana przez Sad pierwszej instancji ocena dowodéw nie nasuwa zastrzezen, gdyz nie wykracza
poza uprawnienia wynikajace z przepisu art. 233 § 1 k.p.c. i nie byla przez strone pozwana kwestionowana. Ustalenia
bedace jej wynikiem nie budza przy tym watpliwosci co do ich zgodnoSci z rzeczywistym stanem rzeczy i dlatego Sad
Apelacyjny je akceptuje i przyjmuje za podstawe wlasnego rozstrzygniecia.

Nieuzasadniony jest podnoszony w apelacji zarzut naruszenia art. 11 k.p.c. oraz art. 235 k.p.c. poprzez dopuszczenie
dowodu z ustalen Sadu Rejonowego w Limanowej mimo, iz ustalenia te nie wigza Sadu ze wzgledu na wydane w tej
sprawie postanowienie o umorzeniu postepowania z uwagi na znikoma spoleczna szkodliwo$é¢ czynu, a nie wyroku
skazujacego. Nalezy wskazaé, ze przepis art. 11 k.p.c. reguluje jedynie sytuacje, gdy przed zakonczeniem postepowania
cywilnego, zapadt w sprawie karnej prawomocny wyrok skazujacy za przestepstwo, ktore jako zdarzenie nalezy do
stanu faktycznego wywolujacego skutki w sprawie cywilnej. Wyrok karny ma wowczas moc wiazgca dla sgdu w sprawie
cywilnej w zakresie ustalen faktycznych co do popelienia przestepstwa. Okoliczno$é¢ ta nie moze byé¢ przedmiotem
postepowania dowodowego ani oceny sadu, a w konsekwencji wylaczona jest mozliwo$¢ obrony pozwanego sprzecznej
z ustaleniami wyroku karnego, a takze podniesienia przez niego zarzutu pozbawienia mozliwosci obrony w tym
zakresie (por. wyrok SN z dnia 23 kwietnia 1968 r., II PR 399/67, NP 1968, nr 11, s. 1704). Z art. 11 k.p.c. wynika, ze



moc wigzacg sad cywilny ma wylgcznie wyrok karny skazujacy i tylko co do faktu popelnienia przestepstwa. Wyrok
karny uniewinniajacy takiej mocy nie ma a sad cywilny moze czyni¢ w tym zakresie wlasne ustalenia, nawet odmienne
od stanowigcych podstawe takiego wyroku karnego. Podobnie, nie maja mocy wigzacej orzeczenia karne umarzajgce
postepowanie ani umarzajace warunkowo postepowanie.

Jednakze nie oznacza to niemoznoéci wykorzystania w postepowaniu cywilnym materialu dowodowego zebranego
w sprawie karnej. W szczeg6lnosci dotyczy to dowodoéw z dokumentoéw. Orzeczenia karne inne niz skazujace, ktore
nie wigza sadu w sprawie cywilnej, sa dokumentami urzedowymi, podobnie jak protokoly posiedzen w sprawie
karnej i zgodnie z art. 244 k.p.c., stanowia dowdd tego, co zostalo w nich urzedowo po$wiadczone. Inne dokumenty
zgromadzone w sprawie karnej, majace charakter dokumentéw prywatnych (art. 245 k.p.c.) i ich moc dowodowa,
takze mogg by¢ wykorzystane przez sad w sprawie cywilnej przy ustalaniu stanu faktycznego (por. wyroki SN: z dnia
18 wrzeénia 1969 r., II CR 308/69, OSNC 1970, nr 7-8, poz. 130 i z dnia 15 pazdziernika 1997 r., III CKN 238/97,
niepubl.).

W zwiazku z powyzszym, oparcie sie Sadu pierwszej instancji na dowodach zgromadzonych w sprawie karnej sygn. II K
(...), wtym takze na protokole z ogledzin (karta 6-7 wym. akt) nie mozna uznac za uchybienie procesowe majace wplyw
na wynik sprawy. Z zalaczonych do tego protokotu fotografii wynika wyraznie, iz pozwany J. Z. wprowadzane do obrotu
butle z gazem propan-butan, koloru niebieskiego, zawierajace wyrazne oznaczenia z nazwa strony powodowej (...),
widniejgcg takze na zaworach. Wlasne oznaczenia pozwany zamieszcza jedynie na folii termokurczliwej oklejajacej
zawor, przy czym folia nie zastania nawet nazwy (...) na samych szczycie zawor6ow, a tym bardziej na butli. Folia
jest koloru zéltego z zielonymi napisami — instrukecja bezpieczenistwa i nazwa (...) oraz nazwa rozlewni. Juz ten
tylko dowdd, ktérego oceny nie sposéb podwazyé, wskazuje na naruszenie przez pozwanego prawa strony powodowej
wynikajacego z rejestracji znaku towarowego oraz zasad nieuczciwej konkurencji, o czym ponizej.

Nietrafne sa rowniez zarzuty pozwanego co do naruszenia art. art. 155 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo
wlasnoSci przemyslowej (Dz.U.nr 119 z 2003r. poz.1117 z pdzn. zm.) poprzez jego pominiecie i nie uwzglednienie, iz
w przedmiotowym przypadku doszlo do wyczerpania prawa z rejestracji znaku towarowego powoda. Wykladnia tego
przepisu zostala juz dokonana przez Sad Apelacyjny w uzasadnieniu wyroku I ACa 770/11 z dnia 28 wrzeénia 2011 1.
(karta 304-311), a Sad Apelacyjny w obecnym skladzie wyrazonym tam pogladem jest zwigzany. Wymieniony przepis
stanowi, iz prawo ochronne na znak towarowy nie rozcigga sie na dzialania dotyczace towaréw ze znakiem, polegajace
w szczeg6lnosci na ich oferowaniu do sprzedazy lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towaréw oznaczonych tym
znakiem, jezeli towary te zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
uprawnionego lub za jego zgoda. Wymaga podkreslenia, iz w orzecznictwie i doktrynie dominuje poglad, ze ,dalsze
wprowadzenie do obrotu” w rozumieniu ww. przepisu jest kolejnym, nastepnym udostepnieniem towaru odbiorcy
w drodze (najczesciej) sprzedazy, przy czym dotyczy wylacznie oryginalnych towaréw opatrzonych autentycznym
znakiem towarowym, podczas ktérego nie nastepuje naruszenie integralno$ci znaku i towaru. Jakakolwiek ingerencja
w towar ze znakiem, ktory zostal wprawdzie wprowadzony do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgoda przez
osobe trzecig, ale w po6zniejszym okresie byl przedmiotem rozmaitych czynno$ci (np. naprawa, modernizacja towaru
opatrzonego znakiem i jego dalsza dystrybucja pod tym znakiem), stanowi naruszenie prawa ochronnego (zob. M.
Mozgawa Glosa do uchwaly SN z dnia 24 maja 2005 1., I KZP 13/04. Prok.i Pr. 2006/6/144-152; Z.Cwigkalski, Glosa
do uchwaly SN z dnia 24 maja 2005 r., I KZP 13/04. PiP 2006/1/120-125).

W przedmiotowej sprawie nie chodzi o wprowadzenie do obrotu gazu w opakowaniach opatrzonych znakiem
towarowym strony powodowej, nabytego uprzednio przez pozwanego w tym opakowaniu od strony powodowej, bez
zadnej ingerencji pozwanego. Wrecz przeciwnie, jest bezsporne, ze pozwany dokonywal napelnienia pustych butli
z oznaczeniami strony powodowej gazem pochodzacym takze od innych dostawcdédw, a nadto opatrywal te butle
wlasnymi oznaczeniami w postaci naklejki foliowej z nazwa rozlewni i w takim stanie oferowal je do sprzedazy. Nie jest
to zatem ,dalsze wprowadzanie do obrotu” tego samego towaru w nienaruszonych opakowaniach. W takim wypadku
przepis art. 155 ust. 1 p.w.p. nie ma zastosowania, a 0 wygasnieciu prawa ochronnego na znak towarowy strony
powodowej nie moze by¢ mowy.



Pozwany zarzucal, ze Sad Okregowy nie uwzglednil orzeczenia Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 14
lipca 2011 w sprawie nr (...) V. (...)/S przeciwko K. G. A/S, lecz nie jest to zarzut uprawniony. Wymieniony wyrok
byl juz znany Sadowi Apelacyjnemu przed wydaniem wyroku uchylajacego poprzednie orzeczenie i przekazujacego
sprawe do ponownego rozpoznania, a Sad ten nie uznal go za miarodajny dla rozstrzygniecia niniejszej sprawy.
Nalezy zwroci¢ uwage, ze stan faktyczny w sprawie objetej wyrokiem E.jest odmienny, a przede wszystkim wyrok
ten dotyczyl butli gazowych kompozytowych, ktorych ksztalt chroniony byt jako trojwymiarowy znak towarowy, za$
warto$¢ tych butli byta nieporéwnywalnie wyzsza niz wartos¢ zakupionego w nich gazu. W niniejszej sprawie chodzi
o standardowe butle stosowane przez wszystkich producentéw gazu, a jedynie przez kazdego z nich oznaczanych
wlasnym znakiem towarowym. Butle takie moga by¢ wielokrotnie uzywane badz przez tego samego producenta badz
przez innych producentéw o ile znajdujace sie na nich oznaczenia nie beda rodzily watpliwoéci co do pochodzenia
zawartego w nich towaru (gazu), to znaczy o ile nie wystapi ryzyko wprowadzenia odbiorcy gazu w blad. Dopoki
butle sa oznaczone wyraznym znakiem towarowym producenta (w tym wypadku strony powodowej), stanowia one
opakowanie dla towaru (gazu) tego producenta (strony powodowej).

Stosownie do art. 296 ust. 2 pkt) 2 ustawy p.w.p naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na
bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku
towarowego w odniesieniu do towarow identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcoéw
w blad, ktére obejmuje w szczego6lnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym. Wedlug
ustalen Sadu pierwszej instancji pozwany wprowadza do obrotu gaz w 11-kilogramowych butlach z oznaczeniami
charakterystycznymi dla strony powodowej poprzez kolor plaszcza opakowania oraz umieszczony na nich napis, ktore
sa objete prawami ochronnymi strony powodowej wynikajacymi z rejestracji znakow towarowych, po oklejeniu tych
butli folig wskazujaca na rozlewnie oraz na nazwe produktu (...). Zatem obydwie strony sporu sprzedaja ten sam rodzaj
towaru, w opakowaniu podobnym, bowiem ré6zniagcym sie jedynie oznaczeniami pozwanego z folii termokurczliwe;j.
Zdaniem Sadu Okregowego, ta r6znica w oznaczeniach znajdujacych sie na opakowaniu jest niewystarczajaca dla
unikniecia konfuzji. Towary strony powodowe sa bowiem znane i rozpoznawane na polskim rynku a wprowadzanie
na ten rynek przez pozwanego towaréw z opisanymi oznaczeniami wprowadza dezorientacje wsrdd klientow. Ze
stanowiskiem tym nalezy sie zgodzi¢. Nie ulega bowiem watpliwoéci, ze zamieszczenie na zaworze butli z gazem
jedynie etykiety z folii termokurczliwej z nazwa rozlewni (stabo widocznej) oraz nazwa (...), nie neutralizuje bardzo
widocznego i charakterystycznego oznakowania butli znakiem towarowym strony powodowej, ktore to oznakowanie,
w przeciwienstwie do oznakowania pozwanego, ma charakter trwaly. Folie bowiem przed uzyciem butli nalezy zerwac.
Ponadto kolorystyka znaku towarowego strony powodowe;j (kolor niebieski butli) jest charakterystyczna dla strony
powodowej i przez odbiorcéw gazu jednoznacznie z nig kojarzona. Odbiorcy za$ znacznie mniejsza uwage przywiazuja
do dodatkowych etykiet, ktore nie zaslaniaja zasadniczych oznaczen i kojarza towar z tym producentem, ktérego
znak dominuje na opakowaniu lub tez wnosza o powigzaniu obu wymienionych producentéw. (por. wyrok SN z dn.
21.10.2010 r. IV CZP 261/10 — lex nr 606302).

W tej sytuacji brak jest takze podstaw do podzielenia zarzutow apelujacego dotyczacych naruszenia art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nt 153, poz. 1503 z p6Zn. zm.) poprzez
jego bledne zastosowanie i przyjecie, ze pozwany naruszyl powyzszy przepis poprzez oznaczenie opakowania towaru w
sposéb mogacy wprowadzi¢ konsumenta w blad pomimo, ze oznaczal butle swoimi oznaczeniami ( (...)), odmiennymi
niz oznaczenia powoda. W celu uzyskania ochrony na podstawie powolanego przepisu wystarczy, aby wystapito kilka
zblizonych element6w obu opakowan, ktére moglyby wprowadzi¢ w blad odbiorcow. W spornym przypadku, jak juz
wyzej wskazano, takie elementy wystepuja, bowiem pozwany wprowadza na rynek towar w opakowaniach strony
powodowej, dodaja do zamieszczonych na nich oznaczen jedynie wspomniane naklejki foliowe.

Tymczasem warunkiem zastosowania art. 10 ust. 1 u.z.n.k. jest istnienie ryzyka wprowadzenia w blad, przez co nalezy
rozumie¢ wywolywanie lub jedynie mozliwo$¢ wywolania wsrdd przecietnych klientéw mylnego przekonania co do
istotnych cech towaru lub ustugi. Oznacza to, ze wprowadzajace w blad oznaczenie niezgodnie z prawda sugeruje,
iz dany towar lub usluga posiada okreslone cechy lub wlaéciwos$ci, np. pochodzi z okreslonego przedsiebiorstwa,
jest produktem wysokiej jakosci, posiada szczegdlne wlasciwos$ci lub zastosowanie. Nie ma przy tym znaczenia, czy



oznaczenie ma wplyw na decyzje klienta co do nabycia towaru lub ustugi; istotne jest natomiast, czy klient moze zostac
wprowadzony w blad co do danej istotnej cechy towaru lub ustugi, pochodzeniu towaru lub powigzaniach miedzy
widniejacymi na opakowaniu dwoma przedsiebiorcami. Nabywajgc towar klient powinien mie¢ bowiem mozliwo§é
ustalenia pochodzenia okre§lonego towaru poprzez umozliwienie mu, bez jakiejkolwiek mozliwoséci wprowadzenia
w blad, odréznienia tego towaru od towaréw o innym pochodzeniu, co daje mu gwarancje ze wszystkie towary
oznaczone danym oznaczeniem zostaly wytworzone pod kontrolg jednego przedsiebiorcy, ktoremu mozna przypisac
odpowiedzialno$c za ich jako$é (zob. orzeczenie ETS z dnia 17 pazdziernika 1990 r. w sprawie C-10/89 SA (...) v. HAG
GF AG, pkt 28 orzeczenia ETS z dnia 29 wrze$nia 1998 r. w sprawie C-39/97 C. K. K. v. Metro-G.-M. Inc). Poréwnujac
opakowania stosowane przez strone powodowa z opakowaniami, w ktorych pozwany wprowadza do obrotu gaz,
nalezy jeszcze raz stwierdzi¢, ze oznaczenia zamieszczane przez pozwanego maja znikoma warto$é¢ odrézniajaca i nie
powoduja unikniecia konfuzji.

Nie sposo6b takze podzielié zarzutéw pozwanego, iz wprowadzany przez niego towar (gaz plynny w butlach) nie jest
kierowany do przecietnego klienta lecz do klienta uwaznego i nalezycie poinformowanego, majgcego swiadomos§é
sposobu dystrybucji gazu plynnego. Wprowadzenie w blad moze dotyczy¢ tylko okresSlonego kregu podmiotowego,
tj. wlasnie przecietnego klienta, ktory nie jest rzeczywistym podmiotem, lecz koncepcja prawna umozliwiajaca
zastosowanie art. 10 u.z.n.k. Dlatego tez zastosowanie tego przepisu nie wymaga w tym zakresie powolywania biegltych
lub przeprowadzania badan empirycznych wérod ,przecietnych klientéw”. Jezeli natomiast dana dzialalno$¢ jest
kierowana do przedsiebiorcow (profesjonalistow), to ryzyko konfuzji znaczaco maleje, bowiem profesjonaliSci maja
podwyzszony stopien uwagi. W przypadku, gdy dany produkt kierowany jest zaré6wno do konsumentéw, jak i do
przedsiebiorcow, to nalezy mie¢ na uwadze, ze dla przyjecia ryzyka konfuzji nie jest konieczne wykazanie mozliwoéci
wprowadzenia w blad wszystkich potencjalnych odbiorcow, wystarczajaca jest mozliwo$¢é wprowadzenia w btad nawet
nieznacznej cze$ci z nich. Jak wynika nawet z samych twierdzen pozwanego nabywcami gazu w butlach sa nie tylko inni
przedsiebiorcy, ktorzy profesjonalnie ten gaz wykorzystuja, ale i osoby prowadzace gospodarstwa domowe, turysci,
ktoérzy okazjonalnie z gazu takiego korzystaja, itp. Tacy klienci z pewno$cia nie znaja sposobu dystrybucji gazu,
natomiast sposoéb oznaczenia butli znakami towarowymi powoda jednoznacznie kojarza z producentem wskazanym
na butli ( (...)), tym bardziej w przypadku niebieskiego koloru butli.

Majac powyzsze na uwadze Sad Apelacyjny oddalil apelacje pozwanego jako nieuzasadniong, na podstawie art. 385
k.p.c.

O kosztach postepowania apelacyjnego orzeczono stosownie do wyniku sporu, na podstawie art. 98 § 1i 3 k.p.c. oraz
zgodnie z § § 6 pkt 31 § 11 us. 1 pkt 18), w zw. z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia z dnia 28 wrzesSnia 2002 r. w sprawie
oplat za czynnosSci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztow pomocy prawnej udzielonej z urzedu
(Dz.U. nr 163 poz. 1348 z p6zn.zm.)



