Sygn. akt I ACa 1559/14

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 kwietnia 2015 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie I Wydzial Cywilny w skladzie nastepujgcym:
Przewodniczacy:SSA Beata Kozlowska

Sedziowie:SA Zbigniew Cendrowski

SO del. Marta Szerel (spr.)

Protokolant: ref. staz. Michal Strzelczyk

po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2015 r. w Warszawie

na rozprawie sprawy z powodztwa (...) z siedziba w F. am S. w Austrii i (...) spdiki z ograniczona odpowiedzialnoécia
w siedzibg w W.

przeciwko (...) spdlce z ograniczona odpowiedzialno$cia z siedziba w K.

o ochrone praw do znakéw towarowych i zakazanie czynéw nieuczciwej konkurencji
na skutek apelacji powodow

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie

z dnia 11 sierpnia 2014 r., sygn. akt XXII GWzt 29/14

1. oddala apelacgje,

2. zasqdza od (...) z siedzibg w F. am S. w Austrii i (...) spolki z ograniczonq odpowiedzialnosciq
w siedzibg w W. na rzecz (...) spoélki z ograniczong odpowiedzialnosciq z siedzibg w K. kwoty
po 262,50 zl (dwiescie szesédziesiqt dwa zlote pieédziesiqt groszy) tytulem zwrotu kosztow
postepowania apelacyjnego.

Sygn. akt I ACa 1559/14

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 11 sierpnia 2014 r. Sad Okregowy w Warszawie, w sprawie z powodztwa (...) zsiedzibg w F. am S. w Austrii
i(...) spolki z ograniczona odpowiedzialno$cia z siedzibg w W. przeciwko (...) spdlce z ograniczong odpowiedzialno$cia
zsiedziba w K. o ochrone praw do znakéw towarowych i zakazanie czynow nieuczciwej konkurencji, oddalil powddztwo
i zasadzit od powoddéw na rzecz pozwanego kwoty po 708,50 zl tytulem zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego oraz
zwrocit powodom kwote 1200 zl jako nadplaconej oplaty.

Sad Okregowy ustalil, ze (...) w F. am S. jest producentem znanego napoju energetyzujacego (...), oferowanego
na polskim rynku w opakowaniach (puszkach i butelkach) o charakterystycznej niebiesko-srebrnej kompozycji,
opatrzonych znakami towarowymi — slownymi i graficznymi, zarejestrowanymi na rzecz (...):. Jedynym
autoryzowanym dystrybutorem napojéw (...) sprzedawanych w Polsce od 1995 r. jest (...) spdélka z ograniczong
odpowiedzialnoScig z siedziba w W.. (...) jest uprawniona, miedzy innymi, do graficznych znakéw towarowych:



- krajowego , zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP pod nr (...) z pierwszenstwem od 10 marca 2006 r. dla
towaréw w klasie 32 — napojow energetyzujacych,

- chronionego w Unii Europejskiej od 22 pazdziernika 2012 r. znaku miedzynarodowego (...), zarejestrowanego,
miedzy innymi, dla towaré6w w klasie 32 — napojow energetyzujacych. Znaki te sg od wielu lat uzywane dla
oznaczania napoju energetyzujacego, w wizualizacjach punktéw sprzedazy oraz w innych dzialaniach promocyjnych
i reklamowych. (...) uzywa swych znakéw takze w licznych dzialaniach sponsoringowych. Uprawniona i dystrybutor
ponosza w zwiazku z tym wysokie naklady. Znaki graficzne (...) sa w Polsce dobrze znane i rozpoznawalne, co
potwierdzaja wyniki badan z 2012 r. Ochrona na terytorium Polski znaku miedzynarodowego (...), zarejestrowanego
w (...) z pierwszenstwem od 13 wrze$nia 2001 r., miedzy innymi dla towaréw w klasie 32 — napojéow energetyzujacych,
nie zostala przedtuzona.

(...) spolka z ograniczona odpowiedzialno$cia z siedziba w K. wprowadza do obrotu nap6j energetyzujacy (...) w
opakowaniu o wygladzie: . (...) spolka z ograniczona odpowiedzialnoécig spdlce komandytowej z siedziba w K.,
powiazanej gospodarczo z pozwanym, shuzy prawo do graficznego wspolnotowego znaku towarowego

, zarejestrowanego przez (...) pod nr (...) dla towaréw w klasie 32 klasyfikacji nicejskiej, miedzy innymi napojow
izotonicznych i energetyzujacych, z pierwszenstwem od 3 lipca 2013 r. Uzywane przez pozwanego dla napojow
energetyzujacych (...) E. (...), a wiec towaréw identycznych z objetymi ochrong znaku (...), opakowania w zblizonej
kolorystyce moga sie kojarzy¢ czeéci odbiorcom z opakowaniami napoju energetyzujacego (...) oferowanego wczeéniej
na polskim rynku przez spolke (...). Nie sa jednak ani identyczne, ani do nich podobne.

W takim stanie faktycznym, ustalonym na podstawie zlozonych do akt i niekwestionowanych dokumentéw, a takze
poczynionych na ich podstawie ocen normatywnych, Sad Okregowy stwierdzil, ze powo6dztwo jest nieuzasadnione.

Prawo do znaku towarowego ma charakter formalny, a podstawowa funkcja znaku towarowego jest gwarantowanie
konsumentowi lub konicowemu odbiorcy mozliwoéci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi oznaczonych znakiem
oraz odréznienia (bez ewentualno$ci wprowadzenia w blad) ich od towaréw lub uslug innego pochodzenia. Powolujac
sie na wylacznoé¢ wynikajaca z rejestracji, czy udzielenia prawa ochronnego, powod powinien jednoznacznie
wskazac znak, dla ktérego zada udzielenia ochrony przed naruszeniami oraz przedstawi¢ dowod istnienia prawa. Z
zaoferowanego przez strone powodowa materialu dowodowego wynika, ze (...) stuzg prawa do znaku krajowego nr
(...) oraz chronionego w Unii Europejskiej znaku towarowego nr (...). W braku dowodu przedtuzenia ochrony nie ma
dowoddw uzasadniajacych ustalenie, ze powodowi stuzy prawo do znaku (...).

Zdaniem Sadu pierwszej instancji, znakom towarowym: krajowemu nr (...) i wsp6lnotowemu nr (...) — kazdemu z
osobna — nalezy przeciwstawi¢ oznaczenie w postaci opakowania napoju energetyzujacego (...) E. (...) i nie zachodza
podstawy do lacznego traktowania obu znakéw. Sad podkreslil, Ze mamy do czynienia nie ze znakami barwnymi, lecz
graficznymi, co oznacza, ze procz kolorystyki istotne jest rowniez zestawienie koloréw. W przypadku znaku krajowego
bedzie to uktad dwdch barw pokrywajacych plaszczyzny rownej wielkoSci, przedzielone prostg pionowa linig. Takiego
ukladu nie powtarza w swym oznaczeniu pozwany, ale co istotniejsze — tak jak zostalo ono sformutowane — zagdaniem
zakazowym z pozwu powo6d zmierza do zakazania spoélce (...) oznaczania opakowan napojow energetyzujacych,
ktoére cechuje dwubarwny uklad, jednak przedzielony liniag uko$na lub podobna do uko$nej. Aby uwzglednié takie
zadanie nalezaloby uznaé, ze o naruszeniu wylacznoséci (...) decyduje samo tylko uzycie kolorystyki srebrno-
niebieskiej w kazdym ukladzie graficznym, co nie znajduje uzasadnienia w treéci prawa do znaku towarowego, nawet
renomowanego.

Opakowanie napoju energetyzujacego pozwanego ma istotnie niebiesko-srebrna kolorystyke, jednak kolory nie sg
jednolite, widoczne sg rowniez rézne odcienie blekitu i szarosci oraz barwa biata. Uklad graficzny takze rézni sie
od znaku (...), linia podziatlu nie jest prosta i pionowa, lecz jest lukiem zwezajacym sie ku gorze, oddzielajac tlo
niebieskie od szaroS$ci, a ja od niebieskiego. Na srebrnym tle wyr6znia sie napis (...) (pisany oryginalng czcionka,
w charakterystycznym ukladzie) i opisowy E. (...) pisany bialymi literami na czerwonym pasku. Zdaniem Sadu



Okregowego, brak jest podstaw do uznania, ze oznaczenie uzywane przez pozwanego narusza prawo do znaku
towarowego nr (...), zgodnie z przepisem art. 296 ustawy Prawo wlasnoS$ci przemystowej, regulujacego ochrone praw
krajowych. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega, miedzy innymi, na bezprawnym uzywaniu w
obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w
odniesieniu do jakichkolwiek towarow, jezeli takie uzywanie moze przynie$¢ uzywajacemu nienalezng korzy$¢ lub by¢
szkodliwe dla odrozniajacego charakteru badz renomy znaku weze$niejszego. Ocena identycznoéci lub podobienstwa
znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku (oznaczenia) powinna sie opieraé na ich zgodnos$ci wizualnej,
fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy porownywaé calo$ciowo, a decydujace znaczenie mie¢ beda elementy
odrézniajace (dominujgce), a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze znakiem tylko wtedy, gdy
powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupelien — wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako calosc,
wykazuje nieznaczne réznice, ktore nie zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta. Dwa znaki towarowe sa
do siebie podobne, jezeli z punktu widzenia okre§lonego kregu odbiorcoéw sa one przynajmniej cze$ciowo identyczne
w jednym lub kilku istotnych aspektach. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sg identyczne, czy tez
mozna moéwic zaledwie o podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych
cech znakoéw i ich caloSciowego oddzialywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego
i rozsadnego przecietnego konsumenta. Zdaniem Sadu pierwszej instancji, (...) nie moze zasadnie twierdzi¢ o
naruszeniu jego prawa do znaku nr (...): , do ktérego kwestionowane oznaczenie pozwanego nie jest podobne
wizualnie, ani koncepcyjnie, a tym bardziej nie mozna ich uznaé za identyczne. Nawet zatem uznanie tego znaku za
renomowany nie uzasadnia zarzutu wkroczenia przez pozwanego w sfere wylaczno$ci (...). Uznanie podobienstwa
znaku powoda i przeciwstawionego mu oznaczenia pozwanego wyklucza uklad graficzny, kolorystyka oraz element
slowny wystepujacy wylacznie u pozwanego.

Zdaniem Sadu Okregowego, brak jest takze podstaw do uznania, ze oznaczenie uzywane przez pozwanego narusza
prawo do wspdlnotowego znaku towarowego nr (...) . W przypadku tego znaku réwniez nalezy stwierdzi¢ brak
podobienstwa z oznaczeniem uzywanym przez pozwanego. Poniewaz jednak w tym przypadku jest ono wieksze niz
w znaku krajowym, Sad rozwazyl dodatkowo zasadno$¢ zadania zakazowego pod katem wymogbéw stawianych dla
udzielenia ochrony znakowi renomowanemu w art. 9 ust. 1¢c Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego
2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego. Odwolujac sie do orzecznictwa wskazano, ze istnienie zwigzku
miedzy wezeéniejszym renomowanym znakiem towarowym a znakiem péZniejszym, a takze uzywanie pozniejszego
znaku powodujace lub mogace powodowac czerpanie nienaleznych korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy
wezedniejszego znaku badz tez dzialajace lub mogace dzialaé na ich szkode, winno by¢ oceniane calo$ciowo, przy
uwzglednieniu wszystkich istotnych okoliczno$ci sprawy. Dla stwierdzenia naruszenia stypizowanego w art. 9 ust. 1c
Rozporzadzenia nie jest wystarczajace wykazanie renomy i skojarzenia oznaczenia uzywanego przez pozwanego ze
znakiem towarowym (...). Konieczne jest udowodnienie rzeczywistego wplywu dzialania pozwanego na zachowanie
konsument6ow. Kwestia ta nie wymaga jednak wiadomosSci specjalnych, stad zawnioskowany przez strone powodowa
dowdd z opinii bieglego z zakresu psychologii marketingu i reklamy zostal oddalony, jako nieprzydatny do wykazania
okoliczno$ci istotnej dla rozstrzygniecia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c. Sad zauwazyt tez, ze powod poprzestal
na postawieniu zarzutu, nie przedstawiajgc nawet twierdzen dotyczacych konkretnych, zaistnialych zachowan
konsumenckich uzasadniajacych dochodzone roszczenia zakazowe i zadanie usuniecia skutkéw naruszenia przez
publikacje informacji o wyroku.

Zdaniem Sadu Okregowego, uwzglednieniu zadania zakazowego sprzeciwia sie takze zbyt ogo6lny sposob jego
sformulowania. Ponadto, zgdanie to jest nieadekwatne do wygladu opakowania uzywanego przez pozwanego, w
ktorym obok koloru srebrnego wystepuje kolor niebieski w kilku odcieniach, a ich proporcje nie sa zblizone (,,0kolo”)
do 50:50. Niejasne jest tez sformulowanie ,niezaleznie od jej formy”. W zadnym ze znakéw (...) — rozpatrywanych
z osobna — nie wystepuje taki uklad, w ktérym kolory niebieski i srebrny uzyte w proporcji okolo 50:50 sa polozone
obok siebie, a ich styczna przebiega po przekatnej lub linii zblizonej do przekatnej niezaleznie od jej formy. Co wiecej,
opisany uklad graficzny nie wystepuje takze w opakowaniu napoju (...).



Sad Okregowy stwierdzil, ze powodztwo jest nieuzasadnione takze na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, gdyz nie zostalo udowodnione. Sad odwotal sie do powolywanego w tym zakresie przez strone powodowa
art. 3 ust. 1 ustawy i wskazal, ze uznanie dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym
spelnieniem nastepujacych przeslanek: (i) czyn ma charakter konkurencyjny, (ii) narusza lub zagraza interesowi
innego przedsiebiorcy lub klienta, (iii) jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Strona
powodowa zarzuca pozwanemu dopuszczenie sie czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w powyzszym
przepisie, polegajacego na bezprawnym wprowadzaniu do obrotu gospodarczego identycznych z chronionymi
znakami barwnymi, towaréw w opakowaniach o identycznej srebrno-niebieskiej kolorystyce. Zadania wywodzone
z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji s3, zdaniem Sadu pierwszej instancji, oderwane od okolicznoéci
faktycznych i pozbawione dowodéw na ich poparcie. Strona powodowa ogranicza sie do postawienia tezy oraz
przytoczenia pogladéw doktryny i orzecznictwa, a gdyby zapadl wyrok uwzgledniajacy jej zadanie — kwestionowane
przez pozwanego — musialby mie¢ charakter calkowicie uznaniowy. Sad nie dysponuje materialem dowodowym
pozwalajacym na poczynienie ustalen o okoliczno$ciach istotnych z punktu widzenia zarzucanego pozwanemu czynu
nieuczciwej konkurencji.

Sad pierwszej instancji dodatkowo wskazal na nadmierna ogélnikowo$¢ sformulowan zawartych w tresci zadanego
przez powodéw o$wiadczenia, w ktorym pozwany mialby oS§wiadczy¢ o naruszeniu nieokre$lonych w zaden sposéb
regul uczciwej konkurencji. Co wiecej, o§wiadczenie zawiera takze przyznanie faktu naruszenia praw (...) do znakéw
towarowych, cho¢ w tym zakresie — stosownie do ustawy Prawo wlasnoéci przemyslowej — przewidziang prawem
sankcje stanowi wylacznie publikacja orzeczenia lub informacji o orzeczeniu.

O kosztach procesu orzeczono na zasadzie art. 98 k.p.c.

Apelacje od powyzszego wyroku wnieéli powodowie, zaskarzajac wyrok w czeSci oddalajgcej powddztwo i zasadzajacej
koszty postepowania (tj. w pkt 1, 2 i 3 wyroku) oraz zarzucajac:

1. nierozpoznanie istoty sprawy w zakresie roszczen opartych na art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji poprzez lakoniczne i golostowne przyjecie, ze powodztwo w tej czesci ,,oderwane jest od okolicznoSci
faktycznych i pozbawione dowodéw na jego poparcie” i uchylenie sie od rozpoznania powodztwa w tym zakresie;

2. naruszenie prawa procesowego, majace istotny wplyw na wynik sprawy, a mianowicie:

(i) art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dokonanie przez Sad pierwszej instancji blednej oceny dowodéw w odniesieniu do
dowodu z dokumentu w postaci §wiadectwa ochronnego na krajowy znak towarowy zarejestrowany na rzecz powoda
ad. 1 pod nr (...) i w konsekwencji bezpodstawne przyjecie, ze znak ten jest znakiem graficznym, a nie barwnym
znakiem towarowym bez konturéw, co stoi w sprzecznosci z trescig Swiadectwa ochronnego dotyczacego tego znaku,
a co zdeterminowalo ocene podobienstwa oznaczen zastosowanych na opakowaniu napoju pozwanego do znaku R.
(...) i doprowadzilo do przyjecia braku tego podobienstwa i w konsekwencji oddalenia powddztwa;

(ii) art. 233 § 1 k.p.c. poprzez niewszechstronne dokonanie oceny dowodow, tj. z pominieciem dowodu w postaci
badania rynku przeprowadzonego w lutym 2014 r. przez GfK SE, dotyczacego skojarzen wywolywanych przez napoj
energetyczny (...) znapojem (...), niekwestionowanego przez pozwanego, ktéry stanowi dowod okoliczno$ci istotnych
z punktu widzenia naruszenia znaku towarowego (art. 9 ust. 1c Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego
2009 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego) i czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 3 ust. 1
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

( (...)) art. 328 § 2 k.p.c. poprzez niewskazanie w uzasadnieniu wyroku podstaw swojego rozstrzygniecia, w
szczegoblnosci:

- na jakiej podstawie Sad przyjal, ze krajowy znak towarowy powoda ad. 1 zarejestrowany pod nr (...) jest znakiem
graficznym;



- przyczyn, dla ktérych Sad Okregowy pominal dowod badania rynku dotyczacego skojarzen wywolywanych przez
napdj energetyczny (...) z napojem (...), przeprowadzonego w Polsce w lutym 2014 r. przez GfK SE w bliskiej
wspolpracy z (...);

- przyczyn uznania braku podobienstwa oznaczen uzywanych na opakowaniu napoju pozwanego do wspolnotowego
znaku towarowego powoda ad. 1 C. (...);

- przyczyn faktycznych i prawnych oddalenia powddztwa na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwe;j
konkurencji;

3. naruszenie prawa materialnego, a mianowicie:

(i) art. 9 ust. 1¢c Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 poprzez bledne przyjecie, iz brak jest podobienstwa oznaczen
uzytych na opakowaniu napoju (...) do wspolnotowego znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz powoda ad. 1 pod
nr (...) w sytuacji, gdy prawidlowa wykladnia tego przepisu nakazuje przyjac, iz w przypadku renomowanego znaku
towarowego dla przyjecia podobienistwa wystarczy, by stopien podobiefistwa miedzy wczesniejszym renomowanym
znakiem towarowym C. (...) a oznaczeniami zastosowanymi na opakowaniu (...) skutkowal wywolaniem u czesci
danego kregu odbiorcéw przekonania, ze miedzy oznaczeniem pozwanego a wcze$niejszym znakiem towarowym
wystepuje pewien zwigzek lub skojarzenie (konsumenci lacza pdzniejsze oznaczenie z wczeSniejszym znakiem
towarowym);

(ii) art. 9 ust. 1c Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 poprzez jego bledna wykladnie i bledne przyjecie, ze dla
uznania, iz doszto do naruszenia wcze$niejszego renomowanego znaku towarowego w kazdym przypadku wymagane
jest wykazanie zmiany rynkowego zachowania przecietnego konsumenta towarow, dla ktérych weze$niejszy znak jest
zarejestrowany, bedacej konsekwencja uzywania znaku pdzniejszego, w sytuacji, gdy prawidlowa interpretacja tego
przepisu do takich wnioskéw nie prowadzi.

Powodowie wniesli ponadto o dopuszczenie nowych dowodow, w tym poéwiadczonej kopii wyciggu z rejestru znakow
towarowych dotyczacego znaku R. (...) oraz po$§wiadczonej kopii wyciagu z opinii prof. dr hab. E. G..

Podnoszac powyzsze powodowie wnieéli o uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy Sadowi pierwszej
instancji do ponownego rozpoznania przy uwzglednieniu kosztéw postepowania odwolawczego; ewentualnie o zmiane
zaskarzonego wyroku i odmienne orzeczenie co do istoty sprawy poprzez uwzglednienie powodztwa w calo$ci oraz
zasadzenie kosztoéw postepowania.

Pozwany wnidst o oddalenie apelacji i wnioskéw w niej zawartych.
Sad Apelacyjny ustalil i zwazyl, co nastepuje:
Apelacja jest nieuzasadniona.

Sad Apelacyjny podziela ustalenia faktyczne poczynione przez Sad pierwszej instancji. Prawidlowa jest rowniez
dokonana przez ten Sad ocena prawna, w szczegoblnos$ci odnosnie tego, iz dochodzone przez powodow roszczenia nie
podlegaja uwzglednieniu ani na gruncie przepiséw regulujacych wlasnosé przemystowa i prawo znakéw towarowych,
zaréwno krajowych, jak i wspdlnotowych, ani na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Uzywane przez
pozwanego oznaczenie nie jest podobne do znakéw zarejestrowanych na rzecz strony powodowej. Nie zachodzi tez
ryzyko wprowadzenia w blad odbiorcéw. W pelni zasadnie Sad pierwszej instancji stwierdzil rowniez, iz roszczenia
zakazowe i publikacyjne strony powodowej nie podlegaly uwzglednieniu takze z uwagi na sposéb ich sformutowania.
Ani strona powodowa, ani pozwana nie uzywajg opakowan, w ktorych ,kolory niebieski i srebrny uzyte w proporcji
okolo 50:50 s3 polozone obok siebie, a ich styczna przebiega po przekatnej lub linii zblizonej do przekatnej niezaleznie
od jej formy”, a tak konkretnie strona powodowa sformulowala petitum pozwu, zadajac zakazania pozwanemu
»~produkowania lub zlecania produkcji, skladowania, reklamowania w tym w Internecie, oferowania do sprzedazy,



wprowadzania do obrotu i eksportowania napoju energetycznego” w takim opakowaniu (k. 3). Pow6dztwo nie bylo
zasadne juz z tej podstawowej przyczyny. Tre$¢ zadania zakazowego pozwu powinna bowiem dotyczy¢ konkretnego
wizerunku oznaczenia, ktorego uzywa pozwany. Stusznie stwierdzil Sad pierwszej instancji, iz pozwany nie uzywa
oznaczenia, ktérego zakazania domaga sie strona powodowa w niniejszej sprawie. Sad za$ moze wyrokowac jedynie
w odniesieniu do konkretnego oznaczenia zdefiniowanego w pozwie (art. 321 k.p.c.). Nieprawidlowe okreélenie tego
oznaczenia, poprzez opisanie go w sposéb oderwany od rzeczywiscie uzywanego przez pozwanego na opakowaniu
napoju energetyzujacego, czyni zadanie pozwu bezzasadnym.

Nie doszlo do naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. i Sad Okregowy nie dokonal ani blednej, ani niewszechstronnej oceny
dowodow. Sad pierwszej instancji wyprowadzil z zebranego materialu dowodowego wnioski logicznie prawidlowe,
zgodnie z prawem procesowym, w sposdb bezstronny i racjonalny rozwazajac material dowodowy jako calo$c. Jak
wskazuje doktryna i orzecznictwo, skuteczne postawienie zarzutu naruszenia przez sad powolanego przepisu wymaga
wykazania, ze sad uchybil zasadom logicznego rozumowania lub do$wiadczenia zyciowego; to bowiem moze byé
przeciwstawione uprawnieniu sgdu do dokonywania swobodnej oceny dowodéw. Nie jest natomiast wystarczajace
przekonanie strony o innej niz przyjal sad wadze (donioslo$ci) poszczegblnych dowoddéw i ich odmiennej ocenie niz
ocena sadu (tak T. Ereciiski (w:) Komentarz do Kodeksu postepowania cywilnego, Cze$é pierwsza, Postepowanie
rozpoznawcze, t. 1, ,Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis”, Warszawa 2004, s. 496; por. tez orz. Sagdu Najwyzszego
z 6 listopada 1998 r., II CKN 4/98, niepubl.). Sad pierwszej instancji wskazal dowody, na ktorych sie oparl.
Stanowig one wylacznie dokumenty zlozone przez strony do akt sprawy (k. 452). Powodowie nie wskazuja uchybien w
istotnych ustaleniach faktycznych Sadu. Podwazaja jedynie dokonang na ich podstawie ocene prawng, nie zgadzajac
sie z wnioskami Sadu, w szczeg6lnoSci odnosnie uznania krajowego znaku towarowego, zarejestrowanego na rzecz
powoda pod nr (...), za znak graficzny, a nie barwny. Zarzucaja takze pominiecie dowodu w postaci badania rynku
przeprowadzonego w lutym 2014 r. przez GfK SE, dotyczacego skojarzen wywolywanych przez napoj energetyczny
(...) znapojem (...). Zarzuty te nie sg uzasadnione.

Na podstawie kryterium sposobu percepcji znaku doktryna wyréznia znaki towarowe: (a) stowne — do ktérych naleza
oznaczenia percepowane wzrokiem i shuchem, takie jak oznaczenia jedno lub kilku wyrazowe (znaki stowne sensu
stricto), liczby, litery i slogany (sentencje reklamowe); (b) obrazowe (graficzne) — podlegajace percepcji jedynie przez
narzad wzroku; (c) plastyczne (tréjwymiarowe, przestrzenne) — rozpoznawalne za pomoca wzroku, jak i dotyku; (d)
dzwiekowe — odbierane za pomoca stuchu; (e) kombinowane (kompleksowe) — bedace polaczeniami co najmniej
dwbch elementoéw, na przyklad sléw i rysunku (tak A. Szewce, G. Jyz, Prawo wlasno$ci przemyslowej, Wydawnictwo
C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 124). Bezspornym jest, iz na rzecz powoda zostal zarejestrowany znak krajowy pod
numerem (...), o wizerunku: . Wobec faktu, iz podlega on percepcji jedynie za pomoca wzroku, jest to niewatpliwie
znak graficzny. Jednocze$nie, z uwagi na uzyte kolory i ich rejestracje (k. 53), jest to jednoczeénie znak barwny.

W mysl art. 138 ustawy Prawo wlasno$ci przemyslowej, za jeden znak towarowy uwaza sie oznaczenie obejmujace
jedno zestawienie koloréw. Stosownie do § 6 ust. 3 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z 8 lipca 2002 r. w sprawie
dokonywania i rozpatrywania zgloszen znakow towarowych, znaki towarowe barwne przedstawia sie w kolorach, z
podaniem wykazu uzytych koloréw, zgodnie z klasyfikacja wprowadzong Porozumieniem Wiedenskim, okre$lajac, w
razie potrzeby, ich szczegotowe parametry (odcienie) oraz wskazujac, ktérych elementéw znaku towarowego dotycza
te kolory. W przypadku zgloszenia skladajacego sie z koloréow lub ukladéw koloréw nalezy okreslié sposéb ich
polaczenia. Oczywistym jest, iz ochronie podlega zarejestrowana posta¢ znaku, tj. prezentacja znaku towarowego
wyjawionego w rejestrze. Podstawa prawa ochronnego jest bowiem wizerunek znaku towarowego, jaki zostal wpisany
do rejestru, o czym decyduje tre$¢ Swiadectwa ochronnego. Z przedstawionego przez powoda §wiadectwa ochronnego
wynika, ze zarejestrowane kolory znaku towarowego R. (...) to niebieski i srebrny (k. 53). Jednoczeénie przedstawienie
znaku towarowego w $wiadectwie, zgodne ze zgloszeniem uprawnionego, wskazuje na kompozycje kolorystyczna
w okreSlonym ukladzie (k. 53); nie za$ abstrakcyjne czy dowolne polaczenie dwbch barw. Takie tez ustalenia w
powyzszym zakresie poczynil Sad Okregowy.

Whbrew zarzutom apelacji, Sad pierwszej instancji nie pomingl w swoich ustaleniach badania rynku przeprowadzonego
w lutym 2014 r. przez GfK SE, dotyczacego skojarzen wywolywanych przez napdj energetyczny (...) z napojem



(...). Dokument ten, co jednoznacznie wynika z uzasadnienia zaskarzonego wyroku, stal sie podstawa ustalen stanu
faktycznego sprawy, w szczegolnoSci odnosénie rozpoznawalno$ci znakoéw R. B. oraz mozliwosci kojarzenia napojow
energetyzujacych (...) E. (...) z opakowaniami napoju energetyzujacego (...). Dalsza jednak ocena Sadu wynikow tego
badania, pod katem kwalifikacji prawnej istoty niniejszego postepowania, byta odmienna niz przedstawiana przez
strone powodowa. Z ustalonych, z uwzglednieniem przedmiotowego dokumentu, faktéw Sad pierwszej instancji nie
wysnul wnioskow zgodnych z twierdzeniami strony powodowej. Nie oznacza to jednak, iz material sprawy nie zostal
wladciwie zbadany i oceniony zgodnie z art. 233 § 1 k.p.c.

Za niezasadny nalezy uzna¢ takze zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. Przepis ten moze stanowi¢ usprawiedliwiong
przyczyne zarzutéw apelacyjnych tylko w wyjatkowych okoliczno$ciach, w ktérych tre$¢ uzasadnienia wyroku zawiera
takie braki, ze niemozliwe jest dokonanie oceny toku wywodu, ktéry doprowadzil do wydania orzeczenia, lub w
przypadku zastosowania prawa materialnego do niedostatecznie jasno ustalonego stanu faktycznego, co uniemozliwia
przeprowadzenie kontroli instancyjnej. Tylko bowiem wéwczas stwierdzone wady moga mie¢ wplyw na wynik sprawy
(por. orzeczenie Sadu Najwyzszego z 16 pazdziernika 2009 r., I UK 129/09, Lex nr 558286). Powyzsze nie mialo
miejsca w niniejszej sprawie. Jak wskazano wyzej, znak zarejestrowany pod nr (...) jest znakiem graficznym, Sad
Okregowy nie pominal badania rynku przez GfK SE, za$ przyczyny uznania braku podobienstwa oznaczen uzywanych
na opakowaniu napoju pozwanego do wspblnotowego znaku towarowego C. (...) oraz podstawy oddalenia powodztwa
na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jako nieudowodnionego, zostaly przez Sad
pierwszej instancji powolane i moga by¢ ocenione przez sad odwolawczy.

Nie zostaly rowniez naruszone przepisy prawa materialnego, w szczegolnosci art. 9 ust. 1¢ Rozporzadzenia Rady (WE)
nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego. Strona powodowa twierdzila, ze
wspolnotowy znak towarowy C. (...) jest znakiem renomowanym, co oznacza, ze dla przyjecia podobienstwa wystarczy,
by stopienn podobienstwa miedzy tym znakiem a oznaczeniami zastosowanymi na opakowaniu (...) skutkowal
wywolaniem u czeéci danego kregu odbiorcow przekonania, ze miedzy oznaczeniem pozwanego a wczeSniejszym
znakiem towarowym wystepuje pewien zwiazek lub skojarzenie. Z takim wnioskiem zgodzic¢ sie nie mozna. Konieczna
przeslanka rozwazania naruszenia prawa do renomowanego znaku towarowego jest zwiazek mySlowy wyrazajacy
sie w tym, ze przecietny konsument kojarzy oznaczenie osoby trzeciej z renomowanym znakiem towarowym.
Powyzsze nie zostalo wykazane w niniejszej sprawie. Sad Apelacyjny podziela ocene Sadu pierwszej instancji, iz w
niniejszej sprawie brak jest podobienstwa oznaczen uzytych na opakowaniu napoju (...), tj. , do wspdlnotowego
znak towarowego zarejestrowanego na rzecz powoda. Znak powoda C. (...) to znak graficzny, a zarejestrowane
kolory to: niebieski i srebrny (k. 611 65-66). Okre$lona kompozycja kolorystyczna nie jest podobna do uzywanej na
opakowaniu napoju pozwanego, ktéra zawiera odmienne odcienie koloréw, o niejednolitym zabarwieniu, a takze inne
kolory, w tym blekit, szary i bialy, przede wszystkim w innym ukladzie, z wyraznym oznaczeniem nazwy produktu.
Biorac pod uwage modelowa zdolno$é percepcji przecietnego odbiorcy, stykajacego sie z oboma oznaczeniami w
konkretnych kontekstach dzialalnoéci rynkowej, nie mozna uznaé, aby znaki te byly mylone lub utozsamiane z tym
samym przedsiebiorca lub mogly wywolywaé przekonanie o powigzaniu gospodarczym stron. Pokreslenia wymaga, ze
ochrona wynikajaca z rejestracji znaku towarowego nie obejmuje kazdej kombinacji kolorystycznej, ale tylko takiego
zestawienia barw, ktére moze wprowadzi¢ w blad co do oznaczenia towaru (por. wyrok Sadu Najwyzszego z 21
pazdziernika 2010 r., IV CSK 231/10, Biul. SN 2011/1/11). Nie zostalo w sprawie wykazane, by przecietny konsument
kojarzyt oznaczenie stosowane przez pozwanego ze znakiem, ktdrego ochrony domaga sie strona powodowa. W
szczegolnosci, nie wynika to z przedstawionego przez powoda ,Badania rynku” (k. 271-284). Przede wszystkim, jako
opinia prywatna, badanie to, co do zasady, jest wyja$nieniem stanowigcym poparcie stanowiska strony powodowe;j.
Z przedstawionego materialu nie wynika, co konkretnie bylo okazywane badanym, w szczego6lnosci, jaka dokladnie
kombinacja kolorystyczna i czy obejmujaca kt6rys ze znakdw, ktorych ochrony domaga sie powod w niniejszej sprawie.
Watpliwosci moze budzi¢ rowniez metodologia badania. Wérod szeregu odbiorcow nap6j energetyzujacy generalnie
kojarzy sie z napojem (...), jako synonimem takiego produktu. Podkre§lenia za§ wymaga, iz postepowanie w niniejszej
sprawie nie dotyczy ochrony znaku stownego (...), ale okre$lonego znaku graficznego — kompozycji kolorystyczne;.



Co wiecej, zdaniem Sadu Apelacyjnego, w ogdle moze budzi¢ watpliwoséci uznanie znaku (...) (podobnie jak
znaku (...): ) za znak renomowany. Dla istnienia renomy znaku przyjmuje sie zwykle rozpoznawalno$¢ znaku
przez potencjalnych odbiorcow, uwazajacych oznaczone nimi towary za pochodzace z tego samego, konkretnego lub
abstrakcyjnego zrodla (wtérna zdolno$c odrozniajaca) oraz wywolywanie pozytywnych skojarzen wsrdd potencjalnych
klientéw, zachecajac ich do nabywania oznaczonych nim towaréw lub korzystania z ustug (sila atrakcyjna znaku)
(por. orzeczenie Sadu Najwyzszego z 16 pazdziernika 2014 r., III CSK 275/13, G. Prawna (...)). O normatywnej
kwalifikacji renomowanego znaku towarowego decyduje odpowiednio wysoka zgodno$é (rozpoznawalno$c) tego
znaku jako oznaczenia pochodzenia towaréw. W ocenie Sadu Apelacyjnego, nie jest oczywistym, aby w okoliczno$ciach
niniejszej sprawy sama okreslona powyzej kompozycja kolorystyczna wywolywala bezposrednio takie skutki. Znak
powyzszy nie obejmuje firmy powodow, ani zadnych elementéow stownych, w szczegoélnosci stow: (...); nie obejmuje
rowniez charakterystycznego dla towaréw strony powodowej wizerunku byka. Wydaje sie, iz same kolory, takze w
ukladzie okre§lonym znakiem, nie maja szczegoblnej sily przyciagania, czy wartoséci reklamowej, ani utrwalonego w
Swiadomosci potencjalnych odbiorcow o cechach produktu.

Nie maja réwniez racji apelujacy, iz art. 9 ust. 1c Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 nie naklada na powoda
wiekszych obowigzkéw dowodowych, w szczegolnos$ci odnoénie faktycznych skutkéw ewentualnego naruszenia
znaku. Przepis ten ustanawia ochrone renomowanych znakéw towarowych i jezeli znak nie spelnia kryteriéw znaku
renomowanego, to nie moze mu by¢ przyznana ochrona z powyzszego przepisu. Spelienie kryteriéw renomowanego
znaku towarowego prowadzi do kolejnego wymogu udzielenia ochrony, jakim jest uzywanie tego znaku w sposéb
wykorzystujacy lub umniejszajacy, bez uzasadnionego powodu, zdolnosé odroézniajaca lub renome wspolnotowego
znaku towarowego. Niezbedne jest udowodnienie, ze osoba trzecia wykorzystuje w ten sposéb renomowany znak
towarowy (za R. Skubisz, Jednolitos¢ wspolnotowego znaku towarowego (zasada i jej terytorialne ograniczenia),
Panstwo i Prawo 4/2015, s. 27). Odmiennie od regulacji krajowej (art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo wlasnos$ci
przemystowej), gdzie mowa jest o mozliwos$ci przyniesienia uzywajacemu nienaleznej korzySci lub bycia szkodliwym
dla odrézniajacego charakteru badz renomy znaku wezesniejszego, art. 9 ust. 1c powolanego Rozporzadzenia uzywa
trybu oznajmujacego (,powoduje”), co ma istotne znaczenie dla postepowania dowodowego. Wymaga bowiem
wykazania okre§lonych okolicznoéci, a nie tylko mozliwosci ich wystapienia. Slusznie na taka interpretacje przepisu
zwrocil uwage Sad Okregowy.

Niezasadnie strona powodowa zarzuca nierozpoznanie istoty sprawy w zakresie roszczen opartych na art. 3 ust.
1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Aczkolwiek uzasadnienie zaskarzonego orzeczenia w zakresie tych
roszczen nie jest rozbudowane, to jednak wynika z niego, iz Sad Okregowy uznal roszczenia powodéw na podstawie
tego przepisu za nieudowodnione. Z oceng ta nalezy sie zgodzic.

W my$l powyzszego przepisu, czynem nieuczciwej konkurencji jest dzialanie sprzeczne z prawem lub dobrymi
obyczajami, jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta. Niewatpliwie dobrym obyczajem
kupieckim jest niepodszywanie sie pod firme i renome konkurencyjnego produktu, to jednak dla uznania, ze
okreslone dzialanie wyczerpuje znamiona okre$lone w powolanym przepisie, konieczne jest wykazanie, ze dzialanie
narusza interes strony powodowej lub jej zagraza. Shusznie wskazal Sad pierwszej instancji, ze w niniejszej sprawie
powodowie nie sprostali powyzszemu. Jak wskazano wyzej, uzywane przez pozwanego oznaczenie nie jest podobne
do znakoéw zarejestrowanych na rzecz strony powodowej, ktorych ochrony dotyczy niniejsze postepowanie. Nie
zostalo takze wykazane, aby dzialania pozwanego prowadzily do rozcienczania zdolnosSci odrozniajacej znaku powoda.
Na podstawie zgromadzonego w sprawie materialu brak jest rowniez podstaw do uznania, by miala miejsce tzw.
konkurencja pasozytnicza, czyli sieganie do cudzego miejsca rynkowego w celu wykorzystania do budowy wlasnej
pozycji, w szczegolnosci poprzez przejmowanie cudzej renomy. Nie zostalo udowodnione, by pozwany — wykorzystujac
warto$¢ i sile atrakeyjnoéci zarejestrowanych na rzecz strony powodowej znakéw — promowal wlasne towary. Brak
wykazania przez strone powodowa dokonania przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji oznaczal niezasadnoéc
roszczen z art. 18 ust. 1 pkt 1 (zaniechanie niedozwolonych dziatan) i pkt 3 (zlozenie o§wiadczenia).

Zwazywszy na powyzsze, apelacja podlegala oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c.



Whnioski dowodowe zgloszone przez obie strony na etapie postepowania apelacyjnego nie podlegaly uwzglednieniu,
zgodnie z art. 381 k.p.c. i art. 227 k.p.c. Dokumenty wnioskowane przez strony badZ nie mialy waloru nowoéci —
jak wyciag z rejestru znakéw towarowych zlozony przez strona powodowa przy apelacji (k. 510) i wydruki z bazy
(...) oraz decyzje zalaczone do odpowiedzi na apelacje (k. 534-546), czy wydruk z rejestru Urzedu Patentowego
zlozony przez pozwanego na rozprawie (k. 577); badZ nie mialy istotnego znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy — jak
prywatna opinia prawna zalaczona do apelacji (k. 511-519) czy decyzja Urzedu Patentowego z 30 marca 2015 r. (k.
575-576). Dokumenty powyzsze w wiekszo$ci mogly by¢ powolane w postepowaniu przed sadem pierwszej instancji, a
potrzeba ich powolania nie wynikla pdzniej, za§ administracyjna odmowa uzupelnienia danych w rejestrze pozostaje
bez wplywu dla niniejszej sprawy.

O kosztach postepowania apelacyjnego postanowiono na podstawie art. 98 § 1k.p.c. wzw. z art. 105 § 1 zdanie pierwsze
k.p.c. Na zasadzong na rzecz pozwanego kwote zlozylto sie wynagrodzenie pelnomocnika pozwanego, wedtug stawki
minimalnej wynikajacej z § 7 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 2 grudnia
2003 r. w sprawie oplat za czynnosci rzecznikow patentowych.



