Sygn. akt I ACa 1444/13

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 kwietnia 2014 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie I Wydzial Cywilny w skladzie:
Przewodniczacy — Sedzia SA Jerzy Paszkowski

Sedzia SA Beata Kozlowska (spr.)

Sedzia SO (del.) Ada Sedrowska

Protokolant st. sekr. sad. Joanna Baranowska

po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2014 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powodztwa Zakladow (...) ,, (...)” S.A. w O.
przeciwko J. B.

o zakazanie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy
na skutek apelacji powoda

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie

z dnia 8 maja 2013 r.

sygn. akt XXVI GC 77/12

I. zmienia zaskarzony wyrok:

a) w punkcie pierwszym czesciowo w ten sposob, ze:

- zakazuje pozwanemu J. B. naruszania prawa ochronnego na znak towarowy(...), zarejestrowany
na rzecz powoda Zakladéw (...) ,, (...)” S.A. w O. w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
Nr (...) poprzez uzywanie w dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem do obrotu i w materialach
reklamowych swych produktéow, tj. kielbasy, oznaczenia(...),

- nakazuje pozwanemu J. B. zniszczenie wszystkich materialow reklamowych, na ktérych uzyte
Jjest oznaczenie (...)

b) w punkcie drugim w ten sposéb, ze zasqdza od J. B. na rzecz Zakladow (...) ,, (...)” S.A. w
0. 4084,53 zl (cztery tysiqgce osiemdziesiqt cztery zlote pieédziesiqt trzy grosze) tytulem zwrotu
kosztéow procesu,

II. oddala apelacje w pozostalym zakresie,

III. . zasqdza od J. B. na rzecz Zakladow (...) ,, (...)” S.A. w O. 2500 zl (dwa tysiqce pieéset zlotych)
tytulem zwrotu kosztéw procesu w postepowaniu apelacyjnym,



Sygn. akt I ACa 1444/13

UZASADNIENIE

Powdéd - Zaklady (...) ,, (...)” S.A. w O. - wnib6sl o:

1) zakazanie pozwanemu naruszania prawa ochronnego na znak towarowy (...), zarejestrowany na rzecz Zakladow
(...) » (...)” S.AA. w O. w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej Nr (...), przez nakazanie pozwanemu
zaprzestania oznaczania znakiem towarowym (...) we wszystkich jego odmianach lub zbitkach wyrazowych z innym
wyrazem produkowanego wyrobu tj. kielbasa oznaczonego w klasie nicejskiej 29 jako kielbasa oraz wprowadzania tak
oznaczonych towaréw do obrotu, zaprzestanie umieszczania znaku (...), we wszystkich jego odmianach lub zbitkach
wyrazowych z innym wyrazem, na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do obrotu, jak réwniez
zaprzestanie postugiwania sie znakiem (...) we wszystkich jego odmianach lub zbitkach wyrazowych z innym wyrazem
w celu reklamy;

2) nakazanie pozwanemu usuniecia znaku towarowego (...), we wszystkich jego odmianach lub zbitkach wyrazowych
z innym wyrazem, z wyprodukowanych towaréw znajdujacych sie w dyspozycji pozwanego a takze wprowadzonych
do obrotu;

3) nakazanie pozwanemu zniszczenia wszystkich materialéow reklamowych ze znakiem (...), we wszystkich jego
odmianach lub zbitkach wyrazowych z innym wyrazem oraz etykiet, naklejek i opakowan ze znakiem (...), we
wszystkich jego odmianach lub zbitkach wyrazowych z innym wyrazem.

W uzasadnieniu swych zadan powdd wskazal, ze przystuguja mu prawa ochronne do znaku towarowego (...)
zarejestrowanego dla towardow z klasy towarowej 29 klasyfikacji nicejskiej. Pozwany narusza prawa powoda, bowiem
bezprawnie oznacza swe produkty — kielbasy - znakiem towarowym bukowa. Pozwany oznacza swe produkty bukowa
W uzywanym oznaczeniu ,,(...)”. Pozwany wprowadza tak oznaczone towary do obrotu, umieszcza tez znak (...) na
dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem dokument6w do obrotu, katalogach w oznaczeniu ,,(...). Powod wskazal,
Ze jego roszczenia znajduja podstawe zar6wno w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnoéci
przemystowej, dalej réwniez jako ,,p.w.p.”, jak i przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, dalej rowniez ,,u.z.n.k.”.

Pozwany J. B., prowadzacy dzialalno§¢ gospodarcza pod nazwa Zaklad (...), w odpowiedzi na pozew wnidst
o oddalenie powo6dztwa w caloéci, a takze o nakazanie powodowi, na podstawie art. 22 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, zamieszczenia na wlasny koszt na jednej z trzech pierwszych stron niezawierajacych ogloszen
handlowych w dziennikach ogblnopolskich (...) i Gazeta (...) w terminie 2 tygodni od daty prawomocno$ci orzeczenia
zawierajacego stosowne o$wiadczenie powoda.

Pozwany wskazal, ze zarzuty powoda wywodzone z p.w.p. sa nieudowodnione. Zarejestrowany przez powoda znak
towarowy w jego ocenie nie ma zdolnoSci odrozniajacej, gdyz nie wiaze towaru z konkretnym producentem, nie
identyfikuje producenta, od ktérego towar pochodzi, tym samym nie istnieje ryzyko wprowadzenia nabywcy w blad
co do pochodzenia towaru, a jest to warunek konieczny, by mozna bylo méwi¢ o naruszeniu prawa z rejestracji znaku
towarowego. Pozwany stwierdzil, ze powdd nie posiada prawa ochronnego na inne znaki z oznaczeniem(...) ze jest
to okreélenie powszechnie uzywane. Poza tym pozwany nadmienil, ze nigdy nie uzywal znaku stlownego powoda
(...). Wskazal, ze oznacza produkowane przez siebie wyroby np. jako (...), co potwierdzil rowniez powdd w pozwie.
Oznaczenia te nie sg identyczne z zarejestrowanym znakiem stownym (...).

Wyrokiem z dnia 8 maja 2013 r. Sad Okregowy w Warszawie:

1. powodztwo oddalil,



2. zasqdzil od powoda Zakladéw (...),, (...)” S. A. w O. na rzecz pozwanego J. B. kwote 857 zl tytulem
zwrotu kosztéow procesu, w tym kwote 840 zl tytulem zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego,

3. oddalil wniosek pozwvanego J. B. o zobowigzanie powoda Zakladéw (...) ,, (...)” S. A. w O. do
zlozenia oswiadczenia.

Swe rozstrzygniecie Sad Okregowy opart na nastepujgcych ustaleniach faktycznych i nastepujacych ocenach
prawnych:

Decyzja z dnia 5 listopada 2008 r. Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielit powodowi Zakladom (...) Spotce
Akcyjnej z siedziba w O. prawa ochronnego nr R - (...) naznak towarowy (...). Znak otrzymat ochrone w klasie nicejskiej
29 do oznaczania towardw: kieltbasa, mieso, dréb, podroby miesne i drobiowe, wedliny, konserwy miesne i drobiowe,
ekstrakty miesne i drobiowe, pasztety i galaretki miesne i drobiowe, tluszcz zwierzecy.

W dniu 27 listopada 2009 r. pozwany dokonal zgloszenia w Urzedzie Patentowym znaku towarowego stownego Z-
(...) pod nazwa ,(...)”. Decyzja z dnia 2 stycznia 2012 r. Urzad Patentowy RP udzielil pozwanemu prawa ochronnego
nr (...) na znak towarowy slowny ,,(...)

Powdd produkuje i wprowadza do obrotu wyroby oznaczone nazwa (...)", ,,(...)" i,,(...)". Sa to m.in.: (...)
Pozwany produkuje i wprowadza do obrotu w szczego6lnosSci produkt oznaczony jako ,,(...)".

Pismem z dnia 3 listopada 2009 r. pow6d wezwal pozwanego do zaniechania dzialan naruszajacych jego prawo do
korzystania z chronionego znaku towarowego (...), zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP za numerem (...).
Zazadal natychmiastowego wycofania z rynku wyrobu o nazwie K. (...) i zaprzestania stosowania etykiet ze znakiem
(...), a takze zniszczenia wszelkich etykiet, materialow reklamowych czy jakichkolwiek innych zawierajacych nazwe
(...) oraz anulowania wszelkich oficjalnych zapiséw tej nazwy, jeéli takie istnieja.

Pozwany odpowiedzial, ze nie stosowal, nie stosuje i nie posiada w planach stosowania znaku towarowego R- (...) ,,(...).

Rozne podmioty gospodarcze, dzialajace na rynku wedlin, uzywaja oznaczen (...), dla produkowanych przez siebie
wyrobow, w tym (...), czy(...)

Sad Okregowy wyjasnil, ze powyzszy stan faktyczny ustalil na podstawie dokumentéw ztozonych do akt, ktére nie byly
przez strony kwestionowane.

Sad dopuscil takze dowdd z zeznan Swiadka P. B., oraz Swiadka M. F. (1). Zeznania §wiadkéw byly wiarygodne, sp6jne z
pozostalym materialem dowodowym i stanowily podstawe powyzszych ustalen sadu. Zeznania $wiadkow potwierdzaja
okolicznos$ci wykazane juz dokumentami w postaci faktur, etykiet, natomiast fakt wprowadzania produktéw do obrotu
byl bezsporny i nie zostal przez pozwanego zaprzeczony. Sporu co do sktadu produktéow i wplywu tej okolicznoSci na
ocene roszczen wywodzonych z art. 3 i art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w niniejszej sprawie nie
byto.

Sad dopuscil dowod z opinii bieglego z zakresu ochrony wlasnoéci przemyslowej, P. S. (1) na okoliczno$c
funkcjonowania w obrocie znaku towarowego (...), a nastepnie réwniez dowdd z pisemnej opinii uzupekiajacej tego
samego bieglego i dowod z ustnej opinii uzupelniajacej ww. bieglego. Wniosek bieglego odno$nie istnienia zdolno$ci
odro6zniajacej znaku towarowego powoda nalezy co do zasady w ocenie sadu podzieli¢. Poprawne jest wnioskowanie, iz
skoro Urzad Patentowy zarejestrowal znak towarowy powoda to posiada on zdolno$¢ odrézniajacg, jednak podkresli¢
nalezy, iz ocene jaka jest sila odr6zniajaca zarejestrowanego znaku towarowego i jak funkcjonuje na rynku oraz
ocena zebranego materialu dowodowego nalezy do sadu. W tym zakresie nie byly wymagane wiadomo$ci specjalne
i opinia jest nieprzydatna dla rozstrzygniecia, a rozwazania bieglego nie sa poparte materialem dowodowym ani



wsparte wlasnymi badaniami, bowiem biegly wprost wskazal, iz ich nie prowadzil. Biegly mogl zawrze¢ swoja ocene i
wypowiedzie¢ sie swobodnie odno$nie twierdzen pelnomocnikéw stron, jednak sad nie jest tymi wnioskami zwigzany.

Na podstawie tak ustalonego stanu faktycznego — w istocie pomiedzy stronami bezspornego - Sad Okregowy uznal
powbdztwo za niezasadne.

W cenie Sadu okregowego sporna pozostawala ocena prawna faktéow. Powod twierdzil, ze pozwany naruszyl
przystugujace mu prawa ochronne na znak towarowy(...) oraz dopuscil sie czynu nieuczciwej konkurencji na jego
szkode. Pozwany zaprzeczal powyzszemu, stwierdzajac, ze nie naruszyt praw powoda. Sad Okregowy w calosci
podzielil stanowisko pozwanego.

Jako podstawe prawna powodztwa powod powolat art. 296 p.w.p., a takze art. 18 ust. 1 pkt 11 ust. 2 w zw. z art. 3 ust.
1110 ust. 1 u.z.n.k. Sad stwierdzil, ze nie doszto do naruszen prawa przewidzianych tymi przepisami, gdyz pozwany
nie naruszyl praw ochronnych przystugujacych powodowi, ani nie dopuscil sie czyndéw nieuczciwej konkurencji.

Bezspornym jest, iz pow6d - na podstawie wpisu do rejestru znakéw towarowych w Urzedzie Patentowym -
posiada uprawnienia do slownego znaku towarowego (...). Jednakze Sad Okregowy stwierdzil, iz pozwany nie
uzywa takiego znaku towarowego. Pozwany produkuje i wprowadza do obrotu produkt oznaczony jako: ,(...).
Dla oznaczania tego produktu uzywa wiec - lacznie z pozostalymi wyrazami - stowa ,(...)". Oznaczenia, ktérymi
postuguja sie strony nie sg zatem podobne ani identyczne, bowiem poza elementem wskazujacym na sposbéb
wytwarzania produktu — (...), oznaczenia pozwanego zawieraja oznaczenie producenta i pochodzenie produktu.
Nie budzi watpliwos$ci, ze oznaczenie produktéw pozwanego posiada cechy rozrbzniajace je z punktu widzenia
wlaéciwego odbiorcy, od produktéw powoda. Wlasciwy krag odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentéw
nalezycie poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych. Dokonujac oceny podobienstwa wskaza¢ nalezy,
Ze oznaczenie uzywane przez pozwanego poprzez zawarcie nazwy producenta bardzo wyraznie wyodrebnionej oraz
tekstu o charakterze reklamowym: (...) budujg oznaczenie jednolite w formie i wyrazie, zmniejszajac jednocze$nie
sile wyrazu poszczegblnych elementdw, a w szczegdlnoéci elementu stownego (...). Eliminuje to ryzyko wprowadzenia
przecietnego konsumenta w blad. Powyzsza argumentacja znajduje potwierdzenie takze w przyznaniu przez Urzad
Patentowy RP decyzja z dnia 2 stycznia 2012 r. pozwanemu prawa ochronnego nr (...) na znak towarowy slowny ,,(...)”.

Zarejestrowanie znaku towarowego kreuje domniemanie, ze posiada on zdolnoéé¢ odrbzniajaca (art. 129 ust. 1 pkt
2 p.w.p.). Okoliczno$c¢ te, jako podstawe swojej opinii, przedstawil takze biegly. Domniemanie to moze zostac
obalone w postepowaniu o uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy (art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p.). Nie ma
roéwniez przeszkod, aby w toku postepowania sgdowego dotyczacego naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy
dowodzic, ze ze wzgledu na uzywanie znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego nie
zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w blad z tego powodu, ze znak towarowy zarejestrowany ma ,slabg” sile
odrozniajacg lub w ogodle nie ma zdolnoéci odrozniajacej. Dla zastosowania bowiem art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. istotne
jest, czy dla oznaczenia towardéw uzywany jest znak identyczny lub podobny do zarejestrowanego znaku towarowego
w odniesieniu do towaréw identycznych lub podobnych i czy ze wzgledu na to uzycie zachodzi ryzyko wprowadzania
odbiorcow w blad, ktére obejmuje w szczegolnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym.
To, czy zachodzi takie ryzyko, wiaze sie ze zdolno$cia odrbzniajacg zarejestrowanego znaku towarowego. Od tego
bowiem, czy posiada on taka zdolno$c¢ i jaka jest jego ,moc” zalezy, czy moze zachodzi¢ ryzyko wprowadzenia
odbiorcow w blad.

Pozwany nie uzywa znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznego
towaru. Nie zostaly wiec spelnione przestanki z art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p.

W ocenie Sadu Okregowego nie zachodza réwniez warunki z art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p. Nie zachodzi bowiem
ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad, w szczegbdlnosci ryzyko skojarzenia znaku przez niego uzywanego ze znakiem
towarowym zarejestrowanym. Zdaniem Sadu Okregowego nie mozna tez méwié, aby znak, na ktéry powoluje sie
powdd, byt znakiem renomowanym, a pozwany mog} z uzywania znaku podobnego odnie$¢ nienalezna korzysé.



Znak towarowy jest oznaczeniem, a jego zdolnos¢ do odrézniania towardéw ma charakter abstrakcyjny i samodzielny
wobec towaru, ktory identyfikuje. Nie ulega watpliwosci, ze oznaczenie (...)- w przypadku wedlin, miesa $wiadczy o
sposobie wytworzenia produktu poprzez wedzenie dymem z drewna bukowego, co przypomina dawny spos6b domowy
kojarzony z tradycyjnym sposobem wytwarzania. Oznaczenie to nie jest uzywane samodzielnie, ale w zestawieniu z
innym wyrazem okreslajacym wedline czy mieso i stanowi informacje o cechach czy rodzaju nabywanego towaru.
Tym samym znak ten nie wiaze towaru z konkretnym producentem, jak roéwniez nie identyfikuje producenta, od
ktoérego towar pochodzi, a skoro tak, to nie istnieje ryzyko wprowadzenia nabywcy w blad co do pochodzenia
towaru. Prawo do informowania o cechach towaru posiadaja wszyscy producenci. Brak zdolno$ci odrdzniajacej
oznaczen ogolnoinformacyjnych wynika z obowiazujacej w obrocie handlowym zasady informowania o istotnych
wladciwos$ciach produktow. Zawlaszezenie takiego oznaczenia przez jednego przedsiebiorce utrudnialoby prawidtowe
funkcjonowanie rynku, mogac doprowadzi¢ w konsekwencji do jego monopolizacji. Nalezy wskaza¢, ze zgodnie z
trescia art. 156 ust. 1 pkt 2 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania
uzywania przez inne osoby w obrocie oznaczen wskazujacych w szczego6lnosci na cechy i charakterystyke towarow,
ich rodzaj, iloé¢, jakoséc, przeznaczenie czy date wytworzenia lub okres przydatno$ci. Zdaniem Sadu Okregowego
znak towarowy (...) ma charakter $ciéle informacyjny, posiada jedynie znaczenie opisowe, informujace o sposobie
wytworzenia produktu w sposéb tradycyjny, wedlug tradycyjnych metod. Znak ten nie ma takich cech, ktore
pozwolityby zindywidualizowaé¢ dany towar na rynku wérod towaréw tego samego rodzaju, ale pochodzacych
od roéznych producentéw. Nie bez znaczenia jest w kontekScie powyzszego okoliczno$é, ze wielu producentow -
wskazywanych przez pozwanego- uzywa dla oznaczenia swoich produktéw odmian stowa(...), wskazujac sposéb ich
wytwarzania.

Dla pozwanego oznaczenie (...) zawarte jako element jego znaku towarowego, stanowi nazwe handlowa. Pozwany
nie uzywa slowa(...), jako znaku towarowego. Nawet gdyby zbadaé¢ i te ewentualno$é¢ to podkresli¢ nalezy, iz
oceniamy calg nazwe produktu, w tym przypadku kielbasy. Poréwnujgc znak towarowy powoda (...) i znak towarowy
pozwanego widzimy szereg elementéw dystynktywnych, samo stowo bukowa wéréd nich ginie. Konsument oglada
cale opakowania produktu i etykiete jako calo§¢. Nazwa handlowa uzyta przez pozwanego jest opisowa, oprocz stowa
bukowa zawiera inne elementy i one przewazaja w ogolnym odbiorze, sa rownie wazne jak jedno z uzytych stow —(...)

Wprowadzany przez pozwanego do obrotu produkt, tj.(...) zawiera oznaczenie firmy pozwanego -(...), a takze
rozszerzenie stowne - ,(...). Pozwany nie uzywa dla oznaczenia swych wyrobdow tylko stéw (...). Na produktach wyraZznie
wskazuje ich pochodzenie. Powyzsze wyklucza, zdaniem Sadu, uznanie, iz istnieje ryzyko nawet skojarzenia oznaczen
uzywanych przez pozwanego ze znakiem (...), towarem nim oznaczanym lub jego producentem, poniewaz samo
wykazanie przez powoda podobienstwa jezykowego oznaczen nie implikuje, iz u przecietnego odbiorcy powstaje
skojarzenie.

Nie istnieje rowniez ryzyko zaistnienia kwalifikowanego skojarzenia w postaci wprowadzenia w blad przecietnego
odbiorcy. Na ryzyko to maja wplyw zasadniczo nastepujace aspekty (oprocz tych skladajacych sie na sama mozliwo$éc
skojarzenia):

« cechy i podobienstwo towardw, ktére oznaczane sg znakami,
« cechy przecietnego odbiorcy, a wiec konsumenta zakupujgcego towary oznaczone tymi znakami,

« rzeczywisty i potencjalny kontekst, w jakim uzywane sa oba znaki, co obejmuje réwniez nosniki, na ktérych sa
uzywane, a takze wielko$¢ i sposéb umiejscowienia na nosniku.

Pozwany nie ukrywa swojej firmy na opakowaniu produktow. W konsekwencji, przecietny konsument z latwoscia jest
w stanie odro6zni¢ produkty obu stron postepowania, dzieki czemu nie zostanie wprowadzony w blad.



Nie istnieja réwniez podstawy do stwierdzenia, iz uzywanie przez pozwanego oznaczenia (...) przynosi mu nienalezng
korzyéc (dzieki podobienstwu do znaku (...)) lub jest szkodliwe dla odrézniajacego charakteru renomy znaku (...),
mimo braku mozliwo$ci wprowadzenia w blad przecietnego odbiorcy.

Powdd postuguje sie zarejestrowanym znakiem towarowym majacym niewielka zdolno$é odroézniajaca. Powod
musi wypracowac¢ wlasng renome dla kielbasy (...), a w postepowaniu sadowym powinien przedstawi¢ dowody
potwierdzajace taka okoliczno$é.

Powdd ryzyka skojarzenia nie wykazal. Biegly rowniez nie przeprowadzil analizy rynku i zachowan konsumenta.
Natomiast pozwany shusznie podniést przyklady innych producentéw, dzialajacych na rynku wedlin, réwniez
uzywajacych dla oznaczenia swych produktow stowa (...) (np. (...) S.A. czy (...)).

Powod wybral sobie znak towarowy o bardzo malej zdolno$ci odrézniajacej i musi tolerowaé okoliczno$é, iz inni
producenci takze go wykorzystuja.

Powdd nie wykazal takze, aby uzywanie przez pozwanego okreslonych oznaczen bylo szkodliwe dla odrdzniajacego
charakteru badz renomy znaku (...). Znak (...) ma bowiem bardzo mala zdolno$¢ odrbzniajaca. Nie mozna twierdzic,
ze dzialania pozwanego niwecza podstawowa funkcje znaku towarowego w postaci przypisywania towaréw o
identycznych lub podobnych oznaczeniach do jednego, tego samego producenta. Nalezy podnies¢, iz - jak wskazano
wyzej - na odpowiednim rynku istnieja oznaczenia w postaci roznych odmian stowa (...), co w konsekwencji faktycznie
oznacza utrate przez znak (...) wzgledem powoda funkcji odrézniajacej. Oznaczenie (...) nie jest z pewnoscig (jesli w
ogole bylo) kojarzone z powodem, z jego produktem lub znakiem.

Powdd nie wykazal, iz wypracowal wtorna zdolno$¢ odrézniajgca znaku (...).

Oznaczenia produktu pozwanego nie wprowadzaja w blad. Produkty te nie noszg znamion nasladownictwa. Ich
opakowania sa odmienne i pozwalaja bez zadnych watpliwo$ci ustali¢ zaréwno rodzaj produktu, jak i jego pochodzenie
oraz producenta. Mala zdolno$¢ odrézniajaca znaku powoda i brak wykazania, iz wypracowal wtérna zdolno$¢
odr6zniajaca na rynku powoduje, iz konsument nie zwrdci uwagi na uzycie jako jednego z elementéw znaku
towarowego pozwanego stowa bukowa, albo potraktuje ten wyraz jako nazwe handlowa a nie znak towarowy kierujac
sie przede wszystkim ogdlnym wrazeniem, opakowaniem produktu i widocznym oznaczeniem producenta.

Mimo zarejestrowania stlownego znaku towarowego przez powoda, nie oznacza to, ze nie oceniamy calo$ci znaku
pozwanego. Elementy graficzne w znaku towarowym s3 istotne i ich znaczenie jest ocenne oraz uzaleznione od
sily odrézniajacej znaku stownego ubiegajgcego sie o udzielenie mu ochrony. Gdyby powod postugiwal sie znakiem
stownym renomowanym lub o duzej sile odrézniajacej, takiej by nie byloby watpliwosci, iz nikt inny nie moze go
uzy¢, bowiem kojarzy sie jednoznacznie z pochodzeniem produktu i ma charakter np. abstrakcyjny, wtedy przy
wykazaniu wszystkich opisanych wyzej przestanek moglby domagaé sie ochrony. Szeroki zakres ochrony przydany
znakom renomowanym w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nakazuje zastrzec to miano jedynie dla powszechnie znanych
znakoéw charakteryzujacych sie prestizem, tj. kojarzonych z towarem o wyjatkowych walorach - glownie o wysokiej
jakoSci - oraz, co szczegdlnie wazne, znakow o tak ugruntowanej i silnej pozycji, ze przykuwaja uwage i przyciagaja
niezaleznie od tego, dla jakich towar6w zostaja uzyte. Tymczasem w toku niniejszego postepowania powo6d nie wykazat
powyzszych okoliczno$ci.

Wobec braku naruszenia przepiséw p.w.p. oraz u.z.n.k. - nie bylo podstaw do uwzglednienia powddztwa. Powdd nie
sformulowal roszczen w oparciu o ustawe o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a jedynie adekwatnie do art. 296
ust. 1 pkt 1-3 ustawy prawo wlasnosci przemystowej. Nie przedstawil tez materialu dowodowego, ktory uzasadnialby
pozytywna ocene roszczenia opisanego w art. 3 i art. 10 u.z.n.k. Nie bylo sporu co do jakosci produktéw pozwanego
ani kontrowersji, czy produkty wykazuja cechy wedzenia dymem.



Brak zasadnoS$ci pozwu nie oznacza, iz uzasadnione jest zgdanie pozwanego, aby na podstawie art. 22 u.z.n.k. nakazac
powodowi zamieszczenie we wskazanych gazetach okreslonego oswiadczenia powoda, bowiem powddztwo wytoczone
przez powoda nie bylo oczywiécie bezzasadne. O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 § 11 3 k.p.c.

Powodd zaskarzyl apelacjqg wyrok co do punktu 1 i 2, zarzucajac:

1. naruszenie art. 296 ust. 21i art. 154 oraz art. 169 ust. 41 5 p.w.p. przez uznanie, iz znak uzywany przez pozwanego nie
jest identyczny ani podobny do znaku towarowego powoda i nie zachodza zadne przestanki okreslone ww. przepisami
mimo, Ze umieszczenie stowa (...) obok firmy pozwanego wyczerpuje hipoteze art. 296 ust. 2 i art. 154 Prawa wlasnoéci
przemystowej,

2. naruszenie art. 3 i art. 10 u.z.n.k. przez jego niezastosowanie w sytuacji umieszczenia przez pozwanego na
oferowanym towarze i w reklamie znaku towarowego w istocie identycznego ze znakiem towarowym powoda,

3. naruszenie art. 227 k.p.c., art. 229 k.p.c. i art. 231 k.p.c. oraz art. 233 § 1 k.p.c. przez brak wszechstronnego
rozwazenia materialu dowodowego przez nieuwzglednienie wykazanego wprowadzania przez pozwanego wyrobu
do obrotu w postaci uzywania przez pozwanego znaku (...) w zestawieniu (...) w katalogach, cennikach, w
reklamie internetowej co jest formg zjawiskowa uzywania oznaczenia w rozumieniu art. 154 p.w.p. oraz niezasadne
nieuwzglednienie wnioskéw wynikajacych z opinii bieglego, gdyz pozwany nie przedstawit dowodéw na obalenie
domniemania wynikajacego z rejestracji znaku (...),

4. sprzeczno$c istotnych ustalenn Sadu z tre$cig materialu dowodowego zebranego w sprawie a mianowicie ustalenie,
Ze pozwany uzywajac oznaczenia (...) jako nazwy handlowej nie narusza praw powoda, gdyz ochronie podlega znak
towarowy (...), a pozwany uzywa okreslen (...) jako opisu towaru wéréd innych stéw, podczas gdy wlasnie nazwa
handlow3g jest nazwa- znak towarowy slowny podlegajacy ochronie oraz przyjecia bez dowodow, ze kielbasa (...)
oznacza iz jest to produkt wedzony przez pozwanego w dymie bukowym,

5. ustalenie, ze uzycie oznaczenia(...) nie stwarza podstawy do przyjecia, ze wprowadza w blad potencjalnych klientow
podczas gdy dla klienta jest to ten sam towar,

6. niewyjasnienie wszystkich okoliczno$ci istotnych w sprawie, a mianowicie uzywania w katalogach, w reklamie
internetowej, w fakturach znaku (...) na okreSlenie sprzedawanej przez niego kielbasy i pominiecie powyzszego
zar6wno ustaleniach faktycznych jak i niedokonania kwalifikacji prawnej wymienionych zdarzen.

Wskazujac na powyzsze powdd wniost o zmiane zaskarzonego w pkt 1 i 2 wyroku i orzeczenie zgodnie z zadaniem
pozwu oraz zasadzenie na rzecz powoda kosztow procesu wedlug norm przepisanych za obie instancje, ewentualnie o
uchylenie zaskarzonego wyroku w czesci co do pkt 11 2 i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
Apelacja powoda zasluguje na cze$ciowe uwzglednienie.

Powdd w swej apelacji podniost zarzuty naruszenia zaréwno prawa procesowego, jak i prawa materialnego. W
pierwszej kolejnoSci rozwazenia wymagaja zarzuty naruszenia prawa procesowego, zwlaszcza gdy zmierzaja one do
zakwestionowania poczynionych w sprawie ustalen faktycznych.

W ramach zarzutéw naruszenia prawa procesowego powod wskazal na naruszenie art. 227 k.p.c., art. 229 k.p.c. i
art. 231 k.p.c. oraz art. 233 § 1 k.p.c., do ktorego doszlo na skutek braku wszechstronnego rozwazenia materialu
dowodowego i nieuwzglednienie wprowadzania przez pozwanego do obrotu wyrobu z uzyciem przez pozwanego
znaku (...) w zestawieniu (...) w katalogach, cennikach, w reklamie internetowej, co jest forma zjawiskowa uzywania
oznaczenia w rozumieniu art. 154 p.w.p. oraz niezasadne nieuwzglednienie wnioskoéw wynikajacych z opinii bieglego,
gdy pozwany nie przedstawil dowodéw na obalenie domniemania wynikajacego z rejestracji znaku (...).



Odnoszac sie do tego zarzutu wskazaé¢ przede wszystkim nalezy, iz nie wszystkie wskazane w ramach tego zarzutu
przepisy prawa procesowego zostaly w istocie w toku postepowania pierwszoinstancyjnego naruszone. Otoz,
twierdzenie, iz art. 227 k.p.c. zostal naruszony przez sad rozpoznajacy sprawe ma racje bytu tylko w sytuacji,
gdy wykazane zostanie, ze sad przeprowadzil dowdd na okoliczno$ci niemajgce istotnego znaczenia w sprawie i ta
wadliwo$¢ postepowania dowodowego mogla mie¢ wplyw na wynik sprawy, badZ gdy sad odmoéwil przeprowadzenia
dowodu na fakty majace istotne znaczenie w sprawie, wadliwie oceniajac, iz nie maja one takiego charakteru. Powdd,
podnoszac w swej apelacji zarzut naruszenia art. 227 k.p.c., nie twierdzil, by doszlo do przeprowadzenia zbednych
dowoddw, badz tez nie zostaly przeprowadzone dowody na okoliczno$ci istotne w sprawie. Zarzut naruszenia art. 227
k.p.c. uzna¢ wiec nalezy za niezasadny.

Zaniezasadny uznaé rowniez nalezy zarzuty naruszenia art. 229 k.p.c. i art. 231 k.p.c. Sad Okregowy nie powolal sie w
swych ustaleniach faktycznych na fakty przyznane w toku postepowania przez strone przeciwna, ani na domniemania,
o ktorych mowa w art. 231 k.p.c.

Powod w swej apelacji nie wskazal rowniez, by Sad Okregowy blednie ocenil wiarogodnoé¢ i moc dowodow,
w szczegblnoéci dowodu z opinii bieglego P. S. (2). Sad Okregowy stwierdzil jedynie, iz wniosek bieglego
odnoénie istnienia zdolno$ci odroézniajgcej znaku towarowego (...) zarejestrowanego przez powoda nalezy co do
zasady podzieli¢. Sad Okregowy zgodzit sie z wnioskiem bieglego, iz skoro Urzad Patentowy zarejestrowal znak
towarowy powoda, to posiada on zdolno§¢ odrbzniajaca. Wskazal jednak, ze ocena tego, jaka jest sila odrbzniajaca
zarejestrowanego znaku towarowego i jak funkcjonuje on na rynku, nalezy do sadu. W tym zakresie nie byly wymagane
wiadomosci specjalne i Sad Okregowy uznal, Ze opinia bieglego w tym zakresie byla nieprzydatna dla rozstrzygniecia.
Biorac pod uwage te argumentacje Sadu Okregowego uzna¢ nalezy, iz Sad Okregowy nie odmoéwil wiarygodnosci
opinii bieglego, a jedynie dokonal samodzielnej oceny sily odrozniajacej zarejestrowanego na rzecz powoda znaku
towarowego (...). W tym stanie rzeczy zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. uznaé nalezy za chybiony.

Z uzasadnienia apelacji wynika natomiast, iz powo6d, podnoszac wyzej wskazane zarzuty naruszenia prawa
procesowego, w istocie zmierza do zakwestionowania poczynionych w sprawie ustalen faktycznych i w tym zakresie
zarzut ten uznacé nalezy za zasadny. Ustalenia faktyczne Sagdu Okregowego wymagaja uzupelnienia o fakty, ktére maja
istotne znaczenie dla rozstrzygniecia niniejszej sprawy i pewnej korekty, co do ustalen nie znajdujacych oparcia w
zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym.

W zakresie ustalen faktycznych poczynionych w niniejszej sprawie, powod trafnie wskazal w swej apelacji, ze
pominiete zostaly przez Sad Okregowy tak istotne okoliczno$ci, jak fakt postugiwania sie przez pozwanego nie tylko
oznaczeniem (...), lecz robwniez oznaczeniem (_..), czego dowodem jest zaréwno katalog produktéw pozwanego (k. 41),
jak i wydruk ze strony internetowej pozwanego.

Poza tym wskaza¢ nalezy, iz w stanowisku Sadu Okregowego zachodza sprzecznoSci. Z jednej bowiem strony
Sad Okregowy uznal, jak zostalo to juz wyzej wskazane, ze nalezy podzieli¢ wniosek bieglego odnosnie zdolno$ci
odroézniajacej znaku towarowego powoda (...). Sad Okregowy uznat za trafne wnioskowanie, iz skoro Urzad Patentowy
zarejestrowal znak towarowy powoda, to posiada on zdolno$§é odrédzniajaca. Z drugiej jednak strony wskazal, ze
oznaczenie (...) w przypadku wedlin, miesa Swiadczy o sposobie wytworzenia produktu poprzez wedzenie dymem
z drewna bukowego, co przypomina dawny sposoéb domowy kojarzony z tradycyjnym sposobem wytwarzania. W
zwigzku z tym oznaczenie nie jest uzywane samodzielnie, ale w zestawieniu z innym wyrazem okreslajacym wedline czy
mieso i stanowi w istocie informacje o cechach czy rodzaju nabywanego towaru. Tym samym Sad Okregowy odmowil
znakowi towarowemu (...) zdolnoéci odrézniajacej, uznajac, iz ma on charakter opisowy. Zdaniem Sadu Apelacyjnego
te wywody Sadu Okregowego nie znajduja oparcia w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. Sad Okregowy
nie wskazal, w oparciu o jaki konkretnie material dowodowy te ustalenia poczynit. Nie wskazal rowniez, by byly to fakty
powszechnie znane, badz tez znane sagdowi z urzedu. Zdaniem Sadu Apelacyjnego racje ma powdd, wskazujac, iz ciezar
dowodu braku zdolno$ci odrozniajacej znaku (...), do ktérego prawa posiada powdd, z uwagi na jego opisowy charakter
spoczywal na pozwanym, a w tym zakresie pozwany wiarygodnych dowodéw nie przedstawil. Nie pozwalajg na takie
ustalenie zeznania Swiadka M. F. (2), ktoéry wspoélpracuje z pozwanym jako jego pelnomocnik w postepowaniach



przed Urzedem Patentowym. Swiadek ten, powolujac sie jedynie na jego ,prywatna wiedze” stwierdzil, ze uzywanie
oznaczen zawierajacych okres$lenia nazw drzew liSciastych jest powszechne i ze na K. uzywa sie drewna twardego, w
tym drewna bukowego, do produkcji wedlin. W sytuacji, gdy powod temu zaprzeczyl, wskazujgc ze na K. nie rosna
buki, uznaé¢ nalezy, iz przesadzenie tej kwestii wymagaloby wiedzy specjalnej, a pozwany takiego wniosku nie zglosil.
Zatem zeznania Swiadka M. F. (2) pozwalaja jedynie na uznanie, ze Swiadek ten ma takie przekonanie, ale przekonanie
$wiadka nie moze by¢ wiarygodnym zrédtem wiedzy pozwalajacym na czynienie ustalen faktycznych w tej kwestii.

Inne dowody w tym zakresie przez pozwanego nie zostaly zgloszone.

Co wiecej, pozwany nie przedstawil zadnych dowodéw pozwalajacych na ustalenie, ze uzywanie przez niego w
oznaczeniu swoich kielbas okreslenia (...) bylo zwigzane faktycznie z technologia wytwarzania tych produktow.

Stusznie zatem powdd w swej apelacji zakwestionowal stanowisko Sadu Okregowego, ze pozwany uzywa oznaczenia
(...) jako nazwy handlowej, jako opisu towaru, gdyz(...) oznacza, iz jest to produkt wedzony przez pozwanego w dymie
bukowym. OkolicznoSci te nie zostaly bowiem przez pozwanego w zaden sposéb wykazane.

Nieprzekonujace jest zatem przyjete przez Sad Okregowy zaloZenie, ze znak towarowy strony powodowej okresla
jedynie nazwe rodzajowa. Takie zalozenie narusza art. 129 ust. 2 pkt 2 w zwiazku z art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p.,
ktoéry stanowi, ze nie udziela sie praw ochronnych na oznaczenia, ktére skladajace sie wylacznie z elementow
mogacych shuzy¢ w obrocie do wskazania w szczegolno$ci rodzaju towaru. Gdyby znak towarowy (...) byt okreSleniem
rodzajowym, nie mialby zdolno$ci odrézniajacej i nie moglby zostaé zarejestrowany, skoro zdolnoé¢ odrézniajaca
znaku towarowego jest bezwzgledna przestanka rejestracji. Tymczasem znak towarowy strony powodowej zostal
zarejestrowany w Urzedzie Patentowym i objety jest ochrona wynikajgcg z prawa rejestracji.

Biorgc zatem pod uwage wynikajace z faktu rejestracji w Urzedzie Patentowym domniemanie posiadania przez znak
(...) zdolnoéci odrézniajacej, przyjaé nalezy, iz na gruncie okolicznos$ci niniejszej sprawy domniemanie to nie zostalo
przez pozwanego obalone.

Sad Okregowy skupil sie w niniejszej sprawie na ocenie uzycia znaku (...) w uzywanym przez pozwanego oznaczeniu
(...)” i uznal, ze uzywane przez pozwanego oznaczenie produkowanej przez siebie kielbasy ,,(...)” nie jest identyczne,
ani podobne do znaku (...), do ktérego prawa przystuguja powodowi, bowiem poza elementem wskazujacym na sposéb
wytwarzania produktu — (...), zawieraja oznaczenie producenta i pochodzenie produktu.

Jesli chodzi o uzywane przez pozwanego oznaczenie ,(...)”, to Sad Okregowy wskazal, ze nie budzi watpliwosci,
ze to oznaczenie produktow pozwanego posiada cechy rozrézniajace je z punktu widzenia wlasciwego odbiorcy
od produktéw powoda. Zawarcie w uzywanym przez pozwanego oznaczeniu nazwy producenta bardzo wyraznie
wyodrebnionej oraz tekstu o charakterze reklamowym:(...) prowadzi do tego, ze jest to oznaczenie jednolite w formie i
wyrazie, zmniejszajac jednoczesnie sile wyrazu poszczegdlnych elementow, a w szczegdlnosci elementu stownego (...).
Eliminuje to ryzyko wprowadzenia przecietnego konsumenta w blad.

W zwiazku z tym stanowiskiem Sadu Okregowego, powdd w swej apelacji podnidst réwniez zarzut naruszenia
naruszenie art. 296 ust. 2 i art. 154 oraz art. 169 ust. 4 i 5 p.w.p. oraz art. 3 i art. 10 u.z.n.k.

Zdaniem Sadu Apelacyjnego co do zasady zgodzi¢ sie nalezy z Sadem Okregowym, iz uzycie znaku (...) w uzywanym
przez pozwanego oznaczenia (...), nie powoduje ryzyka konfuzji z uwagi na wielo§¢ elementéw odrobzniajacych,
nawigzujacych zaré6wno do firmy pozwanego, jak i uzywanego przez niego sloganu reklamowego (...). Trzeba brac
pod uwage caloSciowe wrazenie znaku pozwanego. Zatem sama zbiezno$¢ jednego elementu, nawet jesli jest on
tozsamy ze znakiem towarowym powoda, gdy nie ma on silnej zdolnoéci odrézniajacej, nie rodzi ryzyka konfuzji.
Zatem roszczenia wywodzone w zwigzku z uzywaniem przez pozwanego tego wlasnie oznaczenia nie zasluguja na
uwzglednienie zar6wno na gruncie art. 296 p.w.p., jak i na gruncie art. art. 3i art. 10 u.z.n.k.



Zdaniem Sadu Apelacyjnego inaczej jednak trzeba oceni¢ uzycie znaku (...) w uzywanym przez pozwanego oznaczeniu
(...). Sad Okregowy w tym drugim przypadku w ogole zaniechal oceny przeslanek ewentualnego naruszenia prawa
ochronnego, wypracowanych zaré6wno przez orzecznictwo krajowe, jak i przez TSUE na gruncie interpretacji
przepisow dyrektywy, ktorych odpowiedniki znajdujg sie w przepisach p.w.p. Jednakze Sad Apelacyjny jest rowniez
sadem merytorycznym, zatem ten brak moze by¢ usuniety na etapie postepowania apelacyjnego.

Przede wszystkim zauwazy¢ nalezy, iz w oznaczeniu produktow (...) wyraz kielbasa nie ma charakteru dominujacego
i zdolnoSci odrézniajacej, jest to wylacznie nazwa rodzajowa. Moc odrozniajaca ma natomiast element tozsamy
ze znakiem towarowym powoda (...), zatem uzycie oznaczenia (...) dla produktéw identycznych z produktami
powoda, wobec identycznos$ci elementu (...) ze znakiem powoda w warstwie stuchowej, moze rodzic¢ ryzyko konfuzji,
poprzez wywolanie skojarzenia ze znakiem powoda. Uzycie tego oznaczenia moze wywolywaé wrazenie, ze produkty
oznaczane tym oznaczeniem pochodzg od tego samego producenta lub sugerowac gospodarcze powiazania pomiedzy
stronami. Co prawda z zebranego w sprawie materialu dowodowego wynika, ze oznaczanie (...) jest uzywane
przez pozwanego jedynie w katalogach, cennikach, na fakturach i na stronie internetowej, ale jest to uzywanie
znaku dla oznaczenia produktéw pozwanego w rozumieniu art. 154 p.w.p. W Swietle tego przepisu uzywanie znaku
towarowego polega nie tylko na umieszczaniu znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich opakowaniach,
oferowaniu i wprowadzaniu tych towaréw do obrotu, ale réwniez umieszczaniu znaku na dokumentach zwiazanych z
wprowadzaniem towar6w do obrotu lub zwiazanych ze $wiadczeniem ustug oraz postugiwaniu sie nim w celu reklamy.

Pozwany w toku postepowania podnosil, Ze nie zachodzi ryzyko konfuzji, gdyz katalogi, faktury, czy strona internetowa
sa skierowane wylacznie do innych przedsiebiorcow, ktorzy wiekszg wage przywiazuja do firmy niz do uzywanego
oznaczenia. Odnoszac sie do tego stanowiska pozwanego wskaza¢ przede wszystkim nalezy, iz pozwany nie wykazal
w zaden sposob, by katalogi, w ktorych uzyt oznaczenia (...) dla swych produktéw czy strona internetowa, byly
przeznaczone li tylko dla przedsiebiorcow, ktorzy wieksza wage przywiazuja do firmy pozwanego niz uzywanych
przez niego oznaczen produktow. Tak samo trudno zgodzic sie z pozwanym, by w dobie ciggle rosnacej $wiadomosci
konsumentéw i ich zainteresowania produktami dostepnymi na rynku, z informacji umieszczanych na stronie
internetowej korzystali jedynie przedsiebiorcy.

Poza tym, zdaniem Sadu Apelacyjnego, tak duze podobienistwo oznaczenia pozwanego ze znakiem towarowym powoda
przede wszystkim warstwie stuchowej, wynikajace z uzycia przez pozwanego oznaczenia (...), bedacego wiernym
odtworzeniem znaku towarowego pozwanego w powiazaniu z pozbawionym zdolnosSci odrdzniajacej oznaczeniem
rodzajowym ,kielbasa” i uzywanie tego oznaczenia dla identycznych produktéw, moze rodzié ryzyko konfuzji rowniez
wsrod przedsiebiorcow, moze bowiem sugerowaé powigzania gospodarcze pomiedzy stronami, a takie nie zachodza.
Zachodzi zatem ryzyko skojarzenia znaku. Zdaniem Sadu Apelacyjnego dla tej oceny nie ma znaczenia fakt, ze powdd
w chwili obecnej nie oznacza swych produktow znakiem (...), jak bowiem wyjasnil, uczynil to wylacznie z uwagi
na bezprawne dzialania pozwanego i zaistnialy spor miedzy stronami. Takie zachowanie pozwanego nie jest zatem
zaniechaniem uzywania znaku. Zauwazy¢ przy tym nalezy, iz na gruncie art. 169 p.w.p. samo nieuzywanie znaku
towarowego przez okres krétszy niz 5 lat co do zasady nie pozbawia uprawnionego ochrony wynikajacej z rejestracji
tego znaku.

W ocenie Sadu Apelacyjnego roszczenia powoda w odniesieniu do uzywanego przez pozwanego oznaczenia (...) uznaé
nalezy za uzasadnione co do zasady, bowiem spelnione zostaly przeslanki, o ktérych mowa w art. 296 ust. 2 pkt 2
p.w.p. Jak bowiem zostalo juz wyzej wskazane, uzywane przez pozwanego oznaczenie (...) jest oznaczeniem podobnym
do znaku towarowego (...), do ktérego prawa przystuguja powodowi, przy tym zachodzi identyczno$é towarow, dla
ktorych te oznaczenia sa stosowane. Zdaniem Sadu Apelacyjnego zachodzi rowniez ryzyko wprowadzenia odbiorcow
w blad, ktore obejmuje w szczegolnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym.

Majac powyzsze na uwadze Sad Apelacyjny na podstawie art. 386 § k.p.c. zmienil zaskarzony wyrok w punkcie
pierwszym czesciowo w ten sposdb, ze zakazal pozwanemu J. B. naruszania prawa ochronnego na znak towarowy (...),
zarejestrowany na rzecz powoda Zaktadow (...) , (...)” S.A. w O. w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej Nr
(...) poprzez uzywanie w dokumentach zwiazanych z wprowadzaniem do obrotu i w materialach reklamowych swych



produktow, tj. kielbasy, oznaczenia(...)i nakazal pozwanemu J. B. zniszczenie wszystkich materialow reklamowych,
na ktorych uzyte jest oznaczenie (...)

W ocenie Sadu Apelacyjnego zgdania powoda wywodzone z faktu naruszenia jego praw do znaku towarowego (...) nie
zashugiwaly na uwzglednienie w pelnym zakresie z punktu widzenia roszczen sformulowanych w pozwie.

Po pierwsze, brak byto podstaw do uwzglednienia zagdania zakazania pozwanemu uzywania znaku (...) we wszystkich
zbitkach wyrazowych — uzycie znaku bukowa w konfiguracji z innymi wyrazami zawsze wymaga indywidualnej oceny
zaréwno pod katem podobienstwa oznaczen, jak i ryzyka konfuzji. W toku postepowania wykazane zostalo uzywanie
przez pozwanego dwdch oznaczen —(...) co do ktérego, jak zostalo wyzej wyjasnione, nie zachodzi ryzyko konfuzji, oraz
oznaczenia (...). W tym ostatnim przypadku takie podobienstwo i ryzyko konfuzji zostalo stwierdzone. Kazde inne
oznaczenie winno podlega¢ indywidualnej ocenie, zatem brak jest podstaw do uwzglednienia zadania przez zakazanie
pozwanemu uzywania znaku (...) we wszystkich jego odmianach lub zbitkach wyrazowych.

Nie zaslugiwalo na uwzglednienia zadanie nakazania pozwanemu usuniecia znaku towarowego (...), we wszystkich
jego odmianach lub zbitkach wyrazowych z innym wyrazem, z wyprodukowanych towaréw znajdujacych sie w
dyspozycji pozwanego, a takze wprowadzonych do obrotu. W zakresie oznaczen umieszczanych na samych produktach
nie mozna moéwié o naruszeniu praw powoda do znaku (...), gdyz oznaczenia umieszczane na produktach (...) , jak
zostalo wyzej wyjaénione, nie naruszaja praw powoda. W konsekwencji apelacja powoda w tym zakresie zostala
oddalona w oparciu o art. 385 k.p.c.

W zwiazku z cze$ciowq zmiang zaskarzonego wyroku zachodzita konieczno$é

zmiany rozstrzygniecia w przedmiocie kosztow procesu. Sad Apelacyjny uznal, ze wobec faktu, iz roszczenia powoda
zostaly uwzglednione jedynie czeSciowo, koszty procesu winny by¢ poniesione przez kazda ze stron po polowie.

Powdd ponibdst koszty w kwocie 9 026,07 z1, a pozwany w kwocie 857 zl. Koszty poniesione przez powoda to oplata od
pozwu w kwocie 5 000 zl, wynagrodzenie pelnomocnika w kwocie 840 z} i koszty opinii bieglego lacznie w kwocie 3
169, 07 zl. Koszty poniesione przez pozwanego to wynagrodzenie pelnomocnika ustalone w oparciu o § 11 ust. 1 pkt
18 i rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 wrzeénia 2002 r. w sprawie oplat za czynnosci adwokackie
oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztow nieoplaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu (tekst jedn. Dz.U.
Z 2013 I. poz. 461).

Razem koszty procesu w postepowaniu pierwszoinstancyjnym to kwota 9 883,07 zl, polowa tej kwoty to 4 941,53 zl.
Powdd ponidst koszty w kwocie 9 026,07 zl, pozwany winien zwrdci¢ powodowi kwote 4 084,53 zl.

W zwigzku z powyzszym Sad Apelacyjny na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. zmienial zaskarzony wyrok réwniez w punkcie
drugim w ten sposob, ze zasadzil od J. B. na rzecz Zakladow (...) ,, (...)” S.A. w O. kwote 4 084,53 zl tytulem zwrotu
kosztoéw procesu.

Ta sama zasada zostala zastosowana przy rozstrzyganiu o kosztach procesu w postepowaniu apelacyjnym. Koszty
postepowania apelacyjnego powoda to 5 630 zl, obejmujaca oplate od apelacji i wynagrodzenie pelnomocnika, a koszty
poniesione przez pozwanego to kwota 630 zl, obejmujaca wylacznie wynagrodzenie pelnomocnika. Razem koszty
procesu wyniosly 6 260 zl, polowa tej kwoty to 3 130 zl. Powdd poniost koszty w kwocie 5 630 zl, zatem od pozwanego
na rzecz powoda zasadzona zostala kwota 2 500 zl tytulem zwrotu kosztoéw procesu w postepowaniu apelacyjnym.



