Sygn. akt I ACa 56/14

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lipca 2014 .

Sad Apelacyjny w Warszawie I Wydzial Cywilny w skladzie:
Przewodniczqcy: Sedzia SA Edyta Mroczek

Sedzia SA Edyta Jefimko (spr.)

Sedzia SO (del.) Sylwia Urbanska

Protokolant: asystent sedziego Grzegorz Sobczak

po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2014 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powodztwa D. K.

przeciwko (...) spolce z ograniczona odpowiedzialno$cia z siedziba
wW.

o naruszenie znaku towarowego Wspolnoty

iz powddztwa wzajemnego (...) spolki z ograniczong odpowiedzialnoécia
z siedziba w W.

przeciwko D. K.

0 uniewaznienie znaku towarowego

na skutek apelacji powoda gléwnego

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie

z dnia 13 wrze$nia 2013 r. sygn. akt XXII GWzt 34/12

oddala apelagcje,

zasqdza od D. K. na rzecz (...) spolki z ograniczonq odpowiedzialnosciq z siedzibq w W. kwote
630 (szescset trzydziesci) zlotych tytulem zwrotu kosztéow zastepstwa procesowego poniesionych
w postepowaniu apelacyjnym.

Sygn. akt I ACa 56/14

UZASADNIENIE

W pozwie zlozonym 12 pazdziernika 2012 r., skierowanym przeciwko pozwanemu (...) sp. z 0.0. w W., powod D. K.
wnidst o:



- zakazanie pozwanemu nakladania oznaczenia ,A.(...)a” na wprowadzanych przez niego do obrotu towarach, tj.
herbatach lub na ich opakowaniach,

- zakazanie pozwanemu nakladania oznaczenia ,(...)” na wprowadzanych przez niego do obrotu towarach, tj.
herbatach, lub na ich opakowaniach,

- zakazanie pozwanemu oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania w tym celu herbat lub ich opakowan
z oznaczeniem ,(...)”,

- zakazanie pozwanemu oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania w tym celu herbat lub ich opakowan
z oznaczeniem ,,(...)",

- zakazanie pozwanemu uzywania oznaczenia ,,A. (...)” w dokumentach handlowych i reklamach herbat, a w
szczego6lnosci w Internecie,

- zakazanie pozwanemu uzywania oznaczenia ,A. (...)” w dokumentach handlowych i reklamach herbat, a w
szczegoblnosci w Internecie,

- nakazanie pozwanemu aby wycofal znajdujace sie w obrocie opakowania noszace oznaczenie ,A. (...)” wprowadzone
przez niego do obrotu,

- nakazanie pozwanemu, aby wycofal znajdujace sie w obrocie opakowania noszace oznaczenie ,A. (...) wprowadzone
przez niego do obrotu,

- nakazanie pozwanemu, aby na wlasny koszt zniszczyl opakowania oraz projekty opakowan noszace oznaczenia

A7

- nakazanie pozwanemu, aby na wlasny koszt zniszczyt opakowania oraz projekty opakowan noszace oznaczenia ,A.

)67

- nakazanie pozwanemu zamieszczenia w dzienniku (...) na stronie nie dalszej niz numer 5 i w formacie /4 wielko$ci
strony, o§wiadczenia o tresci: (...) sp. z 0.0. z siedziba w W., wcze$niej wystepujaca pod firma (...) sp. z 0.0. z siedzibg
w W., o$wiadcza, ze wprowadzajac do obrotu herbaty i postugujac sie w obrocie oznaczeniem ,A. (...)a” dopuscila sie
naruszenia praw D. K. do wspoélnotowego znaku towarowego ,A. (...)a”. (...) sp. z0.0. wyraza z tego powodu ubolewanie
i o§wiadcza, ze zaprzestala uzywania oznaczenia ,A. (...)a”.

- zasadzenie od pozwanego na rzecz powoda 2 000 zl wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do
dnia zaplaty;

- zasgdzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztéw procesu wedlug norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powod podal, ze w ramach prowadzonej przez niego dzialalnosci gospodarczej oferuje do
sprzedazy herbaty w postaci kulek lub innych ksztaltéw, przyjmujacych po zaparzeniu postaé¢ rozwinietego kwiatu.
W dzialalno$ci uzywa oznaczenia stownego ,,(...)”, bedacego znakiem towarowym, na ktory udzielone zostalo prawo
ochronne nr (...). Prawo to dotyczy herbat leczniczych, herbaty, herbaty ziolowej, owocowej, herbaty z efektami
wizualnymi, herbaty z suszonymi kwiatami, rozwijajacymi sie w czasie parzenia, herbaty mrozonej i napojow na bazie
herbaty. Pow6d ponadto zarejestrowal jako wspolnotowy znak towarowy oznaczenie stowno — graficzne ,A. (...)a”
dla takich grup towarowych jak: kawy, herbaty, cukier, ryz, tapioka, sago, kawy nienaturalnej, maki i produktow
zbozowych, chleba, wyrobéw cukierniczych i slodyczy, lodéw, miodu, melasy i innych. W jego ocenie oznaczenia:
#(..)7 1 ,A. (...)a” w praktyce sa tozsame i uzywane wymiennie , w obu przypadkach kojarza sie z tymi samymi
towarami oraz z przedsiebiorstwem powoda. Oferta powoda skierowana jest zar6wno do konsumentéw , jak i
przedsiebiorcow - sprzedaje swoje towary m.in. za posrednictwem sklepu internetowego, znajdujacego sie pod
adresem http://(...), hoteli, restauracji, o$rodkoéw (...), sklepéw specjalistycznych czy agencji reklamowych. Ponosi



znaczne naklady na promocje marki przedsiebiorstwa, inwestuje w reklamy, bierze udzial w targach i konkursach,
a dzialania te sg ukierunkowane na segment nabywcow towaréw luksusowych. Powod sprzedaje swoje towary w
tzw. bombonierach, wytworzonych z tektury stanowiacej kombinacje specjalistycznych uszlachetnien i rozwigzan
konstrukcyjnych. Pozwany, ktory do 27 czerwca 2012 r. postugiwal sie nazwa (...) sp. z 0.0., rbwniez prowadzi
sprzedaz herbaty w postaci kulek, rozwijajacych sie po zalaniu ich goraca woda i przyjmujacych posta¢ kwiatow,
postugujac sie przy tym oznaczeniem ,,A. (...)a”. Oznaczenia te znajdujg sie m.in. na stronie internetowej pod adresem
http://(...), ktéra do konca wrzesnia 2012 r. nalezala do pozwanego i byla przez niego administrowana, a po przejeciu
jej przez (...) S.A., bedacego wlaScicielem wszystkich udzialow pozwanej spo6iki, nadal sprzedawane sa na niej herbaty
z oznaczeniem ,A. (...)a” i w nagléwku filmu reklamowego umieszczonego na tej stronie uzywane bylo okreélenie ,,(...)
Ponadto pozwany postuguje sie oznaczeniami zawierajacymi slowa ,,A. (...)a” na fakturach sprzedazy, opakowaniach
oraz oferujac towary do sprzedazy na portalu internetowym http://(...).

W odpowiedzi na pozew pozwany - (...) Sp. z 0.0. w W. wniosla:

roszczenie wzajemne o uniewaznienie A. (...) dla towaréow z klasy 30 — herbata, towaréw z klasy 35 — advertising,
business management, business administration, office functions oraz z klasy 5 — farmaceutyki, a w przypadku
uniewaznienia znaku o oddalenie powo6dztwa jako oczywiscie bezzasadnego,

w przypadku nieuwzglednienia wniosku z punktu 1 — o orzeczenie wzgledem powoda zakazu uzywania wspolnotowego
znaku towarowego nr (...),

w przypadku nieuwzglednienia wnioskéw z punktu 11 2 — o oddalenie powodztwa jako oczywiscie bezzasadnego
oraz o zasadzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztow postepowania wedlug norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwany podniosl, ze wspolnotowy znak towarowy powoda A. (...) sklada sie z oznaczenia stuzacego
w obrocie do oznaczenia rodzaju towaru — herbaty artystycznej. Oznaczenie A. T. jest okre§leniem nazwy rodzaju
herbaty w postaci kulek kwiatowych, ktore po zaparzeniu rozwijaja sie w finezyjne ksztalty i jest od dawna powszechnie
stosowane w handlu miedzynarodowym przez producentéow, dystrybutoréw oraz importeréw herbat. W obrocie
miedzynarodowym jest ono traktowane jako nazwa rodzajowa herbaty artystycznej, na rowni z takimi nazwami jak
G. T, E. G, (...) S.. Oznaczenie A. T. ma charakter opisowy i spelnia wylacznie funkcje informacyjna, stuzaca do
oznaczania rodzaju herbaty, weszlo do jezyka potocznego i bylo zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalonych
praktykach handlowych na dlugo przed zarejestrowaniem tego znaku towarowego przez powoda. Pozwany podal,
Ze stosuje oznaczenie A. T. do towaréw wprowadzanych do obrotu od stycznia 2008 r. tj. na ponad dwa i pd} roku
przed zlozeniem przez powoda wniosku o rejestracje oznaczenia jako wspdlnotowego znaku towarowego. W jego
ocenie w dacie zlozenia wniosku istnialy i nadal istnieja bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji wskazane w
art. 7 ust. 1 lit. d i ¢ Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26.02.2009 r. w sprawie wspélnotowego znaku
towarowego. Podniést ponadto, ze istniejg podstawy do stwierdzenia niewaznoéci znaku na podstawie art. 52 ust.
1 lit. b Rozporzadzenia nr 207/2009 , poniewaz powdd dzialal w zlej wierze w momencie dokonywania zgloszenia
wspolnotowego znaku towarowego w dniu 8 kwietnia 2011 r. , gdyz jako podmiot znajacy branze mial Swiadomosé,
ze oznaczenie A. T. jest stosowane powszechnie w obrocie. Importujac herbate z Chin musial wiedzieé, ze producenci,
dystrybutorzy i importerzy herbaty m.in. z Chin, powszechnie stosuja oznaczenie A. T. jako nazwe rodzajowg herbaty.
W ocenie pozwanego zgloszenie przez powoda do rejestracji jako wspélnotowego znaku towarowego oznaczenia A.
T. bytlo dokonane w celu wyeliminowania konkurentéw z rynku lub przynajmniej szkodzenia ich interesom. Prawo
powoda do wspoélnotowego znaku towarowego narusza przyshugujace pozwanemu wczedniejsze prawo krajowe —
»prawo z uzywania” oznaczenia A. T., albowiem pozwany uzywa tego oznaczenia w stosunku do wlasnych towarow od
stycznia 2008 r. Powyzsze w ocenie pozwanego stanowi podstawe do orzeczenia zakazu uzywania na podstawie art.
110 Rozporzadzenia nr 207/2009. Pozwany zarzucil ponadto brak podobienstwa pomiedzy wspblnotowym znakiem
towarowym powoda a oznaczeniem A. T. stosowanym przez niego, ponoszac ze uzywa tego oznaczenia tylko w
warstwie stownej i w szacie graficznej réznej od znaku powoda, odmiennej w odniesieniu do kazdego z towarow —
oznaczenie A. T. jest pisane oryginalnymi, r6znymi czcionkami, w r6znych kolorach. Pozwany podniodst, ze uzywa



oznaczenia A. T. wylacznie w charakterze informacyjnym, na co wskazuje caloksztalt warstwy graficznej opakowan,
na ktérych poza napisem A. T. znajduje sie zdjecie kolorowych kulek kwiatowych oraz jednej, znajdujacej sie w
przezroczystym dzbanku z woda, juz rozwinietej, i majace postaé¢ kwiatu. Poza tym jego oznaczenie zawiera réwniez
wyrazne logo sp6tki umieszczone na zielonym tle, a na dole opakowania znajduje sie wnetrze buddyjskiej Swiatyni.
Przy tym przy oznaczaniu swoich towar6w pozwany korzysta z dodatkowych stow odrézniajacych np. G., (...) itp., w
zalezno$ci od rodzaju herbaty, a te dodatki stowne maja wylacznie charakter opisowy, gdyz ich celem jest wskazanie
rodzaju herbaty. Pozwany podniost ponadto, ze nabywcami towar6w powoda sa wylacznie przedsiebiorcy, prowadzacy
dzialalno$é restauratorska i hotelarska, i towary powoda nie sa sprzedawane w placowkach handlu detalicznego,
wobec czego, z uwagi na rozbiezny krag odbiorcow towaréw sprzedawanych przez strony, zachodzi brak mozliwoSci
wprowadzenia w blad. Pozwany zaprzeczyl, by wspo6lnotowy znak towarowy powoda byl powszechnie rozpoznawalny
i by posiadal podwyzszona renome.

Wyrokiem z dnia 13 wrze$nia 2013 r. Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydzial - Sad Wspolnotowych Znakow
Towarowych i Wzoréw Przemyslowych oddalil powddztwo gléwne i wzajemne, a koszty postepowania w obu sprawach
zniést wzajemnie miedzy stronami.

Powyzszy wyrok Sad Okregowy wydal na podstawie nastepujacych ustalen faktycznych i
wnioskoéw.

Powo6d uzywa oznaczenia slownego ,(...)" do oznaczania sprzedawanych przez niego herbat w formie kulek,
rozwijajacych sie po zaparzeniu w fantazyjne ksztalty kwiatéw oraz akcesoriéw do zaparzania herbat od momentu
rozpoczecia przez niego sprzedazy tego typu herbat, tj. od 2008 r. Herbaty te powdd sprowadza z Chin od 2008 r.
Nazwa ,(...)” zostala zaproponowana powodowi jako nazwa marketingowa przez dystrybutoréw herbaty, z ktorymi
wspotpracuje. Od 2011 r. powdd uzywa oznaczen stownych: ,(...)” lub ,A. (...)a” badZ oznaczen stowno — graficznych:
»(...) lub ,A. (...)a”, napisanych bialymi literami, z zamieszczonym stylizowanym kwiatem lotosu (rozeta) w ztotych
barwach, na czarnym tle. Ponosi naklady na promowanie tego typu herbat poprzez udzial w targach i konkursach
branzowych, na ktérych otrzymuje wyrdznienia za opakowania, jak roéwniez poprzez publikacje reklam i tekstow
reklamowych w czasopismach i w Internecie. Promuje swoje towary jako artykuly ekskluzywne i jego oferta jest
skierowana gléwnie do klientdéw instytucjonalnych oraz konsumentéw z segmentu nabywcow dobr luksusowych.
Powod sprzedaje swoje herbaty w opakowaniach w formie bombonier o czarno — zlotej kolorystyce, ze stylizowanymi,
fantazyjnymi motywami ro§linnymi z oznaczeniem ,(...)” lub ,A. (...)a” napisanym bialymi literami na czarnym
tle i z zamieszczonym stylizowanym kwiatem lotosu (rozeta) w kolorze zlotym. Pozwany od stycznia 2008 r.
sprzedaje herbaty w formie kulek, rozwijajacych sie po zaparzeniu w ksztalt kwiatéw, uzywajgc przy tym w nazwach
marketingowych i rodzajowych tych produktéow sformutowan: (...) (...), herbaty artystyczne, herbaty kwitnace,(...)
(...), ...) (...) (...) (...) herbata zielona, (...) (...). Herbaty te sprowadza z Chin. Rozpoczal ich sprowadzanie i sprzedaz
na terenie Polski w 2008 r. , niezaleznie od powoda. Informacje o tego rodzaju herbatach pozwany uzyskal w 2007
r. podczas pobytu wlasciciela firmy (...) w Chinach i w tym samym roku rozpoczat przygotowania do ich sprzedazy.
Oferuje swoje produkty sklepom i sieciom sklepowym, prowadzacym handel detaliczny oraz przez wlasny sklep
internetowy. Produkt pozwanego jest skierowany do ogétu konsumentéw, jednak nie jest to produkt masowy, tylko
niszowy, sprzedawany w opakowaniach o ksztalcie typowym dla opakowan w jakich zwykle sprzedaje sie herbate,
z roznorodna grafika w réznych kolorach, z rysunkami obrazowo nawigzujacymi do produktu znajdujacego sie w
opakowaniu i z wyeksponowanym logo (...), a wezeSniej (...). Przed rozpoczeciem sprzedazy tego typu herbaty
pozwany przeprowadzal badania marketingowe w interesujacym go segmencie, tj. w powszechnej sieci sprzedazy w
sklepach i supermarketach na terenie Polski, na podstawie ktérych ustalil, ze tego typu produkt jest nieobecny w
polskich sklepach. Pozwany przeprowadzil promocje tego produktu w. (...) r. m.in. dolaczajgc bezplatnie opakowania
herbat oznaczanych jako (...)” do innych sprzedawanych przez niego produktéw. Decyzja z 17 czerwca 2009 r. Urzad
Patentowy udzielil powodowi prawa ochronnego na slowny znak towarowy (...) dla klas towarowych: o5 herbata
lecznicza, 30 herbata, herbaty ziolowe, owocowe, herbata z efektami wizualnymi, herbata z suszonymi kwiatami
rozwijajacymi sie w czasie parzenia, herbata mrozona, napoje na bazie herbaty. Prawo ochronne zostalo udzielone
z czasem trwania od daty zgloszenia tj. od 10 lutego 2008 r. Dnia 8 kwietnia 2011 r. pow6d dokonal zgloszenia



wspolnotowego znaku towarowego (...). Dnia 24 listopada 2011 r. Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego
zarejestrowal na rzecz powoda, jako wspo6lnotowy znak towarowy nr (...), sformutowanie (...) napisane czarnymi
literami z zamieszczonym powyzej stylizowanym kwiatem (rozeta) w zlotych barwach na bialym tle, dla nastepujacych
klas towar6w i ustlug: 5 — produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, Srodki sanitarne do celéw medycznych, substancje
dietetyczne do celéw leczniczych, zywno$¢ dla niemowlat, plastry, materialy opatrunkowe, materialy do plombowania
zebow, woski dentystyczne, Srodki odkazajace, Srodki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy; 30 — kawa,
herbata, kakao, cukier, ryz, tapioka, sago, kawa nienaturalna, maka i produkty zbozowe, chleb, wyroby cukiernicze
i slodycze, lody, midd, melasa (syropy), drozdze, proszek do pieczenia, s6l, musztarda, ocet, sosy (przyprawy),
przyprawy, 16d; 35 — reklama, zarzadzanie w dzialalnoéci handlowej, administrowanie w dzialalnoéci handlowej,
prace biurowe. Nazwy takie jak: (...) (...), (...) (...),(...) (..), (...) (.. ,(.2) (L), (L..) - sa powszechnie uzywane, jako
synonimy, w handlu herbatg przez producentow, dystrybutoréw, na targach branzowych oraz w handlu detalicznym,
w tym réwniez w Internecie, dla oznaczenia produkowanych w C. herbat charakteryzujacych sie tym, ze s3 one
wytwarzane w postaci recznie zwiazywanych w kulki listkow herbaty z kwiatem w Srodku, ktore rozwijaja sie podczas
zaparzania. Baze do wytwarzania tych produktoéw moga stanowi¢ rozne gatunki herbat np. herbata biala czy herbata
zielona i poszczegolne produkty réznia sie ksztaltami jakie przybieraja rozwiniete herbaty po zaparzeniu. Poszczegolne
produkty, okre$lane grupowo jako (...) (...), maja bardzo r6zne, fantazyjne nazwy handlowe. Sformulowanie (...) (...)
bylo uzywane jako nazwa rodzajowa dla okreslenia kulek zwinietej herbaty jeszcze przed rozpoczeciem postugiwania
sie przez powoda nazwami ,,(...) i ,A. (...)a” do oznaczania jego produktow.

Sad Okregowy uznal zar6wno powodztwo glowne, jak i wzajemne za bezzasadne. Zgodnie z art. 52 ust. 1 lit. ai b
Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego niewazno$c
wspoélnotowego znaku towarowego stwierdza sie na podstawie wniosku do Urzedu lub roszczenia wzajemnego
w postepowaniu w sprawie naruszenia w przypadku gdy wspdlnotowy znak towarowy zostal zarejestrowany z
naruszeniem przepisoéw art. 71w przypadku gdy zglaszajacy dzialal w zlej wierze w momencie dokonywania zgloszenia
znaku towarowego. Jak stanowi art. 7 ust. 1 lit. ¢ i d rozporzadzenia nie sa rejestrowane znaki towarowe, ktore
skladaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazéwek mogacych shuzy¢ w obrocie do oznaczania rodzaju, jakoSci, iloéci,
przeznaczenia, wartoSci, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub swiadczenia ustugi, lub innych
wlasciwos$ci towarow lub uslug oraz znaki towarowe, ktdre skladaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazoéwek, ktdre
weszly do jezyka potocznego lub sa zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.
Oznaczenia opisowe lub powszechnie uzywane w obrocie co do zasady sa wiec wylaczone od rejestracji w charakterze
wspolnotowego znaku towarowego, jednak moga by¢ one rejestrowane wowczas gdy zostang zaprezentowane lub
zestawione z innymi elementami w taki sposob, ze nadaja sie do odrézniania na rynku przedsiebiorstw

Zasadnicza kwestia dla rozstrzygniecia sprawy byla okoliczno$¢ czy nazwa ,(...) (...)”, stanowigca element
wspolnotowego znaku towarowego powoda nr (...), jest oznaczeniem wskazujacym wylgcznie na wlasciwos$ci danego
towaru. W toku postepowania strona pozwana wykazala, ze sformulowanie (...) (...) jest powszechnie stosowane w
obrocie jako jedno z okreslen dla oznaczenia wlasciwosSci herbaty, polegajacej na przygotowaniu jej w szczegolny
sposob — w formie listkow zwinietych w paczki, z kwiatem w $rodku, rozwijajacej sie po zalaniu goraca woda w
fantazyjne formy. Pozwany wykazal wydrukami ze stron internetowych, dokumentami handlowymi oraz zeznaniami
swiadkow, ze nazwa (...) (...) jest powszechnie uzywana dla okre$lenia rodzaju herbaty przez producentéw i
handlowcow w Chinach, podczas targdw branzowych na terenie Europy oraz przez podmioty prowadzace sprzedaz
internetowg herbaty. Na fakt, iz oznaczenie (...) (...) jest nazwa rodzajowa wskazuje roéwniez okoliczno$¢, iz pozwany
uzywat tej nazwy jako rodzajowej co najmniej od stycznia 2008 r., zamieszczajac to oznaczenie na opakowaniach
sprzedawanej przez siebie herbaty, podczas gdy powod nie wykazal by w ogdle uzywal tej nazwy do oznaczania swoich
produktéow p. (...) r. Okoliczno$é, iz nazwa (...) (...) nie zostala dotychczas ujeta w oficjalnych klasyfikacjach towarow
i ushug (takich jak PKWiU czy klasyfikacji nicejskiej) nie dyskwalifikuje jej jako nazwy rodzajowej poniewaz o tym
czy oznaczenie ma taki charakter decyduje faktyczne uzywanie go w obrocie jako nazwy wskazujacej na towar o
okres$lonych wlasciwosSciach, a nie wpis do urzedowej klasyfikacji. W wyniku powszechnego uzywania w praktykach
handlowych pierwotnie fantazyjne oznaczenie (...) (...) nabralo wiec charakteru nazwy rodzajowej. Znak wspélnotowy
powoda nr (...) nie sklada sie jednak wylacznie z nazwy rodzajowej (...) (...) , lecz zawiera takze fantazyjne elementy



graficzne w postaci symbolu kwiatu lotosu (rozety), stylizowanej czcionki i kolorystyki czarno-bialo-zlotej. Czeéc
graficzna znaku w zaden sposob nie wskazuje na gatunek, jako$¢, przeznaczenie, czy inne wlasciwos$ci oferowanych
przez powoda towaréw i uslug oznaczanych tym znakiem. Poniewaz znak musi byé¢ oceniany jako calo$¢, ogélne
wrazenie jakie lacznie wywoluja zawarte w nim elementy stowne i graficzne, nadaja temu oznaczeniu jako caloSci
potencjal wskazywania odbiorcom na pochodzenie oznaczonych nim towarowi i ushug od konkretnego przedsiebiorcy
(zdolno$¢ odrbzniajaca). Wobec powyzszego brak bylo podstaw do uniewaznienia znaku, albowiem wystepowanie w
nim nazwy rodzajowej tylko jako fragmentu oznaczenia, skladajacego sie poza tym z innych elementéw, majacych
dostateczne znamiona odr6zniajace, nie pozbawia oznaczenia jako calo$ci zdolnosci odrozniajacej. Rejestracja przez
powoda nazwy rodzajowej (...) (...), jako elementu stowno — graficznego wspblnotowego znaku towarowego, nie
spowodowala jednak wylaczenia jej zdomeny publicznej. Ochrona znaku wspolnotowego powoda jest w zwigzku z tym
ograniczona, gdyz nie moze on zakazaé innym przedsiebiorcom uzywania oznaczen podobnych do zarejestrowanego
gdy w rzeczywisto$ci rejestracji poddana zostala nazwa rodzajowa. Brak mozliwo$ci zakazywania przez uprawnionego
ze znaku wspoélnotowego uzywania w takiej sytuacji oznaczen podobnych przez innych przedsiebiorcow wynika z
art. 12 lit. ¢ rozporzadzenia, zgodnie z ktérym wspdlnotowy znak towarowy nie uprawnia wlasciciela do zakazania
stronie trzeciej uzywania w obrocie znaku towarowego, jezeli jest to niezbedne dla wskazania przeznaczenia towaréow
lub ustlug, w szczegolnoscei pod warunkiem, ze uzywanie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu.
Znak powoda, jako znak slaby w warstwie slownej, korzysta ze slabszej ochrony nadawanej w wyniku rejestracji.
Pozwany wykazal, ze wykorzystuje w swojej dzialalno$ci stowa (...) (...) wylacznie jako nazwe rodzajowa do oznaczania
herbat sprzedawanych w formie kulek rozwijajacych sie po zaparzeniu. Natomiast nie uzywa pozostalych elementow
znaku wspolnotowego powoda, a w szczegbolnoSci elementoéw graficznych. Zaro6wno grafika jak i kolorystyka opakowan
produktéw pozwanego diametralnie rézni sie od znaku zarejestrowanego oraz innych oznaczen stosowanych przez
powoda. Ponadto pozwany rozpoczal sprzedaz produktéw oznaczanych nazwa (...) (...) weze$niej od powoda i powdd
nie wykazal by pozwany w jakikolwiek sposob sugerowal istnienie powigzan pomiedzy nim a przedsiebiorstwem
powoda, jak tez by kiedykolwiek u odbiorcow towaréw lub ustug doszlo do pomylenia przedsiebiorstw pozwanego
i powoda. Powyzsze $§wiadczy o tym, ze oznaczenie (...) (...) jest uzywanie przez pozwanego zgodne z uczciwymi
praktykami w przemysle i handlu. Wobec ustalenia, iz pozwany moze postugiwaé sie oznaczeniem (...) (...), jako
nazwa rodzajowa na podstawie art. 12 lit. ¢ rozporzadzenia bezprzedmiotowe bylo zadanie orzeczenia wzgledem
powoda zakazu uzywania wspolnotowego znaku towarowego nr (...). Z tych samych powodéw sad oddalil wnioski
dowodowe powoda o dopuszczenie dowodu z opinii bieglych na okoliczno§é renomy i rozpoznawalno$ci marki
powoda, wysokoSci korzySci uzyskanych przez pozwanego w zwigzku z postugiwaniem sie oznaczeniem (...) (...) oraz
wysokosci oplat licencyjnych , jakie powdd moglby uzyskaé za postugiwanie sie przez pozwanego oznaczeniem (...)
(...), jako nieprzydatne dla rozstrzygniecia sprawy (art. 227 k.p.c.).

Apelacgje od powyzszego wnidst powod zaskarzajac go w czesci, to jest w punkcie I i III , wnoszac o uchylenie
orzeczenia w zaskarzonym zakresie, z uwagi na konieczno$é¢ przeprowadzenia postepowania dowodowego w calosci,
i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez sad pierwszej instancji, z pozostawieniem temu sadowi
rozstrzygniecia o kosztach postepowania apelacyjnego.

Zaskarzonemu wyrokowi zarzucil:

1. naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowod6w i uznanie, ze oznaczenie ,,(...)
(...)" wwyniku powszechnego uzywania w praktykach handlowych nabralo charakteru nazwy rodzajowej, podczas gdy
jest to ustalenie nieprawidlowe, zwazywszy na fakt, ze:

a. spojne i konsekwentne zeznania §wiadkoéw przestuchanych na wniosek strony pozwanej wskazuja, ze nazwa ta nie
byla znana i uzywana na rynku w latach 2008 lub 2009, a sad pierwszej instancji nie wskazal jakie okolicznosci i
dowody sklonily go do uznania, ze oznaczenie to stato sie nazwa rodzajowa i kiedy to nastapilo;

b. wydruki ze stron internetowych zaprezentowane przez strone pozwana nie s reprezentatywne ze wzgledu na fakt,
ze pochodza one jedynie od kilku przedsiebiorstw zajmujacych sie wprowadzaniem do obrotu herbaty, a firmy te
uzywaja rOwniez oznaczen zamiennych;



c. dane ze stron internetowych sprzedawcédw pochodzacych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie powinny
by¢ brane przez sad pod uwage i mie¢ dla rozstrzygniecia sprawy zadnego znaczenia ze wzgledu na fakt, ze
Rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 zdnia 26 lutego 2009 r., ma swdj skutek bezposredni i jest stosowane jedynie
w panstwach, ktdre do strefy tej naleza i wylacznie w odniesieniu do nich powinno sie bada¢ znaczenie oznaczenia

o) G

d. zakre$lone przez sad pierwszej instancji granice rynku asortymentowego ograniczaja sie jedynie do badania
produktu bedacego kompozycja herbat tworzacych kulke rozkwitajaca po zaparzeniu, ktéra sad wiaze z oznaczeniem
»(...) (...)", podczas gdy rynek ten jest zdecydowanie szerszy i obejmuje takie m.in. herbaty jak czarna, czerwona,
biala i inne, a dla kazdej z nich pow6d na zasadzie wytaczno$ci ma prawo postugiwaé sie oznaczeniem stanowigcym
wspoélnotowy znak towarowy i ktére z calg pewnoscia nie sa kojarzone z zastrzezonym oznaczeniem,;

2. art. 217 § 3 k.p.c., 227 k.p.c. i art. 228 § 1 k.p.c. poprzez ustalenie, Ze zebrany w sprawie material dowodowy nie
wymaga wydania opinii przez bieglego, a okolicznosci sporne zostaly w dostatecznym stopniu wyjasnione, podczas
gdy brak bezstronnej opinii bieglego i oparcie wyroku wylacznie na twierdzeniach i dowodach dostarczonych przez
pozwanego skutkowal dowolnymi, a nie swobodnymi ustaleniami sagdu pierwszej instancji w zakresie zdefiniowania
rynku towarowego i terytorialnego, a takze przypisaniem przez sad oznaczenia ,,(...) (...)" do herbat jako najbardziej
ogoblnej kategorii towardw, w sytuacji gdy herbaty nie sa z ta nazwa utozsamiane;

3. naruszenie przepisu art. 12 lit. ¢ rozporzadzenia polegajace na przyjeciu, ze powdd nie moze zakazaé poslugiwania
sie oznaczeniem ,,(...) (...)" dla kategorii towaréw jakimi sa herbaty, podczas gdy ustalenie to jest bledne, bowiem
oznaczenie to nie wskazuje na rodzaj towaru jakimi sa herbaty i ma silny charakter odrdzniajacy ze wzgledu na brak
powszechnego kojarzenia slowa ,(...)" z towarem jakim jest herbata.

W pi$mie procesowym z dnia 2 lipca 2014 r. zlozonym juz po zamknieciu rozprawy przez sad odwolawczy powdd
wniost o otwarcie na nowo zamknietej rozprawy i dopuszczenie dowodéw z dokumentéw w postaci : informatora z
targdw (...) W. Cup (...) wystawa i sympozjum” przeprowadzonych w dniach 11-13 lutego 2014 r., opisu pakowanych
herbat o numerze(...) , opisu i broszury reklamowej herbaty organicznej (...) i opisu herbaty (...) , fotografii suszonych
herbat i samych herbat, pisma (...) do powoda z dnia 20 lutego 2014 r., ofert handlowych firm (...), wydrukéw
wiadomosSci e — mail , dowodu nadania korespondencji przez (...) spélke z 0.0. do M. H. - na okoliczno$¢ nazw jakimi
postuguja sie przedsiebiorcy wprowadzajacy na rynek produkt w postaci kulek , ktére rozwijaja sie po zaparzeniu
i braku powszechnego uzywania w branzy sprzedawcow herbaty okreslenia ,(...) (...)”. Jako przyczyne zgloszenia
powyzszych wnioskdw dowodowych juz po zamknieciu rozprawy apelacyjnej apelujacy wskazal okoliczno$¢, iz nie
istnialy one w chwili wydania wyroku przez sad pierwszej instancji.

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

Przede wszystkim nie zaslugiwal na uwzglednienie wniosek o otwarcie zamknietej rozprawy na nowo - na podstawie
art. 225 k.p.c. Zgodnie z treécia tego przepisu sad moze zamknieta rozprawe otworzy¢ na nowo, gdy uzasadnia to wynik
postepowania dowodowego (art. 224 § 2 k.p.c. ) lub przebieg narady sedziowskiej (art. 324 k.p.c.). Obligatoryjne jest
otwarcie rozprawy, gdy istotne okolicznoS$ci ujawnily sie po zamknieciu rozprawy (art. 316 § 2 k.p.c.). W ocenie Sadu
Apelacyjnego w rozpoznawanej sprawie nie zaistnialy zadne okoliczno$ci uzasadniajgce otwarcie na nowo zamknietej
rozprawy. Na rozprawie apelacyjnej w dniu 30 czerwca 2014 r. nie byly przeprowadzane zadne dowody, ponadto
apelujacy nie wykazal ,aby po jej zamknieciu ujawnily sie istotne dla rozstrzygniecia sprawy okoliczno$ci i dowody.
Juz z tredci samego wniosku wynika, iz ujawnily sie one - zdaniem powoda - po wydaniu wyroku , ale przez sad
pierwszej instancji. Okoliczno$c¢ te potwierdzaja daty , jakie znajduja sie na zalaczonych do wniosku dokumentach
( najpdzniejsze pochodza z lutego 2014 r.). Z uwagi na powyzsze brak bylo podstaw do zastosowania art. 225 k.p.c.



Nietrafny okazal sie zarzut naruszenia przez Sad Okregowy art. 217 § 3 k.p.c., 227 k.p.c. i art. 228 § 1 k.p.c. na
skutek oddalenia wnioskéw strony powodowej o dopuszczenie dowodu z opinii bieglych. Wydanie postanowienia
dowodowego powinno poprzedzaé zbadanie: ,istotnoéci" danego faktu dla rozstrzygniecia sprawy (art. 227 k.p.c.),
potrzeby udowodnienia takiego faktu, dopuszczalnoéci przeprowadzenia danego $rodka dowodowego, stopnia
przyczynienia sie okre$lonego $rodka dowodowego do dostatecznego wyjasnienia okoliczno$ci, na ktéra dowdd zostal
zgloszony lub kwestii, czy dowod nie zostal powolany wylacznie dla op6znienia rozpoznania sprawy (art. 217 § 2
k.p.c.). Art. 217 § 3 k.p.c. przesadza, ze o zakresie postepowania dowodowego rozstrzyga sad, ktéry pominie $rodki
dowodowe, jezeli okoliczno$ci sporne zostaly juz dostatecznie wyjasnione. Sad nie jest obowigzany do uwzgledniania
kolejnych wnioskow dowodowych strony tak dlugo, az udowodni ona korzystna dla siebie teze i pomija je od momentu
dostatecznego wyjasnienia spornych okolicznoéci sprawy (por. orzeczenia Sadu Najwyzszego z dnia 9 stycznia 1951 1.,
C 478/50, OSNC 1951/2/56, z dnia 277 wrze$nia 1960 r., I CR 601/59, OSNC 1962/2/43, z dnia 26 paZdziernika 1960
r., I CR 444/59, OSNCK 1961/ 4/118 oraz z dnia 19 marca 1997 r., Il UKN 45/97, OSNAPiUS 1998/1/24).

Powdd w pozwie zglosil wnioski o przeprowadzenie dowodéw z opinii bieglego sadowego z zakresu towaroznawstwa
lub ochrony znakéw towarowych na okolicznoé¢ :

- warto$ci sumy pienieznej odpowiadajacej oplacie licencyjnej , jaka pozwany zobowigzany bylby uiszczac na jego rzecz
tytulem oplaty licencyjnej za korzystanie ze znaku ,A.(...)a”,

-przystugujacych powodowi praw ochronnych na znaki towarowe ,(...) oraz ,A.(...)a”, naruszenia przez pozwanego
praw ochronnych do wspdélnotowego znaku towarowego ,A.(...)a”, tozsamo$ci produktéw stron, mozliwosci
wprowadzenie nabywcoéw herbat w blad co do ich pochodzenia, pozycji powoda jako sprzedawcy herbaty na rynku,
renomy jaka sie cieszy na rynku sprzedazy herbat, znajomosci jego towaréow wérdd potencjalnych nabywcow,
wizerunku jego produktéw i ich marki na rynku, reputacji jaka ciesza sie towary powoda na rynku, podwyzszonej
znajomoSci marki powoda na rynku, jej sily odrézniajacej, renomy, nakladéw ponoszonych na wykreowanie
wizerunku przedsiebiorstwa powoda na rynku i dzialan podejmowanych w zwigzku z jego obrong, czerpania
przez pozwanego nienaleznych korzySci z renomy towar6w powoda na skutek wykorzystania oznaczenia ,A.(...)a” i
nienaleznie uzyskanych przez pozwanego korzysci na skutek postugiwania sie oznaczeniem ,A.(...)a”.

Zasadnie Sad Okregowy stwierdzil, iz w sytuacji , gdy skarzacy nie wykazal naruszenia przez pozwanego
wspolnotowego znaku towarowego ,A.(...)a” prowadzenie postepowania dowodowego na okoliczno$¢ ustalenia
wysokoSci poniesionej przez powoda szkody oraz wartoéci nienaleznie uzyskanych przez pozwanego korzysci bylo
zbedne. Natomiast dla ustalenia tozsamosci produktéow stron, mozliwosci wprowadzenie nabywcow herbat w blad co
do ich pochodzenia, pozycji powoda (renomy) jaka sie cieszy na rynku sprzedazy herbat, przeprowadzenie dowodu z
opinii bieglego nie bylo celowe. Ustalenie mozliwo$ci wprowadzenia konsumentéw w blad co do pochodzenia towaru
lub innych jego cech, w tym renomy, nalezy do podstawy faktycznej rozstrzygniecia, gdyz jest to fakt o charakterze
prawotworczym, ktory podlega dowodzeniu zgodnie z regulami okre§lonymi w prawie procesowym cywilnym (art.
227-305 k.p.c.). Moga by¢ zatem na te okoliczno$¢ powolywane §rodki dowodowe z katalogu okre§lonego w tych
przepisach, w tym réwniez dowdd z opinii bieglego sadowego na okoliczno$¢ zar6wno podobienstwa towardw lub ich
opakowan, jak i mozliwos$ci konfuzji co do okres$lonych ich cech. Prowadzenie dowodu z opinii biegtego nie jest jednak
niezbedne (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 23 kwietnia 2008 r., III CSK 377/07, OSNC 2009/6/88). Europejski
Trybunal Sprawiedliwo$ci, dazac do ujednolicenia orzecznictwa wspoélnotowego, przyjal normatywna definicje znaku
renomowanego jako znaku znanego znacznej czeSci relewantnych odbiorcéw, a wiec odbiorcow towaréw i ustug
oznaczonych tym znakiem. Wykazanie renomy znaku wymaga wiec udowodnienia takich okolicznoéci faktycznych, jak
udzial znaku w rynku i jego intensywnos¢, zasieg geograficzny, okres uzywania, wielko§¢ inwestycji poniesionych na
jego promocje, charakter oznaczonego nim towaru, postrzeganie jakosci i cech uzytkowych towaru przez konsumenta
(por. m.in. wyroki Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwo$ci z dnia 14 wrze$nia 1999 r., C-375/97, w sprawie (...)
przeciwko (...) S.A., z dnia 6 lutego 2007 r., T-477/04, w sprawie A. af 21. november 2001 przeciwko (...) iz
dnia 27 listopada 2008 r., C-252/07, w sprawie (...) Inc. przeciwko (...) Ltd.). W $wietle stanowiska judykatury
zadaniem bieglego nie jest ustalenie stanu faktycznego sprawy, lecz naswietlenie i umozliwienie wyja$nienia przez sad



okolicznosci z punktu widzenia posiadanych przez bieglego wiadomosci specjalnych przy uwzglednieniu zebranego
i udostepnionego mu materialu sprawy (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 11 lipca 1969 r., I CR 140/69, OSNC
1970/5/85; uzasadnienie wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 19 grudnia 2006 r., V CSK 360/06, LEX nr 238973). Skoro
apelujacy nie wykazal okolicznoéci faktycznych, ktére moglyby zostac zanalizowane i ocenione przez bieglego, to w tej
sytuacji pominiecie przez sad pierwszej instancji tego dowodu nalezy ocenié jako prawidlowe.

Whbrew zarzutom skarzacego Sad Okregowy nie dopuscil sie takze naruszenia art.23381 k.p.c. Dla skutecznoéci zarzutu
naruszenia tego przepisu nie jest wystarczajace samo stwierdzenie o wadliwo$ci dokonanych ustalen faktycznych,
odwotujace sie do stanu faktycznego, ktéry w przekonaniu strony skarzgcej odpowiada rzeczywistoéci. Konieczne
jest tu wskazanie , czego powod nie uczynil, przyczyn dyskwalifikujacych postepowanie sadu w tym zakresie, w
szczegolnosci jakie kryteria zostaly naruszone przy ocenie dowodéw (por. postanowienie Sadu Najwyzszego z dnia 23
stycznia 2001 r. , IV CKN 970/00 Lex nr 52753). Zdaniem Sadu Apelacyjnego, Sad Okregowy w sposob prawidlowy
ustalil stan faktyczny stanowigcy podstawe rozstrzygniecia. Przeprowadzajac wnikliwe postepowanie dowodowe
uwzglednil caloksztalt materialu dowodowego, wyciagajac z dokonanej analizy dowodéw prawidlowe pod wzgledem
logicznym wnioski. Wbhrew zarzutom skarzacego pozwany wykazal dowodami z zeznan §wiadkow: A. B.,, M. G., P. W.
oraz P. K., a takze zeznaniami przesluchanego w charakterze strony pozwanej T. C., ze od stycznia 2008 r. uzywal
oznaczenia ,,(...) (...)” jako nazwy rodzajowej sprzedawanej przez siebie herbaty. W tym czasie, jak rowniez w chwili
zgloszenia do rejestracji przez apelujacego wspolnotowego znaku towarowego ,A. (...)a”, sformulowanie (...) (...)
bylo powszechnie stosowane w obrocie jako jedno z okre$leni dla oznaczenia wlaSciwosci herbaty, polegajacej na
przygotowaniu jej w szczegdlny sposob — w formie listkow zwinietych w paczki, z kwiatem w Srodku, rozwijajacej sie
po zalaniu goraca woda w fantazyjne formy. Poszczeg6lne produkty oferowane na rynku, a okreslane grupowo jako
(...) (...), mialy i maja bardzo rézne, fantazyjne nazwy handlowe, przy czym baze do ich wytwarzania stanowig rozne
gatunki herbat np. herbata biala czy herbata zielona . Okre§lenie (...) (...) bylo stosowane zar6wno przez producentéw
i handlowcow w C., ale rowniez podczas targdw branzowych, w tym targow, ktére odbyly sie na terenie Europy w W.,
N. i P. (zeznania $wiadka M. G. k- 637) . O powszechnym uzywaniu tego oznaczenia w obrocie miedzynarodowym
$wiadczy m.in. tre$¢ wydruku ze strony internetowej (...) stanowigcej portal skupiajacy sprzedawcow, dystrybutoréw,
eksporter6w i importer6w herbaty z calego $wiata, ktéry zawiera miedzynarodowa wyszukiwarke produktow ( k- 651 i
k- 692-693) . Nazwa ,,(...) (...)” jest stosowana rowniez w (...), m.in. na terenie Wielkiej Brytanii, Szwecji , czy Polski, co
potwierdzajg zlozone przez pozwanego wydruki internetowe ( k- 497, 504-505, 687-689 1 690-691). Na terenie Polski
oznaczeniem tym postuguje sie nie tylko strona pozwana, ale rowniez marka T. (k- 293, 298 i 379). Majgc powyzsze na
uwadze nalezy stwierdzi¢, iz Sad Okregowy prawidlowo poczynil ustalenia dotyczgce faktycznego sposobu uzywania
oznaczenia (...) (...) w sektorze, w ktérym nastepuje wymiana handlowa towaru w postaci tego rodzaju herbaty.

Nie doszlo rowniez do naruszenia przez Sad Okregowy przepisOw prawa materialnego.

Znakiem towarowym moze by¢ dowolne oznaczenie, w szczeg6lno$ci wyraz, rysunek, ornament, kompozycja
kolorystyczna lub zestawienie tych nadajace sie do odr6zniania w obrocie towar6w pochodzacych od jednego
przedsiebiorstwa od towaréw innych przedsiebiorstw. Podstawowa funkcjg, istotg znaku towarowego jest zdolnosé
odrézniania towaréw jednego przedsiebiorstwa od towaréw tego samego rodzaju pochodzacych od innych
przedsiebiorstw. Rola znaku towarowego jest odrdznianie w taki sposob, ktéry nie wprowadza uczestnikow obrotu
w blad, co do pochodzenia poszczego6lnych towardw. Tak wiec znakiem towarowym moze by¢ wylacznie oznaczenie ,
do uzywania ktorego mozna przyznaé prawo wylaczne tylko jednemu podmiotowi przy jednoczesnym zachowaniu
prawa swobodnego dostepu innym uczestnikom obrotu gospodarczego do oznaczen ogoélnoinformujacych o nazwie
lub cechach towaréw lub ustug. Rola znaku towarowego jest przekazywanie informacji o pochodzeniu towaru z
oznaczonego przedsiebiorstwa, a nie o towarze. Zasada swobodnego dostepu wszystkich przedsiebiorcéw do oznaczen
stuzacych przekazywaniu informacji o towarach i ich cechach lub wlaéciwoSciach nie zezwala na ich monopolizacje
przez jednego tylko uczestnika rynku. W pi$miennictwie wystepuje kategoria tzw. znakéw wolnych, czyli znakow
stownych, ktére weszly do jezyka potocznego lub sa zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalonych praktykach
handlowych, w celu wskazania w szczegdlnoéci rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakoéci czy tez iloéci( por. Karol
Sirocki glosa do wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 5 lutego 2010 r., III CSK 120/09, Lex nr 585820 opubl. Gdanskie



Studia Prawnicze- Przeglad Orzecznictwa 2011, Nr 3 s. 67- 76). Taka wlasnie sytuacja w zakresie oznaczenia (...) (...)
ma miejsce w rozpoznawanej sprawie.

U podstaw art. 7 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. lezy interes ogdlny,
ktéry wymaga, aby oznaczenia lub wskazowki opisujace wlasciwosci towarow lub ustug, dla ktérych wnosi sie o
rejestracje, mogly by¢ swobodnie uzywane przez wszystkich. Przepis ten zapobiega zatem temu, aby takie oznaczenia
lub wskazowki, ze wzgledu na ich rejestracje w charakterze znaku towarowego, byly zastrzezone tylko dla jednego
przedsiebiorstwa ( por. wyrok TS z dnia 2 kwietnia 2009 r., T — 118/06, Lex nr 488345). Skladajgce sie na znak
towarowy oznaczenia lub wskazoéwki, ktore weszly do jezyka potocznego lub sa zwyczajowo uzywane w uczciwych lub
utrwalonych praktykach handlowych dla oznaczania towaréw lub ustug oznaczonych tym znakiem, nie sa wlasciwe dla
odrdzniania towarow lub uslug danego przedsiebiorstwa od towaréw lub ustug innych przedsiebiorstw, a tym samym
nie spelniaja podstawowej funkcji takiego znaku - poza przypadkiem, gdy uzywanie tych oznaczen lub wskazéwek
pozwolilo im naby¢ odrézniajacy charakter ( por. postanowienie TS z dnia 5 pazdziernika 2004 r., C — 192/03 P, Lex
nr 1353653 ).

Powodowi przystuguje wspoélnotowy znak towarowy stowno- graficzny ,A.(...)a” . Zasadnie zatem Sad Okregowy
ocenil jego charakter odrbzniajacy nie ograniczajac sie do analizy wylgcznie elementu slownego , ale poprzez
calo$ciowe postrzeganie tego znaku przez wlasciwy krag odbiorcow. W istocie sama okoliczno$é, ze element stlowny
rozpatrywany oddzielnie jest pozbawiony charakteru odrézniajacego, nie wyklucza mozliwosci, ze tworzona przez
niego kombinacja z warstwa graficzng nadaje mu taki charakter. W znakach towarowych kombinowanych, oprocz
elementu slownego, ktory z reguly ma charakter dominujacy, wystepuja réwniez inne elementy (np. graficzne), ktore
umozliwiaja odréznienie towaréw jednego przedsiebiorcy od towarow przedsiebiorcow konkurencyjnych, jak réwniez
umozliwiaja identyfikacje danego producenta tak oznaczonego towaru. Oznacza to, ze w $wiadomosci zbiorowej
odbiorcéw produktu wyksztalcilo sie jednoznaczne skojarzenie miedzy danym oznaczeniem a towarem, wyr6zniajace
go jako pochodzacy od danego przedsiebiorcy ( por. wyroki -Sadu Apelacyjnego we Wroclawiu z dnia 30 grudnia 2008
r., I ACa 1047/08, LEX nr 519268 i Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 wrze$nia 2008 r.,
sygn. akt IT GSK 334/08, LEX nr 489168). Z zebranego w sprawie materialu dowodowego nie wynika, aby wlasciwy
krag odbiorcow towaréw stron sformulowanie (...) (...) ( czyli element stlowny znaku powoda) traktowal nie jako
oznaczenie informujace o wlasciwoSciach towaru — rodzaju herbaty, tylko jako informacje o pochodzeniu towaru z
oznaczonego przedsiebiorstwa. Prawidlowo Sad Okregowy doszed}l wiec do przekonania, iz przyznanie skarzacemu
wylgczno$ci na przedmiotowe oznaczenie shuzgce w obrocie handlowym do opisywania cech towaréw, doprowadziloby
do zaburzen w obrocie gospodarczym poprzez monopolizacje przez jednego przedsiebiorce oznaczenia nalezacego do
domeny publiczne;j.

Uznajac apelacje za bezzasadna Sad Apelacyjny, na podstawie art. 385 k.p.c., orzekl o jej oddaleniu . O kosztach
postepowania apelacyjnego rozstrzygnieto na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. , art. 108 § 1 k.p.c. oraz
art.391 § 1 k.p.c. oraz. § 12 ust. 1 pkt. 2 w zw. § 10 ust. 1 pkt 18 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwoéci z dnia
28 wrze$nia 2002 r. w sprawie oplat za czynnoSci radcéw prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw
pomocy prawnej przez radce prawnego ustanowionego z urzedu, zasadzajac od strony powodowej na rzecz strony
pozwanej tytulem zwrotu kosztow zastepstwa prawnego kwote 630 zl.

MS/C Wyr.4 Wyrok Sadu odwotawczego



