Sygn. akt VII AGa 23/18

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 lutego 2018 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie VII Wydziatl Gospodarczy w skladzie:
Przewodniczqcy: SSA Ewa Stefanska

Sedziowie: SA Tomasz Szancilo (spr.)

SA Aldona Wapinska

Protokolant: sekr. sqdowy Izabela Nowak

Ppo rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2018 r. w Warszawie

na rozprawie sprawy z powédztwa (...) sp.zo.o. w W,
i(...)sp.zo.0.wW.

przeciwko (...) sp.zo.0o. w W,

o zaniechanie, nakazanie i zaplate

na skutek apelacji powodow

od wyroku Sqdu Okregowego w Warszawie

z dnia 29 grudnia 2015 r., sygn. akt XXVI GC 684/12

uchyla zaskarzony wyrok w calosci i przekazuje sprawe Sadowi Okregowemu w Warszawie do
ponownego rozpoznania, pozostawiajgc temu Sqgdowi rozstrzygniecie o kosztach postepowania
apelacyjnego.

Sygn. akt VII AGa 23/18

UZASADNIENIE

(...) sp. z 0. 0. w W. (w dacie wnoszenia pozwu (...) S.A. w W.; dalej: (...)) oraz (...) sp.zo. 0. w W. (w dacie wnoszenia
pozwu (...) S.A. w W,, nastepnie (...) S.A. w W.; dalej: K., M.) wystapili przeciwko (...) sp. z 0. 0. w W. (dalej: L.) o:

1) nakazanie pozwanemu, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm., aktualnie: Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.; dalej: u.z.n.k.) oraz
art. 286 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnos$ci przemyslowej (Dz.U. z
2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm., aktualnie: Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.; dalej: p.w.p.), wycofania z obrotu ciastek
»(...) od W.” w dotychczas stosowanych opakowaniach wprowadzonych do obrotu przez pozwanego;

2) zakazanie pozwanemu, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. i art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p.,
uzywania (w tym przy wprowadzaniu do obrotu, marketingu oraz reklamie):

2.1. dotychczasowych opakowan ciastek ,,(...) od W.” wskazanych w zalacznikach do pozwu,



2.2, opakowan ciastek ,,(...) od W.” podobnych do opakowan stosowanych do tej pory przez pozwanego i wskazanych
w zalacznikach do pozwu,

2.3. innych opakowan okraglych ciastek z zoltobrazowym spodem i brazowym wierzchem zawierajacych
centralnie umieszczona wypuklo$¢ postugujacych sie wizerunkiem catego lub przepolowionego okraglego ciastka z
z6ktobrazowym spodem i brazowym wierzchem zawierajacego centralnie umieszczona wypuklo$é, oraz

2.4. innych opakowan okraglych ciastek z z6ttobrazowym spodem i brazowym wierzchem zawierajacych centralnie
umieszczong wypuklo$é podobnych do opakowan chronionych stowno-graficznymi znakami towarowymi (R- (...), R-
(...), R-(..), R-(...), R- (...), R- (...), R- (...), Z- (...), Z- (...)), zarejestrowanymi na rzecz (...);

3) zakazanie pozwanemu, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1u.z.n.k.1iart. 296 ust. 1 wzw. z ust. 2 pkt 2i 3 p.w.p., uzywania
(w tym przy wprowadzaniu do obrotu, marketingu oraz reklamie) nazwy ,,(...) od W.” w odniesieniu do okraglych
ciastek z z6ltobrazowym spodem i bragzowym wierzchem zawierajacych centralnie umieszczona wypuklosc;

4) nakazanie pozwanemu, na podstawie art. 18 ust. 2 u.z.n.k. i art. 286 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p.,
zniszczenia, na jego koszt:

4.1. opakowan ciastek ,(...) od W.” znajdujacych sie u pozwanego lub u os6b trzecich (z zastrzezeniem prawa
przepakowania przez pozwanego ciastek do innych opakowan, nienaruszajacych praw powodow),

4.2, niewykorzystanych opakowan ciastek ,,(...) od W.” znajdujacych sie u pozwanego lub u os6b trzecich, oraz

4.3. wszelkich materialow reklamowych i marketingowych dotyczacych ciastek ,,(...) od W.” znajdujacych sie u
pozwanego lub u 0s6b trzecich;

5) zasgdzenie od pozwanego, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 6 u.z.n.k., na rzecz (...) w W. kwoty 1.000.000 zk;
6) nakazanie pozwanemu, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 3 u.z.n.k., opublikowania na wlasny koszt:

6.1. w ciagu trzydziestu dni od dnia uprawomocnienia sie wyroku, w pieciu kolejnych wydaniach ogdlnopolskich
dziennikéw: Gazeta (...), (...), (...), (...), (...), (...) oraz Gazeta (...) ogloszenia nastepujacej tresci: ,W zwiazku z
wprowadzeniem przez (...) sp. z 0.0., wlasciciela praw do marki ,,. (...).W.”, do obrotu ciastek biszkoptowych pod nazwa
»(...) od W.” z naruszeniem praw (...) S.A. i (...) S.A., producenta i wylacznego dystrybutora ciastek biszkoptowych
(...), (...) sp.zo.0. niniejszym przeprasza (...) S.A. i(...) S.A. za zwigzane z tym naruszenia zasad uczciwej konkurencji
i praw wlasnoéci intelektualnej. W imieniu (...) sp. z 0.0.”, opatrzonego imionami i nazwiskami, stanowiskami,
oraz faksymilami podpiséw wszystkich czlonkéw zarzadu pozwanego, przy czym kazde ogloszenie powinno zostac
opublikowane na stronie 1, 2, 3, 4, 5 lub ostatniej gléwnego grzbietu danego dziennika, rozmiar kazdego ogloszenia
nie moze by¢ mniejszy niz pol strony, za$ tekst powinien zosta¢ opublikowany czcionka bezszeryfowa (lub czcionka
szeryfowa tozsama z uzywana na stronach redakcyjnych danego dziennika) w rozmiarze takim, aby tekst zajmowal
nie mniej niz 70% lacznego obszaru ogloszenia;

6.2. w ciggu trzydziestu dni od dnia uprawomocnienia sie wyroku, w dwodch kolejnych wydaniach czasopism
branzowych Poradnik Handlowca i Wiadomos$ci Handlowe ogloszenia o tresci jak powyzej, opatrzonego imionami
i nazwiskami, stanowiskami, oraz faksymilami podpiséw wszystkich czlonkéw zarzadu pozwanego, przy czym
rozmiar kazdego ogloszenia nie moze by¢ mniejszy niz p6l strony, za$ tekst powinien zosta¢ opublikowany czcionka
bezszeryfowa (lub czcionka szeryfowa tozsama z uzywang na stronach redakcyjnych danego czasopisma) w rozmiarze
takim, aby tekst zajmowal nie mniej niz 70% lacznego obszaru ogloszenia;

a nadto, do upowaznienia powod6w do opublikowania powyzszych ogloszen na koszt pozwanego, gdyby pozwany nie
uczynil tego w wyznaczonym terminie;



7) zasadzenie od pozwanego na rzecz kazdego z powoddw zwrotu koszt postepowania i postepowania
zabezpieczajacego wszczetego przed Sadem Okregowym Warszawa-Praga w Warszawie toczacym sie pod sygn. akt
X GCo 48/12.

W piSmie procesowym z dnia 27 grudnia 2013 r. powodowie zmienili powodztwo w ten sposob, ze obok
dotychczasowych roszczen wniesli dodatkowo o:

1) zasadzenie od pozwanego na rzecz (...) kwoty 286.400 z} tytulem wydania bezpodstawnie uzyskanych przez L. W.
korzyéci wraz z odsetkami ustawowymi od dnia doreczenia pozwanemu odpisu tego pisma do dnia zaplaty:

2) zasgdzenie od pozwanego na rzecz M. kwoty 3.353.600 z} tytulem wydania bezpodstawnie uzyskanych przez L.
W. korzy$ci wraz z odsetkami ustawowymi od ww. kwoty od dnia doreczenia pozwanemu odpisu tego pisma do dnia

zaplaty;

3) zasadzenie od pozwanego na rzecz (...) kwoty 911.805 zl tytulem odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi od
ww. kwoty od dnia doreczenia pozwanemu odpisu niniejszego pisma do dnia zaplaty;

4) zasadzenie od pozwanego na rzecz M. kwoty 11.251.132 zl tytulem odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi
od dnia doreczenia pozwanemu odpisu tego pisma do dnia zaplaty lub na wypadek i w zakresie, w jakim
precyzyjne okreslenie wysokoSci szkody lub bezpodstawnie uzyskanych przez pozwanego korzySci na podstawie
przeprowadzonych dowodow okazaloby sie niemozliwe w odniesieniu do ktéregokolwiek z powodow, o zasadzenie od
pozwanego na rzecz, odpowiednio, (...) lub M. odpowiedniej sumy zgodnie z art. 322 k.p.c.

Podtrzymujac argumenty podniesione w pozwie, powodowie wskazali, ze w wyniku bezprawnych dzialaii pozwanego
poniesli wymierng szkode w postaci utraconych zyskoéw wynikajacych z nizszej sprzedazy (...) (odpowiednio marzy
na sprzedazy u M. lub oplaty licencyjnej), a do dnia 29 kwietnia 2013 r. takze marzy na produkcji u (...), w tym w
rezultacie trwalego zmniejszenia wartosci biznesu (...) w przyszloéci (w poré6wnaniu z hipotetycznym scenariuszem,
gdyby pozwany od poczatku wprowadzil swoje ciastka do obrotu w sposéb zgodny z zasadami uczciwej konkurencji),
jak rowniez dodatkowych wydatkéw o charakterze marketingowo-promocyjnym, ktére M. musial ponie$¢ w 2012
r. w celu zapobiezenia utracie rynku i powstania szkody w jeszcze wiekszych rozmiarach. Roszczenie o wydanie
utraconych korzysci mialo dotyczy¢ korzysci, ktore osiggnal pozwany wprowadzajac do obrotu produkt ,(...) od W.”
i nie wycofujgc go w wykonaniu postanowienia zabezpieczajacego. Powodowie zarzucili, Ze pozwany nie wykonal
postanowienia z dnia 25 czerwca 2012 r. Sadu Okregowego Warszawa-Praga w Warszawie o zabezpieczeniu, ktore
stalo sie prawomocne z dniem 6 listopada 2012 r. i zamiast wycofac ,,(...) od W.” z obrotu bezprawnie kontynuowal ich
sprzedaz. Roszczenia odszkodowawcze generalnie obejmowaly tzw. utracone korzysci (lucrum cessans), tj. korzysci,
jakie powodowe spolki osiagnelyby, gdyby na rynek nie zostal wprowadzony produkt ,,(...) od W.”.

W odpowiedzi na pozew pozwany L. wniésl o oddalenie powddztwa w caloSci i zasadzenie od powoddéw
kosztow postepowania wedlug norm przepisanych. Argumentowal, ze nie zostaly spelnione przestanki zastosowania
powolanych jako podstawa zgltoszonych roszczen, przepiséw: art. 3 ust. 1, art. 10 i 13 ust. 1 u.z.n.k. oraz art. 296 ust.
2 pkt 3 p.w.p. Powodowie nie wykazali zagrozenia naruszenia lub naruszenia ich interesu w zwiazku z dzialalno$cig
L., w konsekwencji nie jest mozliwe zastosowanie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. jako samodzielnej podstawy prawnej, a takze
podstawy konstrukcyjnej kazdego czynu nieuczciwej konkurencji, ktéra musi by¢ zrealizowana w stosunku do czynéow
wymienionych w czeéci szczegdlowej u.z.n.k. Strona pozwana jest nastepcg prawnym dawnego przedsiebiorstwa
(...).W., za$ renoma pozwanego i znaku towarowego E.W. dotyczy rynku slodyczy, a nie jedynie rynku czekolady.
Pozwany zakwestionowal zarzut czerpania korzysci z renomy (...), a powodowie nie moga skutecznie zarzucaé L.
naruszenia ich renomy, poniewaz pozwany korzysta wylacznie z wlasnej renomy, ktéra jest renoma przedsiebiorstwa,
firmy i znaku E.W., a opakowanie produktu powoddéw zostalo zbudowane w oparciu o wzorce stosowane przez
poprzednikow prawnych pozwanego. Przejmujac linie produkceyjng (...), powodowie korzystali z renomy i znajomoéci
oznaczenia E.W., umieszczajac je na froncie swoich opakowan. Tym samym to powodowie doprowadzili do sytuacji,
w ktorej Swiadomo$é¢ konsumenta nakierowana jest na wskazanie pochodzenia (...) od przedsiebiorstwa (...).W.. Ze



wzgledu na §wiadoma polityke powod6éw oznaczenie (...) nie pelni obecnie prawidlowo funkeji znaku towarowego,
tj. nie wskazuje pochodzenia komercyjnego produktu oznaczanego tym znakiem. Powodowie nie podjeli zadnych
dzialan, ktore moglyby zapobiec swoistej degeneracji oznaczenia (...), prowadzac do przeksztalcenia go w nazwe
rodzajowg ciastek typu J. (...). Pozwany zarzucil takze powodom mylenie renomy opakowania (...), renomy znaku
towarowego (...), jak réwniez samego produktu, tj. J. (...). W kontekscie art. 10 ust. 1 u.z.n.k. powodowie nie
wskazali jakiej relacji mialoby dotyczy¢ wprowadzenie w blad przecietnego odbiorcy, poniewaz nie wykazali w
najmniejszym stopniu zwigzku oznaczenia (...) z (...), producentem tego produktu, lub K., jego dystrybutorem.
Powodowie nie przeprowadzili prawidlowej analizy podobiefistwa oznaczen, ani nie wykazali prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad. Wykluczone jest takze zastosowanie art. 13 ust. 1 u.z.n.k. ze wzgledu na brak spemhienia
przeslanek nasladownictwa oraz ryzyka wprowadzenia w blad, a takze z uwagi na wylaczenie odpowiedzialnosci, o
ktérym mowa w art. 13 ust. 2 u.z.n.k., przede wszystkim bowiem zaré6wno opakowanie pozwanego, jak i produkt jest
oznaczony renomowanym znakiem E.W.. Zdaniem pozwanego nie zostaly rowniez spelnione przestanki zastosowania
przepisu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., gdyz oznaczenie pozwanego ,(...) od W.” jest niepodobne do znaku renomowanego
powoddéw (...) oraz nie wywoluje z nim zadnych skojarzen, a ponadto nie wystepuje zadna z przestanek naruszenia
prawa ochronnego na renomowany znak towarowy.

Pozwany wniost o oddalenie powddztwa takze w rozszerzonym zakresie. Argumentowal, ze wykonal postanowienie o
udzieleniu zabezpieczenia, gdyz nie tylko wstrzymal produkcje, dystrybucje oraz sprzedaz ,(...) od W.”, ale réwniez
przeprowadzil proces ich wycofania z obrotu. Proces ten obejmowat szereg dziatan skierowanych do autoryzowanych
dystrybutoréw pozwanego oraz wszystkich sieci handlowych lub sklepéw spozywcezych wspolpracujacych z pozwanym,
tj. do wszystkich podmiotéw, w odniesieniu do ktérych pozwany mial kontrole i mozliwo$é podjecia dziatan w
stosunku do produktu ,(...) od W.”. Wycofal z obrotu te partie/opakowania ,(...) od W.”, ktoére znajdowaly sie
pod jego kontrolg, natomiast pozwany nie moze ponosi¢ odpowiedzialnoéci za ewentualng sprzedaz ,(...) od W.”
prowadzona przez podmioty nabywajace produkty juz wprowadzone do obrotu, jezeli pozwanego nie lacza z tymi
podmiotami zadne stosunki handlowe. Zgodnie z postanowieniem o zabezpieczeniu miat wycofa¢ z obrotu ,,(...) od W.”
wprowadzone do obrotu przez siebie, a nie przez osoby trzecie. Sugerowana przez powoddw, rozszerzajaca wykladnia
treSci ww. postanowienia, prowadzitaby do wniosku, ze orzeczenie nakazalo pozwanemu takie dzialanie, ktérego
realizacja byla niemozliwa réwniez z prawnego punktu widzenia. Podni6st réwniez zarzuty odnoénie do samego
roszczenia odszkodowawczego.

Wyrokiem z dnia 29 grudnia 2015 r. Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXVI Gospodarczy, w sprawie XXVI GC
684/12, oddalil powddztwo i rozstrzygnal o kosztach procesu.

Przedsiebiorstwo (...) (...) d. E.W. zostalo przeksztalcenie nastepnie na poczatku lat 9o-tych w spoétke akeyjna (...).
(...) S.A., ktéra w ramach prywatyzacji weszla w sklad grupy (...), podzielona i przeksztalcita sie w holding czterech
odrebnych spoétek z ograniczong odpowiedzialnoscia: (...) (...), (...) i F. (...) (...). W dniu 14 sierpnia 1998 r. E. (...)
S.A. wniost do (...) sp. z 0.0. wklad niepieniezny sktadajgcy sie z o§miu znakéw towarowych, w tym gléwnych znakéw
E.W., funkcjonujace wczesniej jako znak towarowy, element firmy i oznaczenie przedsiebiorstwa. Na spotke (...)
przeszla tym samym renoma znakéw towarowych i oznaczanych nimi produktéw .. (...) konsekwencji E. (...) S.A.
wnibst do spdlki (...) wklad niepieniezny skladajacy sie z opisanych szczegbélowo w uchwale jedynego wspdlnika.
W dniu 12 wrzeénia 1997 r. doszlo do podwyzszenia kapitalu zakladowego w spétce (...). Produkecja (...) zostala
przekazana wraz z zakladem w P. do tej sp6lki, w drodze wniesienia aportem skladnikéw majatkowych, obejmujacych
m.in.: a) linie produkcyjne do piernikow, nieruchomosci; b) liczne prawa z rejestracji znakéw towarowych (...); )
liczne prawa wynikajace ze zgloszen znakéw towarowych (...); d) prawa do nieodplatnego uzywania, na podstawie
umowy licencyjnej, przez okres 12 lat znakow towarowych E.W. wpisanych do rejestru lub zgloszonych do rejestracji
w Urzedzie Patentowym RP, wymienionych w zalaczniku; oraz e) wiadomos$ci i do$wiadczenia o charakterze
technicznym ( know-how) odnoénie do receptur i procesu technologicznego zwigzane z produkeja Delicji.

Na mocy przedwstepnej umowy sprzedazy przedsiebiorstwa w przedmiocie sprzedazy przedsiebiorstwa (...) sp. z
0.0. na rzecz (...) sp. z 0.0. z dnia 17 wrze$nia 1998 r. — w sklad przedsiebiorstwa, ktére bylo przedmiotem zbycia,
weszly wszystkie prawa wlasnoSci intelektualnej sprzedajacego wymienione w zalaczniku nr 2 wraz z renoma z nimi



zwigzana. Zalacznik nr 2 wymienia kilkaset znakéw towarowych E.W. oraz przyslugujace mu prawa autorskie do
opakowan produktow. Spélka (...) nabyla przedsiebiorstwo spoélki (...) na podstawie umowy przyrzeczonej zawartej
w dniu 29 stycznia 1999 r. W konsekwencji marka E.W. znalazla sie w grupie C. w ramach wyprzedazy przez spotki
kontrolowane przez PepsiCo aktywow dawnego E. (...) S.A. Przedsiebiorstwo zaczelo dziala¢ pod nazwa (...) sp. z
0.0. L. powstalo pod koniec 2009 r. pod firma (...) sp. z 0.0. W 2010 r. sp6lka zostala nabyta przez C. Netherlands I.
B..V. i zmienila firme na E. (...) sp. z 0.0., ktéra w 2011 r. przyjela nazwe L.. Na L. przeniesiono w drodze podzialu
przez wydzielenie szczegblowo opisana w planie podzialu zorganizowang cze$¢ przedsiebiorstwa spolki (...) zwiazang
z produkecja wybranych wyrobéw czekoladowych sprzedawanych pod oznaczeniem E.W.. W konsekwencji L. jest
sukcesorem E.W. w zakresie, w jakim prawa przystugujace uprzednio spolce dzielone;.

(...) Inc. (obecnie (...) Inc.), ktérej spotkami zaleznymi pozostawaly (...) i K., w zwiazku z przejeciem grupy C., mial
obowiazek zby¢, m.in. — na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2010 r. — czeé¢ dzialalnos$ci grupy
C. prowadzonej w Polsce pod marka E.W.. Chodzilo o brak zgody Komisji Europejskiej na integracje lokalnego biznesu
(...) Inc. z biznesem czekoladowym z wykorzystaniem oznaczenia E.W.. W decyzji Komisji Europejskiej wskazano
m.in. ze w Polsce C. jest obecny (funkcjonuje) w oparciu o lokalna, odziedziczona (dziedziczna) renomowana marke
W..

Spolka (...) jest wylacznie uprawniona do wszystkich znakéw towarowych zawierajacych element E.-W. lub W.. Wéréd
tych znakéw znajduja sie m.in.: (1) znak stlowno-graficzny ,E.W.” R- (...), zarejestrowany z pierwszenstwem od dnia
6 pazdziernika 1983 r.; (2) znak slowno-graficzny ,W. (...) d.E.W.” R- (...) i (3) znak slowny ,,(...) EEW.” R- (...), oba
zarejestrowane z pierwszenstwem od dnia 14 pazdziernika 1985 r. L. ma prawo do poslugiwania sie znakiem E.W.
o charakterystycznej czcionce stosowanej od poczatku istnienia przedsiebiorstwa (...) wraz towarzyszgcym napisem
»,0d 1851 r.”. Ma tez prawo odwolywac¢ sie do tradycji wyrobow czekoladowych produkowanych pod marka E-W.. W
komunikacji L. nieustannie akcentuje zwiazek oznaczenia E.W. z historia i tradycja przedsiebiorstwa (...).

Odnosnie do renomy W. Sad Okregowy wskazal, ze L. pozostaje wlascicielem przedsiebiorstwa (...).W. i zwigzanej
z nim renomy oraz powszechnej znajomos$ci. Firma i znak towarowy E.W. jest niezalezna od przeksztalcen
wlasno$ciowych, jakich przedsiebiorstwo (...) doznalo w ostatnich 20 latach. Renoma i prestiz oznaczenia E.W.
jest znaczaca. M. W., odnoszaca sie przede wszystkim do przedsiebiorstwa (...), pozostawala w 2011 r. najsilniejsza
polska marka. Na przestrzeni lat marka E.W. byla laureatem wielu nagréd i wyr6znieni zarébwno w konkursach
konsumenckich, jak i w rankingach przeprowadzanych przez branze spozywcza. Od 2005 r. ta marka systematycznie
otrzymuje takze statuetki w ramach rankingu Rzeczpospolitej dla najcenniejszej/najsilniejszej polskiej marki .. (...)
§lad za stawa i renoma marki W. podazyla réwniez znajomos§¢ i rozpoznawalno$c¢ przez odbiorcéw charakterystycznego
oznaczenia E.W., stylizowanego na odreczny podpis, ktory nalezal do E. W. (1). To charakterystyczne oznaczenie
E.W. bylo uzywane nieprzerwanie od momentu powstania fabryki (...).W. i ostalo sie nawet w okresie nacjonalizacji
przedsiebiorstwa, gdy obok oznaczenia (...) funkcjonowalo roéwnolegle oznaczenie E.W.. Juz wéwczas znajomos$é
oznaczenia E.W. wérod konsumentéw byla szeroka, a przekaz, jaki ta marka niosla polskim odbiorcom, byt silny.
Oznaczenie E.W. widnieje na kazdym czekoladowym produkcie L., uzywane jest rowniez w reklamie, promocji,
marketingu czy wszelkiej innej komunikacji ze strony spoélki, jest rowniez elementem niemal wszystkich znakow
towarowych zgloszonych lub zarejestrowanych na rzecz tej spotki. Ta marka, jak i oznaczenie E.W. stylizowane na
wlasnoreczny podpis sa niezwykle silnie odrozniajace na rynku polskim, doskonale znane polskim odbiorcom, jak i
cechujace sie niepodwazalna renoma oraz prestizem.

W odniesieniu do koloru granatowego Sad Okregowy wskazal, ze od poczatku byl on uzywany do produktéw
przedsiebiorstwa (...), co bylo kontynuowane przez poprzednikéw prawnych L., jak i te spotke. Kolor granatowy jest
obecnie kolorem rozpoznawczym (...) spolki (...), uzywany jest nie tylko w odniesieniu do konkretnych opakowan
jej produktow, ale rowniez we wszelkiego rodzaju komunikacji tej spotki np. na jej stronie internetowej, materialach
reklamowych, stojakach, materialach (...). Jezeli na opakowaniach produktéw nie przewaza ten kolor, zawsze na
takich opakowaniach wystepuje oznaczenie E.W., pisane bialg czcionka na granatowym tle, z nielicznymi wyjatkami.
Umieszczanie takiego oznaczenia ma miejsce niezmiennie od 1999 r. Produkty nalezace do réznych kategorii, tj.
czekolady, bombonierki, batony, chalwy, wafelki, mieszanki czekoladek-cukierkow (mieszanka wedlowska), uzywaja



koloru granatowego jako koloru firmowego E.W.. Ten kolor nie jest zarezerwowany dla jednego typu produktéow L.,
ale dla kazdego ich rodzaju. Uzycie tego koloru wsréd produktéw L. jest powszechne.

Sad Okregowy podkreslil, Ze (...) nie byla w 2012 r. jedynym producentem ciastek biszkoptowych oblanych czekolada
zawierajacych galaretke owocowa oraz wypukloé¢ posrodku. Ciastka (...) sg typowymi ciastkami okre§lanymi jako J.
(...). Ta nazwa jest powszechnie uzywana dla takich ciasteczek, ktére sa znane na $§wiecie od 1927 r. W tym to roku
McVitie i P. wprowadzili je na rynek brytyjski. J. (...) doczekaly sie rowniez swojego opisu encyklopedycznego. W.
przedstawia je nastepujgco: ciastko J. jest okragle i ma trzy warstwy: biszkoptowy spod, warstwe pomaranczowej
galaretki i pokrycie czekoladowe. Na stronie W. opisujacej ten produkt, J. (...) widnieje jako ciastko przelamane
na pdl. Wobec takiego sposobu ukazania ciastka, odbiorca moze zobaczy¢, ze w $rodku jest smakowa galaretka
ktoérej z zewnatrz nie wida¢. Zadnemu podmiotowi, w tym powodom, nie przyshiguja prawa wylaczne do ciastek
J. obejmujace ich wyglad, ksztalt lub sklad (biszkopt, czekolada, galaretka). (...) probowal uzyska¢ w Urzedzie
Patentowym RP prawo ochronne na znak towarowy pt. ,plaskie okragle ciasteczko, ktorego dolna cze$¢ stanowiaca
krazek z zaokraglonymi brzegami jest w kolorze jasno-zottym, na wierzchu ciastko posiada okragle wzniesienia o
mniejszej Srednicy, powierzchnia ktérego jest wypukla, prostokatna kratka, cala gérna powierzchnia ciastka jest
w kolorze ciemnego czekoladowego brazu. Prawo to jednak zostalo uniewaznione przez Urzad Patentowy RP, a
jego decyzja zostala utrzymana zaréwno przez Wojewodzki Sad Administracyjny w W. (sygn. VI SA 3199/03),
jak i przez Naczelny Sad Administracyjny, ktory stwierdzil, ze niewatpliwie ksztalt okragly i plaski ciasteczka z
polewa czekoladowa i galaretka (dwuwarstwowy), odpowiadajacy zewnetrznej formie zjawiskowej tego ciasteczka,
jest typowym ksztaltem tego rodzaju ciastek biszkoptowych typu J., nie spelnia on zadnego z kryteriow nadajacych
mu zdolno$¢ odrdzniajacg w rozumieniu art. 4 ustawy o znakach towarowych (wyrok z dnia 29 czerwca 2005 r.,
(...) 92/05). J. (...) sa produktem niechronionym zadnymi prawami wylacznymi oraz powszechnie i swobodnie
produkowanym na calym $wiecie. Takie wyroby znajduja sie w domenie publicznej i moze produkowaé je kazdy
przedsiebiorca. Tak jak sam produkt, rowniez jego oznaczenie ,J. (...)” i sam wizerunek ciastek sa swobodnie uzywane
w obrocie. (...) produkcja J. (...) przez wielu producentéw ma miejsce rowniez w Polsce.

Sad Okregowy odniost sie do umowy licencyjnej zawartej w dniu 12 wrze$nia 1997 r. pomiedzy spétkami (...).
W. i Delicje (poprzednik prawny (...)) — na okres 12 lat, nieodplatnie, z mozliwoscig odplatnego przedluzenia
wedlug woli licencjobiorcy. Na mocy tej umowy poprzednicy prawni (...) uzywali znaku towarowego E.W. na
froncie opakowania produktu (...). Zgodnie z aneksem z dnia 30 wrze$nia 2009 r., zawartym m.in. w zwigzku z
uplywem okresu licencji nieodplatnej, ktorej stronami byly wowezas (...) sp. z o.0. (poprzednik prawny L.) i (...),
do umowy przystapil K. i okreslono, ze umowa obowigzywa¢ miala do dnia 31 maja 2011 r. Wskutek podzialu
spotki (...), w koficowym okresie obowigzywania, umowa licencyjna laczyla obydwie spolki (...) z pozwanym.
Przedmiotem umowy (w brzmieniu okre$§lonym aneksem) bylo udzielenie zgody przez poprzednika prawnego L.
poprzednikowi prawnemu (...), a nastepnie spotce powodom na uzywanie znaku towarowego E.W. na opakowaniach
(...). Zgodnie z pkt. 1.6 umowy, w wersji zmienionej aneksem, licencjodawca (poprzednik prawny L.) zobowigzal
sie do nieuzywania tego znaku towarowego w odniesieniu do ciastek J. (...) lub ciastek, ktére mogg by¢ tudzaco
podobne do produktéw wyprodukowanych przez (...). W umowie nie zostal ustanowiony zakaz produkcji J. (...) lub
produktéw podobnych do J. (...). Strony nie zawarly takiego zakazu takze po zakonczeniu umowy. Zakaz dotyczyl wiec
oznaczania E.W. dla tego typu produktow .. (...) Polska, zgodnie z pkt. 4.1.2 umowy licencyjnej, na opakowaniach
(...) wskazywal uprawnionego do znaku towarowego E.W., ujawnial takze siebie jako producenta (...), z tym, ze na
spodzie opakowania i malymi literami. Umowa licencyjna przyznawala uprawnionemu do oznaczenia E.W. prawo
konsultowania i zatwierdzania materialéw marketingowych dotyczacych produktéw objetych umowa, w tym (...)
(pkt 5). W konsekwencji, przez ponad 30 lat opakowania ciastek (...) — ciastek biszkoptowych z z6tobrazowym
spodem i brazowym wierzchem zawierajacych centralnie umieszczong wypuklo$¢ obok oznaczenia stownego (...) —
byly oznaczane znakiem towarowym E.W. (slowno-graficznym znakiem towarowym E.W. R- (...)), poczatkowo jako
znakiem producenta, a p6Zniej — na podstawie umowy licencyjnej — z kolejnymi uprawnionymi do tego znaku, w
koncowym okresie 1aczacej strony. Po wygasnieciu licencji z koncem maja 2011 r. znak towarowy E.W. nie byl juz
uwidaczniany na opakowaniach (...). W konsekwencji (...) byly wprowadzane do obrotu przy zachowaniu tej samej
szaty graficznej opakowania z jedna réznica — w lewym gdérnym rogu nie bylo juz znaku slowno-graficznego ,E.W.”.



W 2012 r. opakowania (...) wskazywaly na (...) jako na producenta i zawieraly znak towarowy (...). Usunieciu znaku
towarowego E.W. przez powoddow nie towarzyszyly zadne dodatkowe kampanie informacyjne, znak ten zostat usuniety
»po cichu”. Spdlki nie podjely dzialan, aby zakomunikowa¢ rynkowi zmiane sytuacji prawnej (...). Jednak z uwagi
na to, ze (...) historyczne wchodzily w sklad palety produktow ,wedlowskich” i przez ponad 30 lat byly oznaczane
znakiem E.W., wielu konsumentéw w dalszym ciggu kojarzy (...) z marka E.W.. Przekonanie rynku o tym, ze (...)
pochodza od W., jest wcigz bardzo powszechne.

Sad Okregowy wskazal, ze w marcu 2012 r. pozwany wprowadzil do obrotu ciastka biszkoptowe ,,(...) od W.” —
okragle ciastka biszkoptowe z zoltobrazowym spodem i brazowym wierzchem zawierajace centralnie umieszczona
wypuklo$¢, czyli ciastka typu J. (...). Ich wprowadzenie bylo debiutem L. w segmencie ciastek w polewie czekoladowe;j.
Przygotowania do tego spolka czynila jeszcze w okresie obowigzywania umowy licencyjnej z powodami. Znak
towarowy ,,(...) od W.” R- (...) zostal zgloszony przez L. w dniu 17 grudnia 2010 r. i zarejestrowany. Pozwany opracowat
»(...)od W.”, a nastepnie wprowadzil je na rynek opierajac sie na wlasnym do$wiadczeniu i wiedzy. Konkretne dzialania
dotyczace produktu rozpoczal w sierpniu 2010 r., a zakonczyt w polowie marca 2012 r. Na proces opracowywania
tego produktu skladalo sie m.in. opracowanie koncepcji produktu, ocena sytuacji rynkowej w segmencie J. (...),
przeprowadzanie testow produkeyjnych, przeprowadzanie testéw konsumenckich, przeprowadzenia testéw receptur
produktu, przeprowadzanie kolejnych prob produktu po zatwierdzeniu receptur oraz zakladu produkujacego ciastka.
Poza tym z okazji Mistrzostw Europy w P. noznej Euro 2012 pozwanemu, jako jedynemu przedsiebiorstwu w branzy
spozywczej, zostal przyznany tytul narodowego sponsora Euro, co stanowilo ogromne wyréznienie. W ramach (...)
Euro 2012, L. jako Narodowy Sponsor prowadzil w szerokim zakresie dzialania reklamowo-promocyjne dotyczace
samej marki E.W., jak i wlasnych produktéw. Wérod tych dzialan odbyly sie: reklamy telewizyjne, 23 odcinki
wyemitowane na antenie P., reklamy internetowe, prasowe i radiowe oraz inne dzialania promocyjne. Pozwany
zorganizowal takze narodowa loterie, w kt6érej mozna bylo wygra¢ ponad tysiac podwojnych biletéw na mecze Euro
2012. We wspolpracy z TVP, w czasie trwania imprezy, L. zorganizowal plenerowe (...) Telewizji (...) na dachu fabryki
(...).W.z panorama na S. Narodowy oraz lewobrzezng strone W.. Byla to ogromna kampania reklamowo-promocyjna,
a jej bylo utrwalenie zwigzku wszystkich produktéw produkowanych przez L., w tym réwniez ,,(...) od W.”, z marka

Sad Okregowy podnidsl, ze w 2012 r. powodowie wystgpili do Sadu Okregowego Warszawa-Praga w Warszawie
o udzielenie zabezpieczenia roszczen przeciwko L., powolujgc sie na okoliczno$é, ze w marcu 2012 r. pozwany
wprowadzil do obrotu ciastka biszkoptowe ,,(...) od W.”, ktérych wyglad rézni sie od (...) jedynie imprintem na
ciastkach, a ktére dodatkowo byly sprzedawane w opakowaniach mylaco podobnych do opakowan (...), co stwarzalo
zhudzenie, ze stanowia one co najwyzej rozne odmiany tego samego produktu i co zwiekszalo mozliwo$é wprowadzenia
konsumentéw w blad. Postanowieniem z dnia 25 czerwca 2012 r. Sad ten, w sprawie o sygn. akt X GCo 48/12,
udzielit zabezpieczenia roszczen (...) i K. poprzez nakazanie L. wycofania z obrotu ciastek ,,(...) od W.” w dotychczas
stosowanych opakowaniach wprowadzonych do obrotu przez te spolke, zakazal obowigzanej uzywania nazwy ,,(...) od
W.” w odniesieniu do okraglych ciastek z z6ltobrazowym spodem i bragzowym wierzchem zawierajacych centralnie
umieszczona wypuklo$é oraz uzywania dotychczas stosowanych opakowan ciastek ,,(...) od W.”, a takze opakowan do
nich podobnych i innych opakowan okraglych ciastek z zoltobrazowym spodem i brazowym wierzchem zawierajacych
centralnie umieszczong wypuklo$¢ podobnych do opakowan chronionych stowno-graficznymi znakami towarowymi
zarejestrowanymi na rzecz wnioskodawczyni (...) S.A. w W.. Postanowienie to uprawomocnito sie z dniem z dniem 6
listopada 2012 r. Wobec wydania tego postanowienia L. okoto polowy grudnia 2012 r. wprowadzil do obrotu ciastka
w nowych kartonowych opakowaniach, opakowania te w polowie 2013 r. zastapil jeszcze innymi opakowaniami. W
wykonaniu powyzszego postanowienie pozwany wszczal proces wycofania z obrotu ,,(...) od W.” wprowadzonych przez
niego do obrotu w pierwotnych opakowaniach, przy czym powodowie kwestionowali jedynie szybko$é tych dzialan i
ich skuteczno$é. Dodatkowo L. wystapito o dokonanie wykladni tego postanowienia w zakresie pkt. 1, podnoszac, ze w
nakazie wycofania z obrotu ciastek ,,(...) od W.” w dotychczas stosowanych opakowaniach wprowadzonych do obrotu
nie zamieszczono zadnych wyja$nien dotyczacych zakresu i sposobu wycofania z obrotu produktéw obowigzanego.
W rozumieniu L. zakres wycofania tych produktéw obejmuje wylacznie te produkty, ktére zostaly wydane przez



obowiazanego osobom, ktore nabyly te produkty od pozwanego. Postanowieniem z dnia 11 lutego 2013 r. Sad
Okregowy w Warszawie oddalil powyzszy wniosek.

Po zaistnieniu sporu miedzy stronami powodowie rozpoczeli nowa kampanie reklamowa swoich ciastek (...). W
jej ramach byla prowadzona szeroko zakrojona reklama ich produktu, ktéra obejmowata m.in. reklame telewizyjna,
internetowa, prasowa, radiowa oraz outdoorowa (billboardy). Owczesna K. podjal szereg kosztownych dzialan
marketingowych w celu utrzymania pozycji rynkowej (...). Spotki wprowadzily potem do obrotu nowe opakowania

(...).

Sad Okregowy pomingl dowody z prywatnych ekspertyz, analiz i raport, badan, opinii, a takze innych dowodéw,
w szczeg6lnoSci czeSci wydrukéw, fotografii i opakowan, kopii gazetek promocyjnych jako niemajgcych istotnego
znaczenia dla rozstrzygniecia, a nadto dlatego, ze prywatne ekspertyzy nie stanowia dowodu w rozumieniu art.
278 k.p.c., stanowig jedynie uzupelnienie twierdzen strony poszerzone o wiadomosci specjalistyczne. (...) opinie
i badania przedstawione przez strony Sad ten potraktowal jako uzupelnienie stanowiska stron. W rozumieniu art.
278 k.p.c. opinig bieglego (instytutu) jest tylko opinia zlozona przez osobe wyznaczong przez sad. Cze$¢ z dowodow,
w szczego6lnodcei analizy i raporty, byly takze spdZnione i zostaly pominiete na podstawie art. 207 § 6 k.p.c. Sad
I instancji dal wiare zeznaniom czeéci $éwiadkow, a i to niektérych w czesci, zeznania Swiadkow M. S. (1) i A. S.
pominal. Jednoczeénie Sad ten oddalit wniosek powodéw dotyczacy dowodu z opinii bieglego, zespotu bieglych lub
instytutu zgloszony w pozwie, a doprecyzowany w pi§émie procesowym z dnia 27 marca 2015 r., jako nieprzydatny
dla rozstrzygniecia w sprawie, gdyz zostal zgloszony na okoliczno$§é wysokiego ryzyka wprowadzenia konsumentow
w blad co do tozsamos$ci i pochodzenia produktow (...)1,(...) o W.” | co stanowi okoliczno$¢é normatywna i podlega
ocenie przez sad. Ponadto — zdaniem Sadu Okregowego — dowod ten nie byl wlaéciwy do wykazania renomy, ktéra
to kwestia podlega wykazaniu innymi §rodkami dowodowymi, a okoliczno$¢ nie wymaga wiadomo$ci specjalnych,
powodowie blednie odnosili renome z opakowaniem ciastek, jako ze renoma dotyczy znaku towarowego, a nie
opakowan czy tez grupy oznaczen. Niektore tezy dowodowe dotyczyly za$ okoliczno$ci normatywnych, ktére podlegaja
ocenie prawnej sadu. Na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji funkcjonuje model przecietnego
odbiorcy, tj. osoby rozwaznej. Sad krajowy, dokonujac ustalenia ryzyka wprowadzenia w blad, winien oprzec¢ sie na
domniemanych oczekiwaniach do$wiadczonego konsumenta, ktory jest nalezycie poinformowany, spostrzegawczy i
rozwazny (metoda normatywna). Sa to kwestie normatywne, dlatego nie podlegaja ustaleniom w drodze dowodu z
opinii bieglego ani badan eksperckich. Okoliczno$ci te ocenia sad obsadzajac w roli gtownej $wiadomego konsumenta.
Nadto powyzszy wniosek dowodowy powodow zawieral w tezie wiele niedookreslonych pojec i okolicznosci, jakie
mialyby zosta¢ poddane analizie bieglego (instytutu). Natomiast wniosek pozwanego o powolanie dowodu z badan
konsumenckich wykonanych przez niezalezna agencje badawcza, czyli w istocie z opinii instytutu badawczego,
zgloszony przez pozwanego w odpowiedzi na pozew mial charakter ewentualny i aktualizowal sie na wypadek
uwzglednienia wniosku powodow. Skoro tak sie nie stalo — podlegal oddaleniu jako bezprzedmiotowy.

Wobec oddalenia powodztwa co do zasady, wskutek braku wykazania naruszen zarzucanych pozwanemu, zadania
z rozszerzonego powodztwa takze staly sie bezpodstawne. Z tych tez wzgledéw bezprzedmiotowe okazalo sie
przeprowadzenie postepowania dowodowego w tym zakresie. W konsekwencji Sad pomingl wnioski dowodowe
powoddéw zawarte w piSmie procesowym opatrzonym data 27 grudnia 2013 r. Dowody powolane w pi$mie
zawierajacym rozszerzenie powodztwa byly takze spoznione. Przedstawianie tego rodzaju dowodow dopiero w pi$émie
z ww. datg musiatloby skutkowaé i tak ich pominieciem w oparciu o art. 217 § 2 k.p.c. Strona powodowa jest
przedsiebiorca, reprezentowanym przez fachowego pelnomocnika, a tym samym znane sa jej zasady dowodzenia
w procesie cywilnym. Poniewaz to powodowie zainicjowali postepowanie, mieli tez mozliwo$¢ uprzedniego
zgromadzenia wszelkich dowodoéw, jakie uznali za nieodzowne. Dopuszczalno$c rozszerzenia powodztwa w trybie art.
193 § 1 w zw. z art. 191 k.p.c. nie uchylaja prekluzji dowodowe;j.

Wobec oddalenia powodztwa co do zasady, jako bezprzedmiotowe Sad Okregowy oddalil takze wnioski dowodowe
pozwanego zgloszone w pismach procesowych z dnia 24 kwietnia 2014 r. i 22 listopada 2014 r. Sad ten oddalil
takze wniosek o przeshuchanie stron, ograniczony do przestuchania czlonka zarzadu pozwanego, uznajac za nieistotne
dla rozstrzygniecia okoliczno$ci dotyczace okoliczno$ci, na jakie ten dowod mialby zosta¢ przeprowadzony. Wnioski



dowodowe powod6éw powolane w pi§mie procesowym z dnia 29 lipca 2015 r. byly takze spéznione i na podstawie
art. 207 § 6 k.p.c. podlegaly pominieciu. Oddaleniu podlegal takze wniosek powodéw dopuszczenie dowodu
ze wszystkich dokumentéw zgromadzonych w aktach postepowania i powodztwa pozwanego przeciwko obydwu
powodom, zawistego przed Sadem Okregowym w Warszawie pod sygn. akt XVI GC 1245/15, zgloszony w pi$émie
procesowym w dniu 26 listopada 2016 r., gdyz dowod z tych dokumentéw byl nieprzydatny dla rozstrzygniecia w
niniejszej sprawie.

Na podstawie tak ustalonego stanu faktycznego Sad Okregowy uznal, ze zasadnicza kwestia, od ktorej nalezalo
rozpocza¢ analize prawna, to nieprawidlowoséci w formulowaniu przez strone powodowa roszczen okre$lonego
zachowania sie. Powodowie uzyli sformutowan opakowania ,,dotychczasowe, podobne do stosowanych do tej pory”,
sinne opakowania” (pkt 2.4), jezeli chodzi o wymogi formulowania zagdan — nie wiadomo i nie sposob okresli¢ jakie
opakowania pozwanego zostaly objete zgloszonymi zadaniami. W Zadaniach nie zawarto precyzyjnego opisu tych
opakowan. Nie okres$lono, jakie konkretnie opakowania pozwanego, dotyczace okraglych ciastek z zétobrazowym
spodem i bragzowym wierzchem zawierajacych centralnie umieszczong wypukloéé pozwanego, sa ,podobne” do
opakowan powodéw chronionych slowno-graficznymi znakami towarowymi: R- (...) (k. 15), R- (...) (k. 61), R-
(...) (k. 62), R- (...) (k. 62), R- (...) (k. 61), R- (...) (k. 62), R- (...) (k. 61), Z- (...) (k. 29), Z- (...) (k. 30, 1727).
Zadania pozwu musza by¢ okreSlone w spos6b precyzyjny, ktory nie pozostawia watpliwoSci, jakiego rodzaju dziatania
zostang zakazane lub/i nakazane stronie pozwanej, zadanie i rozstrzygniecie zawierajace jednoznaczne definitywne
i kategoryczne okreslenie niedozwolonych czynnosci jest niezbedne nie tylko w celu zapewnienia mozliwos$ci ich
egzekucji, lecz takze w celu respektowania zasady wolnoSci gospodarczej i rozwoju konkurencji. W orzecznictwie
wskazuje sie, ze niedopuszczalne jest formulowanie treéci roszczenia zakazowego poprzez odwolywanie sie do tresci
niedookres$lonych, ktére nie pozwalaja na ich jednoznaczna ocene w wypadku egzekucji. Wadliwe sformulowanie
(nazbyt ogdlnikowe, blankietowe) przez powodoéw roszczenia o wycofanie z obrotu ciastek ,(...) od W.” w dotychczas
stosowanych opakowaniach i zakazanie pozwanemu uzywania dotychczasowych opakowan tych ciastek wskazanych w
zalacznikach do pozwu musiato skutkowaé oddaleniem powd6dztwa. Sposob sformutowania roszezenia nakazujgcego
okre$lone dzialania lub zaniechania nie powinien prowadzi¢ do koniecznosci jego interpretacji na etapie egzekucji
wyroku, nawet jezeli w danym przypadku okoliczno$ci sprawy pozwalaja na przypuszczenie o jakie opakowania
stronie chodzi. Stad Sad Okregowy uznat za niewystarczajace odwolanie sie przez powod6w do okreslenia opakowanie
jako ,poprzednich”. Tre$¢ zadan zakazowych, dochodzonych na postawie art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k., nie moze
wykracza¢ poza skonkretyzowany zakres dokonanych dziatan. Przepis ten stanowi podstawe orzeczenia zakazujacego
konkretnych, niedozwolonych dzialai konkurencyjnych, ktére zagrozily lub naruszyly interes innego przedsiebiorcy.
Wobec tak sformulowanych zadan, Sad Okregowy uznal, ze — w wypadku istnienia podstaw do udzielenia powodom
ochrony — musialby samodzielnie sformutowac tres¢ orzeczenia, czyli samodzielnie zbudowa¢ opis opakowania,
jakie mialoby zosta¢ objete przedmiotem zakazu i w tym zakresie calkowicie przejaé role strony powodowej. W tym
wypadku nie chodziloby bowiem jedynie o doprecyzowanie zakresu ochrony, a o calkowite sformulowanie tej ochrony.
Taka modyfikacja prowadzilaby do niedozwolonego uzupelnienia tresci zadania, a nawet zastapienia go innym. Sad
naruszylby wowczas zakaz wynikajacy z art. 321 § 1 k.p.c.

Podobnie zadanie opublikowania przeprosin zostalo skonstruowane zbyt ogolnie, nie wskazywalo nawet za jakie
konkretnie naruszenie sankcja ta mialaby zostaé nalozona na pozwanego. Celem tego o$wiadczenia nie jest bowiem
satysfakcja moralna, lecz dopelnienie skutkéw innych nakazbéw czy zakazéw; petni ono takze funkcje informacyjna,
jest wiec §rodkiem dzialajacym na Swiadomo$é¢ klienteli i jej wybory znajdujace odbicie w stosunkach majatkowych.
Tre$¢ oSwiadcezenia, ktorego ztozenia powodowie sie domagali, nie odnosita sie do stwierdzonego czynu nieuczciwej
konkurencji, a dotyczyla ogblnie dzialan sprzecznych z prawem. Sad nie moze w catoéci formutowaé za strone tresci
przeprosin, ktére musza odnosi¢ sie do konkretnego stwierdzonego czynu nieuczciwej konkurencji. Innymi slowy
Sad nie moze ,domySla¢” sie w orzeczeniu o jaki czyn nieuczciwej konkurencji chodzi i jakiej ochrony zgda strona
powodowa. Samodzielne formulowanie roszczen przez sad w sprawach gospodarczych pomiedzy przedsiebiorcami
jest niedopuszczalne, bo narusza zakaz z art. 321 § 1 k.p.c.



Nastepnie Sad Okregowy wskazal, ze w grudniu 2013 r. M. naby! od swojego jedynego akcjonariusza 100% akgji (...),
a tym samym ta spolka przestal by¢ producentem (...), pozostawala jednak nadal uprawniona z praw ochronnych do
znakow towarowych, jakie jej przystugiwaly — byty to stowne znaki towarowe (...) R-(...)iR-(...) oraz stowno-graficzne
znaki towarowe przedstawiajace wizerunek opakowania, w ktérym sg wprowadzane do obrotu (...), uzywanego
w obrocie przed od$wiezeniem wizerunku opakowania (tzw. liftingiem), a zawierajace elementy: granatowe tlo i
umieszczony po prawej stronie wizerunek ciastek i owocow: znaki Z- (...), Z- (...), R-(...), R-(...), R-(...), R-(...), R- (...),
R- (...)iR- (...). Powdd ten domagal sie w sprawie ochrony tych znakow, zachowal tez legitymacje w zakresie zagdania
naprawienia szkody, ktorej wedlug twierdzen strony powodowej spotka ta doznata wskutek dzialan pozwanego. Nadto,
zgodnie z art. 192 pkt 3 k.p.c., okoliczno$é¢ zbycia prawa w toku procesu nie wplywa na dalszy bieg sprawy. Drugi z
powoddw (M.) czerpal swoja legitymacje z umowy dystrybucyjnej z dnia 29 maja 2009 r., na podstawie ktorej stat sie
wylacznym dystrybutorem produktéw (...) w Polsce, w tym (...). Ten powdd takze wywodzit swoja legitymacje czynna
z faktu powstania szkody, ktorej spolka ta doznala wskutek zarzucanych w tym postepowaniu dzialan pozwanego.

W rozwazaniach prawnych dotyczacych oceny zarzucanego podobienstwa opakowan Sad Okregowy zaakcentowal, ze
wspolne elementy przeciwstawionych opakowan stron sa opisowe, mianowicie pokazuja rodzaj ciastka biszkoptowego
oblanego czekolada z galaretka w Srodku, uwidaczniajacym produkt od strony czekoladowego wierzchu, wizerunek
produktu przepolowiony na pél, a takze wizerunek owocu nawigzujacy do odmiany smakowej produktu, kolor
nadzienia adekwatny do danego owocu. Elementy te nie sa chronione prawami wylacznymi, naleza do domeny
publicznej. Sad ten uznal, ze pozwany udowodnil, iz zbudowal swoje opakowanie ,,(...) od W.” opierajac sie wylacznie
na przyshugujacych mu znakach towarowych, utrwalonych wizerunkach swoich produktéw pochodzacych z jego
przedsiebiorstwa oraz w oparciu o te elementy, ktore naleza do domeny publicznej, jak niechroniony wizerunek
ciastek J., wizerunki owocow odnoszacych sie do poszczegdlnych smakéw nadzienia ciastek. Pozwany obral typowe,
popularnie stosowane na rynku opakowanie dla tego typu ciastek w sensie ksztaltu, w tym foremki. Pozwany zdolal
wykazaé okoliczno$ci przygotowania do obrotu ciastek ,(...) od W.” zar6wno od strony koncepcji samego ciastka, jego
receptury, wygladu i skladu, koncepcji zwigzanej opakowaniem, a takze iz w procesie przygotowania wprowadzenia
tych ciastek do obrotu nie czerpal z do§wiadczen w zakresie produkgji (...), ponidst naktady i wysilki z tym zwigzane.

W ocenie Sadu Okregowego, w sprawie istotne bylo, ze wylacznie na mocy umowy licencyjnej produkt pod nazwa
(...) mogl by¢ oznaczany znakiem towarowym E.W., a w konsekwencji kontynuowa¢ budowanie swojej renomy na
pochodzeniu z przedsiebiorstwa (...).W.. Gdyby powodowie byli ,nastepcami prawnymi renomy E.W. w zakresie
ciastek”, to przy podziale E. (...) S.A. zostaloby im przyznane prawo do uzywania znakéw towarowych E.W. w
odniesieniu do (...) lub innych ciastek. Tymczasem poprzednik prawny powodéw przejal wylacznie znaki towarowe
(...) w oderwaniu od oznaczen i renomy E.W.. Poprzednik prawny powodéw, poprzez nabycie przedsiebiorstwa
spolki (...), nigdy nie nabyl tzw. goodwill E.-W., tj. jego renomy, prestizu, pozytywnych skojarzen zwiazanych z
przedsiebiorstwem i jego produktami, historii i tradycji. Rozszczepienie renomy i tradycji przystugujacych jednemu
przedsiebiorcy na dwa lub wiecej podmiotéw nie jest mozliwe. Renoma przedsiebiorstwa (...).W. nie ulegla swoistemu
rozszczepieniu na kilka przedsiebiorstw. Powodowie zdawali sie myli¢ renome opakowania (...) i renome znaku
towarowego (...) z renoma samego produktu, tj. J. (...). Stosowanie wymiennie stwierdzen dotyczacych renomy
produktu oraz renomy znaku towarowego jest bledne. Renoma dotyczy bowiem okre§lonego znaku towarowego.
Poprzednik prawny powoddéw przejal jedynie wydzielona cze$¢ przedsiebiorstwa, natomiast wszystkie prawa
niematerialne zwigzane z tym przedsiebiorstwem, lacznie z renoma dotyczaca znakdéw towarowych i ich goodwill,
pozostaly przy przedsiebiorstwie (...).W.. W kazdym razie powodowie nie wykazali, Ze przeszla na nich renoma
dotyczaca tego goodwill. Celem dzialan powodoéw i ich poprzednikéw prawnych bylo zapewnienie produktom pod
nazwa handlowa (...) renomy zwigzanej z znakiem towarowym E.W. oraz samym przedsiebiorstwem (...).W..

Jesli chodzi o kolor granatowy, to Sad Okregowy podkreslil, ze pozwany wykazal, iz ten kolor od zawsze byl uzywany
w odniesieniu do jego produktow i jest kolorem rozpoznawczym produktéw wedlowskich. Nawet w odniesieniu do
produktéw pozwanego, w ktérych opakowaniach nie przewazal kolor granatowy, to zawsze na opakowaniu takich
produktéw wystepowalo oznaczenie E.W., pisane biala czcionka na granatowym tle. Opakowania produktéw, na
ktorych nie bylo koloru granatowego (a byly to opakowania pojedynczych serii, np. czekoladek w metalowych pudetku



w ksztalcie serca, ktore trudno kojarzy¢ z kolorem granatowym) takze zawsze opatrzone byly tym oznaczeniem.
Produkty nalezace do réznych kategorii, tj. czekolady, bombonierki, batony, chalwy, wafelki, mieszanki czekoladek-
cukierkow (mieszanka wedlowska) uzywaja koloru granatowego, jako koloru firmowego E.W.. Kolor granatowy
nie jest wiec zarezerwowany dla jednego typu produktéw pozwanego. Powodowie nie wykazali, aby konsumenci
kojarzyli kolor granatowy z (...). Dodatkowo, skoro w umowie licencyjnej nie zostal ustanowiony zakaz produkcji
przez pozwanego (jego poprzednikdéw prawnych) J. (...) lub produktéw podobnych, a strony jedynie postanowily, ze
licencjodawca nie bedzie uzywat dla takich wlasnie wyrobéw znaku E.W. w okresie trwania umowy, nie uregulowaly
kwestii dotyczacych ewentualnych zakazow produkeji ciastek J. przez pozwanego po zakonczeniu trwania umowy, to
o ile pozwany — wchodzac na rynek z ciasteczkami J. — korzystal z sukcesu Delicji (renomy), ale ten sukces w czasie
trwania umowy licencyjnej budowal sie wspolnie. Niewatpliwie pozwany wspieral wlasna marka sukces Delicji. Nawet
gdyby w umowie zawarto zakazu produkcji ciastek J. przez pozwanego, po jej zakonczeniu, to w gre wchodziloby
ewentualnie jedynie powddztwo o niewykonanie umowy, a nie ustawa o zwalczaniu czyndéw nieuczciwej konkurencji.

Zarowno renoma przedsiebiorstwa, jak i oznaczenia E.W. zostaly w sprawie wykazane. M. W. jest obecnie najsilniejsza
polska marka na analizowanym rynku. Firma i znak towarowy E.W. jest niezalezna od przeksztalcen wlasnoéciowych.
Za stawa i renoma marki W. podazyla réwniez znajomos¢ i rozpoznawalno$é przez odbiorcow charakterystycznego
oznaczenia — E.W., stylizowanego na odreczny podpis. M. W. i to oznaczenie sg niezwykle silnie odrézniajace na
rynku polskim, doskonale znane polskim odbiorcom. Celem dzialan powodéw i ich poprzednikéw prawnych, poprzez
zawarcie umowy licencyjnej, bylo zapewnienie (...) renomy zwigzanej z znakiem towarowym E.W. oraz samym
przedsiebiorstwem (...).W., dlatego poprzednicy prawni powodéw umiescili oznaczenie E.W. na froncie opakowan
(...). Powodowie korzystali z renomy i znajomosci oznaczenia E.W. przez ponad 30 lat, budujac sile swojego znaku
na powigzaniu z przedsiebiorstwem (...). Zatem w SwiadomoSci konsumentow utrwalil sie komunikat, ze ,delicje
sa od W.”. Powodowie nie wykazali, ze obok oznaczenia E.W. na opakowaniu ich produktéw bylto inne oznaczenie,
umieszczone w taki sposob, aby da¢ konsumentowi wskazéwke skad przedmiotowy produkt pochodzi (pochodzenie
komercyjne). Ta okoliczno$é doprowadzila do sytuacji, w ktérej — z chwila podjecia decyzji o rozwigzaniu umowy
licencyjnej — (...) beda musialy komunikowa¢ informacje o swoim pochodzeniu od aktualnego producenta i tworzyé
te wiez od podstaw. Tak wiec to sami powodowie doprowadzili do sytuacji, w ktorej §wiadomo$¢ konsumenta zostala
nakierowana na wskazanie pochodzenia (...) od przedsiebiorstwa (...).W.. W zwigzku z zawarciem i realizacja umowy
licencyjnej, nie istnieje zadna renoma producenta (...) w relacji do (...), a takze brak jest realizacji funkcji pochodzenia
znaku (...) z przedsiebiorstwem — (...), czy tez M.. Tymczasem funkcja znaku towarowego jest odréznianie lub
wyrdznianie towaréw na rynku. To wyrdznianie towaréw nastepuje jednak na podstawie kryterium pochodzenia.
Istniejg sytuacje, gdy budowanie sily znaku towarowego nie nastepuje poprzez odwolanie sie do producenta czy
konkretnego przedsiebiorstwa. Sytuacja (...) jest odmienna, gdyz az do maja 2011 r. poprzednik prawny powodow, a
nastepnie powodowie budowali sile tego znaku towarowego wlasnie w oparciu o kryterium pochodzenia. W sytuacji, w
ktorej front opakowania produktu p. (...) lat jest oznaczony znakiem towarowym — nazwa produktu oraz oznaczeniem
przedsiebiorcy (tzw. house mark), to znak towarowy stanowiacy nazwe produktu bedzie pelil funkcje wyr6zniajaca
na rynku z jednoczesnym wskazaniem pochodzenia komercyjnego tego produktu. Znak towarowy (...) od zawsze
pelnil funkcje wyr6zniajaca ze wzgledu na kryterium pochodzenia. Obecnie, tj. po zakonczeniu umowy licencyjnej,
ze wzgledu na §wiadoma polityke powodbw, oznaczenie (...) nie pelil prawidlowo funkcji znaku towarowego, tj.
nie wskazuje pochodzenia komercyjnego produktu oznaczonego tym znakiem. Powodowie nie modyfikowali takiego
postrzegania przez konsumenta produktu powodow jako pochodzacego z przedsiebiorstwa (...).W., nie umieécili na
froncie (lub w inny widoczny sposo6b) opakowania (...) oznaczenia producenta ani znaku towarowego. Okolicznos¢,
ze (...) oznaczal (...) oznaczeniem E.W., ujawniajac siebie jako producenta (...) zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, nie zmienia tej oceny, bowiem informacja o producencie byta umieszczona na spodzie opakowania, malymi
literami, w sposob, ktory dla przecietnego konsumenta pozostaje niezauwazalny.

Odnoé$nie do kwestii konfuzji Sad Okregowy podkreslil, Ze to nie na pozwanym ciazyl obowiazek jej zapobiezenia, w
kontekscie relacji gospodarczych stron w przesztoSci, skoro powodowie z wlasnej woli zwiazali (...) z W. i przez ponad
30 lat przekazywali konsumentom informacje o pochodzeniu (...) od W.. Ten produkt (...) od poczatku istnienia
na rynku, a w kazdym razie od momentu wydzielenia spétek (...)i (...), nie funkcjonowal w opakowaniu takim, jak



aktualnie, tj. wylacznie z oznaczeniem (...). Znak (...) byt uzywany na opakowaniu w charakterze nazwy produktu,
a produkt jako taki zostal skojarzony ze znakiem E.W., umieszczanym w owym czasie na froncie opakowania, w
sposob niewatpliwie widoczny, co wskazywalo na pochodzenie od W.. (...) od poczatku wprowadzenia na rynek,
przez ponad 30 lat, byly promowane w oparciu o skojarzenie z producentem jakim pozostawal W., po czym nagle to
skojarzenie zostalo zerwane, bez zadnego komunikatu. Dlatego nazwa (...) wywoluje konfuzje wéréd konsumentow.
Cze$¢ konsumentéw jest bowiem nadal przekonana, ze (...) to produkt znajdujacy sie pod kontrola W.. Zatem funkcja
oznaczenia pochodzenia znaku towarowego, w sensie wskazanym przez powodéw nie jest pelniona prawidlowo.
Oznaczenie dotyczace produktu “Delicje” nie pelni obecnie prawidlowo funkcji znaku towarowego ze wzgledu na
swoja opisowo$¢. Znak stowny (...) stanowi dla konsumenta informacje o rodzaju samego produktu (o ciastku
biszkoptowym oblanym czekolada z galaretka w $rodku), a nie o konkretnym, jednym produkcie wystepujacym
na rynku. W tym znaczeniu znak (...) nalezy poréwnaé¢ do oznaczen typu np. krowki czy sezamki. Oznaczenia te
przekazuja konsumentom informacje o samym produkcie, a nie o jego komercyjnym pochodzeniu. Stanowisko to
wynika z faktu, ze oznaczenie (...) byto nazwa handlowa produktu umieszczona w centralnej cze$ci opakowania,
ale to znak E.W. zawsze przekazywal konsumentowi informacje o komercyjnym pochodzeniu tego produktu. Skoro
umowa licencyjna nie nakladata na licencjodawce zakazu produkcji J. (...), to nie bylo trudne do przewidzenia, ze
licencjodawca, ktéry zdecydowalby sie na wprowadzenie na rynek wlasnych J. (...), opatrzylby opakowanie tego
produktu w kazdym przypadku wlasnym znakiem towarowym E.W. i niezaleznie od wygladu opakowania na rynku
rownolegle istnialyby (...) kojarzone przez konsumentéw z W. oraz identyczny rodzajowo produkt oznaczony znakiem
towarowym E.W.. W kazdym zatem przypadku zaistnialaby konfuzja na rynku wéréd konsumentéw co do pochodzenia

(...

W tym konteksécie Sad Okregowy wskazal, ze w roli gléwnej przy dokonywanej ocenie prawnej w sprawie nalezy
obsadzi¢ przecietnego konsumenta. Sad krajowy, dokonujgc ustalenia ryzyka wprowadzenia w blad, winien oprze¢ sie
na domniemanych oczekiwaniach do§wiadczonego konsumenta, ktory jest nalezycie poinformowany, spostrzegawczy
i rozwazny (metoda normatywna). Konsument jest osoba uwazng, ostrozng i dobrze zorientowanga, ktéra z uwaga
wybiera produkty. Swiadomy i rozwazny konsument skojarzy (...) z W., a to dlatego, ze na skutek umowy licencyjnej
utrwalony przez ponad 30 lat w jego SwiadomoSci zostal przekaz, ze ,,(...) sa od W.”. Tak to widzi konsument, ktory
sie nie pomyli w takim sensie, ze nie kupi produktu wedlowskiego sadzac, ze sa to (...), ale kupi ten produkt (w tym
wypadku biszkoptowe ciastka ,,(...) od W.”) dlatego, ze jest to produkt wedlowski, tj. pochodzacy od W.. Rozsadny
konsument wie skad pochodzi produkt ,(...) od W.”, bo ma na froncie opakowania w widoczny sposéb umieszczony
renomowany znak towarowy E.W.. Wspdlne elementy opakowan stron sporu sa opisowe. To elementy takze wspdlne
dla wszystkich opakowan ciastek typu J. na polskim rynku, wchodzace do domeny publicznej: nie chroniony
wizerunek ciastka J., wizerunek owocu odnoszac sie do poszczegblnych smakéw nadzienia ciastek. Pozwany obral tez
typowe popularnie stosowane na rynku opakowanie dla tego typu ciastek w sensie ksztattu, w tym foremki. Przyczyny
ryzyka konfuzji konsumenckiej, co do przeciwstawionych opakowan stron sporu bierze sie z czaséw obowigzywania
licencji, a nie z wygladu opakowania pozwanego, a powodowie nie wykazali, Ze opakowania ciastek (...) sa zwigzane
co do pochodzenia z nimi, a nie z W.. Przecietny konsument, ktory jest rozsadny i rozwazny, nie kojarzy opakowan
ciastek ani pochodzenia (...) z powodami. Takie sg konsekwencje korzystania przez powodow ze znakéw towarowych
poprzednika prawnego pozwanego, a teraz samego pozwanego - E.W.. Zatem to na powodach spoczywal obowiazek
zapobiezenia powyzszej sytuacji, a w kazdym razie dolozenia nalezytej staranno$ci, aby konsument zostal nalezycie
poinformowany o zmianie prawnej w odniesieniu do produktu (...). Ryzyko konfuzji, w tym ryzyko skojarzenia
zostato wyeliminowane przez pozwanego poprzez umieszczenie na opakowaniu oznaczenia E.W.. W istocie znak E.W.
oraz element W. obecny w kilku postaciach, zarébwno na opakowaniu, jak i na samym produkcie, eliminuje ryzyko
konfuzji. W konsekwencji, nie mozna twierdzié, ze réznica w nazwie produktu ,,(...) od W.” a (...) oraz w uzyciu znaku
firmowego (E.W. — brak znaku w (...)) s3 ,,nieistotnymi r6znicami”. Licencjobiorca utracil uprawnienia do korzystania
z cudzego znaku i obecnie nie moze uprawnionemu z praw ochronnych do znaku towarowego, bedacego przedmiotem
licencji, ograniczy¢ swobodnego uzywania jego oznaczenia. Powodowie nie wykazali w sprawie, ze podjeli dzialania
aby wykreowac¢ powiazanie oznaczenia (...) z wlasnym przedsiebiorstwem. Powodowie powinni zatem uwzgledniac
konsekwencje i ryzyko gospodarcze, ze wskutek braku dzialan z ich strony po rozwigzaniu umowy licencyjnej, (...)
— bez wyraznego komunikatu, ze pochodza od nich — bedg przez przecietnego odbiorce kojarzone z znakiem E.W. i



innymi produktami oznaczonymi takim znakiem. Powodowie w sprawie nie wykazali, ze renome wlasnego oznaczenia
wypracowali bez udzialu znaku W.. Przekonanie rynku o tym, ze (...) pochodza od W. jest wciaz bardzo powszechne.
Pozwany nie buduje zadnych powiazan z (...), ani w warstwie stownej, ani wizualnej czy znaczeniowej. Znak towarowy
E.W. z opakowania ,,(...) od W.” jest umiejscowiony w centralnym jego miejscu, nie pozostawiajac watpliwosci skad
pochodzi produkt. Pozwany nie nawigzal do produktu powodéw, poniewaz uzyl wlasnego znaku firmowego E.W. i
nowej catkowicie odmiennej nazwy ,,(...) od W.. Renoma i prestiz oznaczenia E.W. jest na tyle znaczaca, Ze nie bylo
koniecznosci, aby pozwany tak budowal wizerunek swoich produktéw, aby te nawigzywaly do produktéw podmiotow
trzecich.

Sad Okregowy podzielil stanowisko pozwanego, ze powodowie nie przeprowadzili prawidlowej analizy elementow
odroézniajacych opakowania (...) w rzeczywistym otoczeniu rynkowym. Jedynie nazwe (...) nalezy uznaé za element
dominujacy i wyr6zniajacy opakowanie J. (...) powodéw na rynku. Jedynie warstwa slowna opakowania powodow
wykorzystujaca znak (...) jest elementem wyr6zniajacym ten produkt na rynku. Stowo (...) umieszczone w centralnej
czeSci opakowania, pisane duza, wyrdzniajacg sie na tle czcionka, stanowi wyrazny komunikat dla odbiorcy o rodzaju
nabywanego przez niego towaru. Konsument bowiem nie reaguje na opakowanie, tzn. na jego wyglad zbudowany z
elementow opisowych, a reaguje na znak stowny (...), a tego znaku pozwany nie powiela. Takze kolor wystepujacy na
opakowaniu nie bedzie stanowil elementu wyrézniajacego dla konsumenta dokonujacego wyrobu produktu typu J.
(...)- Kolor na opakowaniu (...) nie zawsze byt niebieski, zmieniat sie w zalezno$ci od por roku, smakéw produktow czy
okazji, np. $wiat. Ten kolor nigdy nie pelnil funkcji identyfikacyjnej czy odr6zniajacej produkty powoddw. Elementem,
ktéry zasadniczo sie nie zmienial w opakowaniach powodow, jest jedynie napis (...) i wylacznie to oznaczenie wyrdznia
produkty powod6w na rynku.

Odnoénie do zarzutu powod 6w dotyczacego znakowania ciastek pozwanego oznaczeniem E.W. Sad Okregowy wskazal,
ze tzw. imprintowanie ciastek nie jest objete prawami wylacznymi i kazdy podmiot moze oznaczaé produkty przez
niego produkowane swoim wlasnym znakiem towarowym. W sprawie nie zostalo zakwestionowane, ze produkty W.,
a w szczegolnosci czekolady, od lat 70-tych XIX w. sa sygnowane charakterystycznym znakiem E.W.. Co wiecej,
powodom nie przystuguje pierwszenstwo w imprintowaniu jego produktéw — J. (...). Brak bylo podstaw aby uznaé¢,
ze produkt pozwanego ,,(...) od W.” stanowig niedozwolong imitacje (...). Pozwany zastosowal elementy powszechnie
dostepne i stosowane na rynku w zakresie produkcji i wzornictwa opakowan, gdyz kolorystyka i grafika opakowania
pozwanego jest wyrazem konsekwencji w uzywaniu koloru granatowego w odniesieniu do produktéw L. oraz jest
wyrazem ogblnej tendencji panujacej w odniesieniu do opakowan J. (...) na rynku polskim, podobnie jak umieszczenie
na opakowaniu wizerunku pomaranczy lub innego owocu (w zaleznosci od smaku nadzienia ciastek) oraz tzw.
deskryptoréw opisu np. ,pomaranczowe”, ,wisniowe”, ,jagodowe”, kazdy producent ciastek J. na rynku polskim
stosuje prostokatne opakowanie dla tych ciastek, ktére otacza prostokatng tacke, co jest spowodowane ksztaltem
ciastek, a takze tym, aby ciastka mozna bylo odpowiednio ulozy¢ w opakowaniu bez obawy o ich zniszczenie,
konstrukcja zamkniecia opakowania nie jest chroniona prawami wylacznymi powodéw, a gramatura opakowania
pozwanego odpowiada standardowemu wymiarowi ciastka J. cake ma w Polsce — rozmiar 54 mm (ciastko pozwanego
ma okolo 55 mm). Niezaleznie od wskazania elementéw powszechnie dostepnych i stosowanych na rynku, opakowanie
»(...) od W.” zostalo opracowane przez pozwanego z uwzglednieniem elementow, ktére wlaczaja opakowanie w rodzine
opakowan E.W.: uzycie koloru granatowego na opakowaniu, umieszczenie znaku E.W. w centralnej cze$ci oznaczenia,
a ponizej tego znaku nazwy produktu i wskazania smaku, nazwa ,,(...) od W.”, ktéra stanowi zarejestrowany znak
towarowy pozwanego oraz umieszczenie imprintu E.W. na spodzie produktu pozwanego.

Wskazujac na art. 10 ust. 1 u.z.n.k., Sad Okregowy podkreslil, ze zgodnie z gruntowanym pogladem wypracowany
przez orzecznictwo europejskie, caloéciowa ocena podobienstwa przedmiotowych znakéw na plaszezyznie wizualnej,
fonetycznej i znaczeniowej musi by¢ oparta na caloSciowym oddzialywaniu tych znakéw, przy uwzglednieniu, w
szczego6lnoscei, ich odrozniajacych i dominujacych elementéw. Powodowie nie dokonali zadnej analizy podobienstwa
oznaczen, do ktérych mialby by¢ zastosowany ten przepis nie wskazali réwniez jakiego dokladnie oznaczenia
powoddw dotycza ich roszczenia oparte na ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W treéci fragmentu pozwu
dotyczacego tego przepisu powodowie postuguja sie zwrotem ,opakowanie Delicji”, ale nie wykazali, ze to opakowanie



jako caloéc jest fantazyjne i oryginalne, a przede wszystkim, ze to opakowanie nabylo wlasng, niezalezng od nazwy
produktu czy stownego znaku towarowego, zdolno§¢ odrézniajaca i sile przyciagania klientow. Brak jest takze podstaw,
aby dowody przedlozone przez powodéw na okolicznoé¢ renomy znaku towarowego (...) traktowaé jako dowody
na renome oznaczenia — wygladu opakowania (...). Znak slowny a wyglad opakowania stosowanego w obrocie
sq to niezalezne od siebie dobra, a ewentualna renoma oznaczenia stownego nie przeklada sie automatycznie na
renome opakowania stosujacego ten znak. Sad Okregowy uznal bowiem, ze elementem dominujacym i odrozniajacym
opakowanie powodow jest napis (...), ktdre to oznaczenie posiada przymiot renomy i bedzie w pierwszej kolejnosci
przycigga¢ odbiorcéw (a nie inne elementy opakowania, ktére sa opisowe i wspodlne dla wszystkich opakowan
innych producentéw ciastek J. na rynku polskim). Wynika to z samej istoty znaku towarowego renomowanego:
taki znak realizuje czysta funkcje przyciagania klienteli i to on jest postrzegany przez odbiorcow jako pierwszy
w zlozonym oznaczeniu slowno-graficznym. Niemozliwe, w konsekwencji nieprawdziwe jest zatem jednoczesne
twierdzenie powodéw, ze (...) sa znakiem renomowanym oraz ze opakowanie jako calo$¢ jest oznaczeniem
przyciagajacym klientow. W takim bowiem przypadku powodowie musieliby wykazaé renome calego opakowania
swojego produktu oraz poszczegdlnych jego elementdéw, aby mdc zgodzié sie z argumentem, ze w calym opakowaniu
nie ma odro6zniajacego elementu, a wszystkie elementy opakowania sg ,rownie silne”. Twierdzenie powodow, ze
odbiorca kieruje sie wizerunkiem calego opakowania, rozpoznajac ich produkty, jest tak naprawde zaprzeczeniem
przez samych powoddw istnienia renomy dla oznaczenia stownego (...). To znak E.W., umiejscowiony w centralnej
czesci opakowania, pisany duza, znana wszystkim czcionkg, stanowi element odrbzniajacy i dominujgcy w oznaczeniu
pozwanego. Renoma oznaczenia ,E.W.” powoduje, Ze percepcja klienta zatrzyma sie wylacznie na tym oznaczeniu, a
w konsekwencji nie znajdzie skojarzenia z jakimkolwiek innym znakiem. Brak jest rowniez podobienstwa oznaczen w
warstwie fonetycznej i znaczeniowej. Oznaczenie powoddéw ,,(...) Szampanskie pomaranczowe” nalezy przeciwstawié
oznaczeniu pozwanego ,,E.W. od (...), (...) od W., pomaranczowe”. Stowo ,,pomaranczowe” nalezy uzna¢ za oznaczenie
opisowe wskazujace smak produktu, a przez to pozbawione jakiejkolwiek zdolnosci odrézniajacej. Podobienstwo
oznaczen w warstwie wizualnej wynika z zastosowania przez strony elementéw opisowych w postaci wizerunku
przepolowionego ciastka, owocu oraz koloru pomarahczowego jako wskazania smaku produktu, a wiec elementow
wykorzystywanych przez wszystkich producentéow J. (...), czyli ich znaczenie powinno by¢ tu zmarginalizowane.
Kluczowa role w ogblnym wrazeniu wywieranym przez oznaczenia powodow wywieraja zatem nazwy ich produktow.
Sama kolorystyka i niektére rozwigzania graficzne nie maja charakteru decydujacego i nie sa wystarczajace do
przyjecia podobienstw. Opakowanie towaru nalezy bowiem oceniaé jako calo$¢, gdyz cale opakowanie jest wizualnie
postrzegane przez klienta dokonujacego zakupu. Tu konsument bedzie sie kierowal przy rozpoznawaniu produktéw
oznaczeniem (...) lub E.W., ktore maja silng zdolno$¢ odrdzniajaca, a nadto pelnia funkcje reklamowa i gwarancyjna,
przyciagaja klientele, gwarantujac wysoka jako$ produktu. Pozostale elementy oznaczenia sa swobodnie i powszechnie
wykorzystywane przez innych producentow J. (...). W $wietle przedstawionego poré6wnania opakowan produktow
stron, dokonywanego w warunkach rynkowych, ryzyko wprowadzenie przecietnego klienta w blad w rozumieniu
art. 10 u.z.n.k. jest zatem wykluczone. Polski klient jest bowiem juz bardzo czesto klientem rozwaznym, rozsadnym,
ktéry z uwagg wybiera produkty i na pewno czyta widoczne napisy na opakowaniach, zwlaszcza oznaczone duza
czcionka. Jeli na opakowaniu znajduje sie czytelne, wyrazne oznaczenie produktu i producenta, klient zapozna
sie z tymi informacjami, a co najmniej ma mozliwo$¢ zapoznania sie z nimi i nie mozna uzna¢, ze nawet pomimo
cze$ciowego zewnetrznego podobienstwa towardw, zostal wprowadzony w blad. Nie dochodzi tu wiec do sytuacji,
w ktorej konsument — wybierajac produkt ,,(...) od W.” — jest przekonany, ze wybiera (...). Produkt pozwanego nie
wprowadza zatem konsumentéw w blad co do istotnych cech produktu, w tym najwazniejszej kwestii — pochodzenia
produktu od okres§lonego producenta. Konsument sie nie pomyli w takim sensie, ze nie kupi produktu wedlowskiego
mySlac, ze to (...). Wybierajac produkt biszkoptowe ciastka ,,(...) od W.”, konsument jest przekonany, ze wybiera
produkt wedlowski, tj. pochodzacy od W.. Konsument wie skad pochodzi produkt ,(...) od W.”, bo ma na froncie
opakowania znak E.W..

W ocenie Sadu Okregowego, niezasadne byly rowniez zarzuty niedozwolonego nasladownictwa opisanego w
art. 13 ust. 1 u.z.n.k. W tym przepisie chodzi o dokladne, wierne kopiowanie zewnetrzne postaci produktu, a
wiec o odtworzenie w identyczne formie wyrazu, gdyz do tego prowadzi skorzystanie z technicznych Srodkéow
reprodukcji. Samo nasladownictwo nie jest zabronione, jezeli nie stwarza ryzyka wprowadzenia klientéw w blad



co do tozsamosci producenta lub produktu. Bezwzgledny zakaz nasladownictwa produktéw wytwarzanych przez
innego przedsiebiorce prowadzilby do powstania nieograniczonego zadnym terminem — monopolu eksploatacji
okreslonego rozwigzania technicznego i uniemozliwialby, lub co najmniej utrudnial, wchodzenie na rynek innym
przedsiebiorcom, prowadzacym podobng dzialalnoé¢. Samo nasladownictwo produktéw innego przedsiebiorcy, nie
korzystajacego ze szczegolnej ochrony jego praw wylacznych, nie jest sprzeczne z regutami konkurencji i nie uzasadnia
przyjecia istnienia czynu nieuczciwej konkurencji. Nie mozna moéwi¢ o mozliwosci wprowadzenia w blad co do
tozsamosci samego produktu, jak i producenta, gdy konkurujacy produkt jest wyraznie i trwale oznaczony nazwa
i znakiem towarowym producenta. Wyczerpujace i wyrazne oznaczenie producenta na opakowaniu towaru oraz
umieszczenie znaku towarowego bezposrednio na produkcie wprowadzanym do obrotu wylacza mozliwos$é wywolania
bledu zaré6wno co do tozsamosci producenta, jak i produktu .. (...) stanie faktycznym tej sprawy wyrazne oznaczenie
opakowania, jak i samego produktu ,,(...) od W.” znakiem firmowym producenta E.W. jest niewatpliwe. Zgodnie z
wzorcem przecietnego konsumenta to nazwa produktu i znak towarowy E.W., wskazujacy na pochodzenie, odréznia
towar pozwanego na rynku, a jednocze$nie przyciaga klientow. Przepis art. 13 u.z.n.k. ma na celu ochrone konsumenta,
ktory — jesli ma kupié falsyfikat — powinien by¢ o tym wyraznie poinformowany. W niniejszej sprawie nie mamy do
czynienia z relacjg oryginal — falsyfikat. Powodowie i pozwany to bezpoéredni konkurenci na rynku slodyczy i innych
wyrobow cukierniczych. Ich wspolna ideg jest oferowanie renomowanych produktéw o wysokiej jakoSci i rownie
renomowanych znaku towarowym. Powodowie przyznali renome znakowi E.W. i nie mozna dyspozycja art. 13 ust. 1
u.z.n.k. obja¢ wygladu opakowania produktu renomowanego producenta, zawierajacy renomowany znak towarowy
i skonstruowany w oparciu o elementy charakterystyczne dla calej gamy produktowej pozwanego oraz o elementy
swobodnie wykorzystywane przez wszystkich uczestnikéw rynku.

Dodatkowo Sad Okregowy wskazal — w odniesieniu do roszczen opartych o ustawe o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji — ze ryzyko ponowienia dzialan stanowigcych czyn nieuczciwej konkurencji w przyszlo$ci musi by¢ realne,
a nie tylko hipotetyczne w chwili orzekania. Tymczasem pozwany od czasu zakazu ustanowionego na podstawie
zabezpieczenia, ma nowe opakowanie, zaprzestal uzywania pierwszych opakowan i Sad ma podstaw aby stwierdzi¢,
ze pozwany w przyszloéci wrbci do stosowania poprzednich opakowan, o wygladzie sprzed daty postanowienia o
zabezpieczeniu.

Odnoszac sie do art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., Sad Okregowy zauwazyl, ze renomowane znaki towarowe jest to
wyodrebniona kategoria znakow towarowych, ktore w szczego6lny sposob oddziatuja na klientéw. Przyjmuje sie, ze jest
to znak, ktory pelni funkcje szczego6lnego przyciagania klienteli. W systemie niezakldconej konkurencji przedsiebiorcy
powinni mie¢ mozliwo$¢ przyciggania do siebie klienteli dzieki wysokiej jakosci ich towaréw lub uslug, co jest
uzaleznione od istnienia oznaczen odrézniajacych pozwalajacych na ich zidentyfikowanie. Trybunal Sprawiedliwoéci
Unii Europejskiej (dalej: TSUE) ustalil jednolite pojecie znaku towarowego renomowanego jako znaku znanego
wérod znaczacej czesci odbiorcow towaré6w pod tym znakiem na znaczacym terytorium panstwa. Dla ustaleniu
stopnia znajomo$ci znaku renomowanego w pierwszym rzedzie istotne jest zdefiniowanie kregu relewantnych
odbiorcow, tj. odbiorcow, ktorych znak dotyczy. Krag odbiorcéw, ktory nalezy wziaé pod uwage oceniajac renome
znaku towarowego E.W., to og6l konsumentéw — nabywcdw produktéw spozywcezych. Produkty pozwanego nie sa
produktami wyspecjalizowanymi lub dostepnymi w specyficznych lancuchach dystrybucji. Towary oznaczane tym
znakiem towarowym to towary nabywane masowo, codziennie, powszechnie dostepne w szerokiej dystrybucji na
terenie calej Polski. W konsekwencji, krag odbiorcow wlasciwy do oceny renomy znaku towarowego E.W. jest bardzo
szeroki — obejmuje wlasciwie ogdt konsumentow. Ten znak towarowy jest znany wérod znaczacej czeSci odbiorcow
towarow, ktoérych znak ten dotyczy, a takze kojarzony jest przez tych odbiorcéw z calym portfolio stodyczy oraz
posiada ogromng renome wéroéd producentéw slodyczy na rynku polskim. Znak E.W. jest znakiem renomowanym
w odniesieniu do slodyczy na terenie Polski. Zawezanie renomy znaku towarowego ,,E.W.” wylacznie do kategorii
czekolad, jak czynia to powodowie, nie ma zadnego uzasadnienia w rzeczywisto$ci rynkowej. Pozwany wykazal, ze
W. funkcjonuje w §wiadomosci odbiorcow jako producent stodyczy, a nie jako wylacznie producent czekolady lub
wyboréow czekoladowych. Nie znajduje zatem uzasadnienia stanowisko powodéw, ktorzy zawezali rozpoznawalno§é
pozwanego i jego znaku towarowego wylacznie do kategorii czekolad. W niniejszym stanie faktycznym po stronie
pozwanej mamy do czynienia z renomowanym producentem stodyczy, znanym przede wszystkim z produkeji czekolad



iwyrobow czekoladowych, ktdry wprowadza na rynek ciastka biszkoptowe oblane oryginalna czekolada W.. Wszystkie
produkty pozwanego sa od zawsze oznaczane wyraznym znakiem E.W.. Znak renomowany dla jednego z towarow
zbywanych przez przedsiebiorce pod tym znakiem nie stanie sie automatycznie znakiem renomowanym dla innych
towardow tego przedsiebiorcey, jezeli jednak dany podmiot jest postrzegany jako producent stodyczy cieszacy sie renoma
na terenie Polski dla calej kategorii slodyczy, to te okolicznoéci maja wplyw na kazdy wprowadzony przez tego
producenta produkt z kategorii stodyczy. Nowy produkt renomowanego producenta korzysta z sily znaku towarowego
tego producenta, bo gwarantuje konsumentom jako$¢ z jaka zwykle kojarzone sa produkty tego producenta oraz
niesie za soba og6l informacji z jakimi konsument wiaze produkty znanego producenta. Wedtug Sadu Okregowego,
powodowie zdawali sie myli¢ renome opakowania (...), renome znaku towarowego (...), jak réwniez renome
samego produktu — tj. J. (...). Stosowanie wymiennie stwierdzen dotyczacych renomy produktu oraz renomy znaku
towarowego jest bledne. Niewlasciwe tez bylo powiazanie przez powodéw renomy z grupa znakéw towarowych,
bowiem renoma dotyczy okreslonego znaku towarowego, a nie grupy znakéw czy ktéregokolwiek z kilku znakéw
towarowych uprawnionego.

Apelacje od powyzszego wyroku wniesli powodowie (...) i M., zarzucajac:
1. nierozpoznanie istoty sprawy poprzez:

a) naruszenie art. 321 § 1 i art. 316 § 1 (i ewentualnie takze art. 193 § 1) k.p.c. poprzez orzeczenie o
roszczeniach powodéw w brzmieniu innym niz dochodzone w dacie zamkniecia rozprawy, z pominieciem ostatecznego
sprecyzowania tych roszczen w piSmie z dnia 28 wrze$nia 2015 r., podczas gdy sprecyzowaniu roszczen nie
sprzeciwialy sie przepisy tego kodeksu (nawet jesli Sad Okregowy uznalby takie sprecyzowanie za zmiane powodztwa
w rozumieniu art. 193 § 1 k.p.c.);

b) naruszenie art. 3, 10, 13 i 18 u.z.n.k. poprzez przyjecie zalozenia, ze na pozwanym nie ciazyly zadne obowiazki
zapobiezenia konfuzji wzgledem innych uczestnikoéw rynku w zwigzku z wprowadzeniem produktu ,,(...) od W.” do
obrotu i w konsekwencji przyjecia tej przestanki jako niweczacej roszczenie powodow i zaniechanie oceny zachowania
(w tym zaniechan) pozwanego z punktu widzenia regut uczciwej konkurencji i dobrych obyczajow;

¢) naruszenie art. 3, 10, 13 i 18 u.z.n.k. poprzez oddalenie pow6dztwa co do zasady, a w konsekwencji nierozpoznanie
w ogble roszczen odszkodowawczych powodow, roszczenia o wydanie nieuczciwie uzyskanych korzySci i roszczenia o
zasadzenie odpowiedniej kwoty na rzecz Muzeum Narodowego w Warszawie;

2. naruszenie przepisOw postepowania, ktére mialo istotny wplyw na wynik sprawy i doprowadzilo do blednych
ustalen faktycznych, tj.:

2.1. art. 233 § 1 wzw. z art. 2271 228 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnej oceny materialu dowodowego, polegajacy
m.in. na pominieciu w tej ocenie okoliczno$ci wynikajacych z materiatu dowodowego, sprzeczno$é poczynionych
przez Sad Okregowy istotnych ustalen faktycznych w sprawie z materialem dowodowym i faktami powszechnie
znanymi, wyciaganie wnioskdw, ktore nie wynikaja z zebranego materialu dowodowego, w tym bledna, sprzeczna
z zasadami logiki i doSwiadczenia zyciowego ocene materialu dowodowego, lub ewentualnie naruszenie art. 207 §
6, art. 217 § 11 21 3 w zw. z art. 227 k.p.c. poprzez bezpodstawne pominiecie (lub oddalenie) niesprekludowanych
dowodow i wynikajgcych z nich okolicznoSci, ktére mialy istotne znaczenie dla rozstrzygniecia sprawy, a w kazdym
przypadku naruszenie art. 328 § 2 k.p.c., gdyz tre$¢ uzasadnienia nie pozwala jednoznacznie ustalié, czy przyczyna
pominiecia danej okoliczno$ci bylo bledne pominiecie lub oddalenie wniosku dowodowego, z ktérego ta okolicznosé
wynikala, w tym z uwagi na rzekome sprekludowanie danego dowodu lub uznanie danej okolicznosci za nieistotna,
czy tez przyczyna pominiecia byl brak wszechstronnej oceny dopuszczonego materialu dowodowego, co polegalo w
szczegoblnosci na:

a) blednym ustaleniu, ze opakowania (...) i,(...) od W.” nie sa podobne w stopniu stwarzajacym ryzyko konfuzji u
konsumentéw, podczas gdy to podobienstwo wynikalo ze zgromadzonego materialu dowodowego, w tym z ogledzin



opakowan oraz z analizy ich podobienstwa zlozonych przez powodéw do akt sprawy, w szczegolnosci z opinii prof. M.
K.i Instytutu (...), ktore Sad Okregowy bezpodstawnie pominal, a ponadto oddalil wnioski powodéw o dopuszczenie
dowodu z opinii bieglego na te okolicznoéci;

b) blednym nieustaleniu, ze ,,(...) od W.” znajdowaly sie na potkach sklepowych w bezposrednim sasiedztwie (...) i
czesto byly z nimi przemieszane, a co najmniej w jednym przypadku juz po wniesieniu pozwu promocja sprzedazowa
»(...) od W.” w hipermarkecie odbywala sie na tle p6tki z (...);

c¢) blednym nieustaleniu ryzyka konfuzji ze wzgledu na podobienistwo opakowan, skutkujace mozliwoScia zakupu "(...)
od W." przez skonfudowanego konsumenta (...), podczas gdy ryzyko takiej konfuzji (a takze realnie wystepujgca
konfuzja) wynikalo z materialu dowodowego zgromadzonego w sprawie oraz zasad do§wiadczenia zyciowego, w tym:
(i) badan przeprowadzonych przez (...), z ktorych wynikalo, ze konsumenci, oceniali ryzyko pomylenia (...) 1 ,(...)
od W.” na podstawie opakowania na 74%, a 45% badanych respondentow, ktéorym pokazano poélke z ,Jedynymi od
W.”, odpowiedzialo, ze widzialo na tej polce (...), za§ 60% badanych respondentéw, ktérym w maju 2012 r. okazano
»(...) od W.”, potwierdzilo, ze zna ten produkt, z czego prawie polowa od wielu lat (co nie jest mozliwe skoro ten
produkt zostal wprowadzony do obrotu dopiero w marcu 2012 r.), (ii) badan przeprowadzonych przez M. B., z ktérych
wynikalo, ze 73% badanych konsumentéw uznalo, iz istnieje ryzyko pomylenia (...) i ,(...) od W.”, a jako gléwny powdd
wskazywano podobienistwo wygladu opakowan obu produktéw (43%)., za§ w przypadku hipotetycznego, odmiennego
kolorystycznie i kompozycyjnie opakowania wyraznie spadl odsetek odpowiedzi, ze istnieje ryzyko pomylenia obu
produktéw (z 73% do 38%), a jedynie 13% uznalo, ze powodem pomylki moze by¢ podobny wyglad opakowan obu
produktow;

d) blednym nieustaleniu, ze znak (...) jest pisany czcionka zblizona do czcionki uzywanej w oznaczeniu E. W., w
zwigzku z czym, gdy konsument widzi na opakowaniu ,,(...) od W.” znak E. W. w miejscu, w ktérym przyzwyczajony
jest widzie¢ pisany podobna czcionka znak (...), to moze sie pomyli¢;

e) blednym nieustaleniu, ze konsekwencja pojawienia sie w obrocie ,,(...) od W.” byl spadek sprzedazy (...) skorelowany
ze wzrostem sprzedazy ,,(...) od W.”, za$ po zmianie opakowania ciastek pozwanego na kolejne opakowania nieobjete
sporem nastapil wzrost sprzedazy (...) i zblizony do niego spadek sprzedazy ciastek pozwanego w poréwnaniu do
okresu, gdy te ciastka byly sprzedawane w spornym opakowaniu;

f) blednym ustaleniu, ze konsumenci nie kojarzyli (...) z kolorem granatowym, podczas gdy istnienie takiego
skojarzenia wynikalo z materialu dowodowego, a Sad Okregowy ustalil, ze kolor granatowy byl dominujacym
elementem opakowania (...), a opakowanie to bylo budowane wokét tego koloru;

g) blednym ustaleniu, ze kolor na opakowaniach (...) zmienial sie w zaleznos$ci od pér roku, podczas gdy odmienne
wersje kolorystyczne opakowania (...) dotyczyly kroétkich serii wprowadzanych okresowo od czasu do czasu (np.
w okresie Swigt Bozego Narodzenia) i wspélwystepowaly na rynku wraz z podstawowa wersja opakowan, ktéra
niezmiennie byta budowana w oparciu o kolor granatowy;

h) blednym ustaleniu, Ze kolor granatowy byt od poczatku uzywany w odniesieniu do produktéw przedsiebiorstwa
(...)-W., podczas gdy uzywanie koloru granatowego zwiazane bylo z przejeciem E. (...) S.A. przez PepsiCo na poczatku
lat 9o-tychXX w., a intensyfikacja uzywania koloru granatowego dla oznaczania marki E.W. nastapila w 2005 r.;

i) blednym ustaleniu, ze uzycie koloru granatowego dla oznaczania produktow W. jest powszechne, podczas gdy
istnieja na rynku liczne produkty, ktérych opakowania nie sa budowane w oparciu o kolor granatowy, w tym takze
najbardziej tradycyjna czekolada pozwanego — czekolada (...), ktérej opakowania w ogdle nie zawieraja koloru
granatowego;

j) blednym, ustaleniu, ze jedynie warstwa slowna opakowania powodoéw, wykorzystujaca znak (...), jest elementem
wyrdzniajagcym ten produkt na rynku, konsument bowiem nie reaguje na opakowanie, tzn. na jego wyglad zbudowany
z elementoéw opisowych, a reaguje na znak stowny (...), podczas gdy z materialu dowodowego, faktéw powszechnie



znanych i do$wiadczenia zyciowego wynika, ze oznaczenie (...) funkcjonuje od wielu lat w obrocie, czyli jest
wprowadzane do obrotu, reklamowane i wielokrotnie nagradzane, w $cistym zwigzku nie tylko z produktem, ale tez
z jego charakterystycznym opakowaniem, za§ konsument podejmujacy decyzje zakupowa widzi na polce sklepowej
wlasnie opakowanie;

k) blednym ustaleniu, ze pozwany zbudowal opakowanie ,(...) od W.” wylacznie w oparciu o elementy jego
produktéw, a opakowanie to byto typowym na rynku popularnym opakowaniem, podczas gdy kompozycja elementow
wystepujacych na opakowaniach (...), choé nieobjeta prawami wylgcznymi, miala charakter unikalny i zaden dostepny
na rynku produkt inny niz ,,(...) od W.” nie powtarzal jej w poréwnywalnym stopniu — cho¢ wiele elementéw jest
wspolnych dla r6znych opakowan ciastek J., to jedynie w przypadku (...) i ,(...) od W.” wystepowalo tak duze
podobienstwo wszystkich tych elementow, poczynajac od kolorystyki, podobienstwa poszczegolnych elementow, ich
kompozycji, po wielko$é opakowania i jego ksztalt, ktore byly identyczne, czy nawet sposéb otwierania opakowania;

1) blednym ustaleniu, ze wybor takiego, a nie innego opakowania dla ,(...) od W.” wynikat ze standardow rynkowych
lub wymogéw technicznych, podczas gdy z materialu dowodowego wynika, ze na rynku sa powszechnie dostepne
opakowania ciastek tego rodzaju rézniace sie od (...) rozmiarami, gramaturg, sposobem otwierania i istotnie r6znigce
sie kolorystyka w stopniu umozliwiajacym z latwoscia odrbznienie produktéw, gdy znajduja sie obok siebie na
polce sklepowej, a tylko w przypadku pary (...) i ,(...) od W.” bedacych zarazem jedynymi produktami tego typu w
segmencie premium nastepuje niewymuszona czynnikami zewnetrznymi zbiezno$¢ wszystkich istotnych parametrow
opakowania;

m) blednym ustaleniu, Ze nie ma ryzyka ponownego wprowadzenia przez pozwanego do obrotu ,(...) od W.” w
spornych opakowaniach, a wiec nie istnieje juz zagrozenie intereséw powodow, podczas gdy taka okoliczno$¢ w zaden
sposob nie wynikala z materialu dowodowego, ktérego ocena prowadzi do wnioskéw przeciwnych;

n) blednym ustaleniu, ze $wiadomy i rozwazny konsument skojarzy (...) z W., gdyz na skutek umowy licencyjnej
utrwalony przez ponad 30 lat w jego $wiadomo$ci zostal przekaz, ze ,,(...) s3 od W.”, a wiec konsument, nie pomyli w
takim sensie, ze nie kupi produktu wedlowskiego sadzac, ze sg to (...), ale kupi ten produkt, dlatego ze jest to produkt
pochodzacy od W., rozsadny konsument wie skad pochodzi produkt ,,(...) od W.”, bo ma na froncie opakowania w
widoczny spos6b umieszczony renomowany znak towarowy E. W., podczas gdy z materialtu dowodowego i zasad
do$wiadczenia zyciowego wynika, iz standard przecietnego konsumenta powinien by¢ dostosowany do sytuacji
zakupowej i poziom uwagi przy kupowaniu débr szybko zbywalnych, w tym produktéw spozywczych, jest nizszy niz
w przypadku zakupow towaréw o wiekszej warto$ci,

- ktore to naruszenia doprowadzily do blednego ustalenia stanu faktycznego sprawy, w tym blednego ustalenia, ze
pomiedzy opakowaniami (...)1,/(...) od W.” nie zachodzi niedozwolone podobienistwo mogace wywolaé ryzyko konfuzji
wsrod przecietnego konsumenta, podczas gdy ze spdjnego, wiarygodnego i wzajemnie uzupekiajacego sie materiatu
dowodowego wynika, ze opakowania tych produktéw sa podobne i nie tylko istnieje wéréd konsumentéw ryzyko
konfuzji pomiedzy tymi produktami, ale co wiecej taka konfuzja realnie wystapila;

0) blednym nieustaleniu, ze usuniecie z opakowania (...) oznaczenia E. W. nie spowodowalo spadku sprzedazy (...),
a zatem uprzednia obecno$c¢ tego oznaczenia na opakowaniach nie miala dla konsumentéw istotnego znaczenia, cho¢
wynika z tego, ze renoma (...) ma samodzielny i niezwigzany z E.W. charakter;

p) blednym nieustaleniu, ze powodom przystugiwaly autorskie prawa majatkowe do kolejnych wersji opakowan
(...) (co wynikalo zaréwno z przeniesienia nan praw poprzednikéw prawnych jak i z treSci uméw o opracowanie
kolejnych wersji opakowan), a pozwanemu nie przyshugiwaly ani nie przystuguja zadne prawa do (...) ich opakowan
lub materialéw reklamowych;

q) blednym ustaleniu, ze zadnemu z powodéw nie przystugiwaly prawa do renomy (...) rozumianej jako renoma
marki produktu i opakowania, w jakim produkt ten konsumenci widza na pétkach sklepowych, podczas gdy renoma ta



przystugiwala wspoélnie (...) jako producentowi (...) i uprawnionemu do znakéw towarowych (...) i M. jako wylacznemu
dystrybutorowi wprowadzajacemu ten produkt do obrotu i ponoszacemu koszty marketingowe;

r) blednym ustaleniu, ze renoma (...) byla ograniczona jedynie do renomy slownego znaku towarowego (...) i nie
istniala odrebna od niej lub z nig powigzana renoma znakéw stowno-graficznych wyrazajacych opakowania, renoma
marki, produktu rozciagajgca sie takze na opakowanie, podczas gdy renoma taka istniala, a Sad Okregowy wprost w
uzasadnieniu odnosil sie do kategorii renomy produktu;

s) btednym ustaleniu, ze to znak E.W., a nie znak (...) na opakowaniu (...) przekazywal konsumentom informacje o
komercyjnym pochodzeniu produktu, podczas gdy to znak (...) byl znakiem eksponowanym na opakowaniach (...) i
to ten znak jest marka tego produktu i identyfikuje jego pochodzenie, znak towarowy E.W. byl przez lata stopniowo
zmniejszany oraz nastepnie zostal usuniety, co nie mialo zadnego negatywnego wplywu na rozpoznawalnos¢ (...),
poziom ich sprzedazy oraz intensywna reklame (...) w opakowaniu bez znaku towarowego E.W.;

t) blednym ustaleniu, ze ZPC w P., w ktérym od lat 70-tych XX w. do dnia obecnego produkowane sg (...) nigdy nie
stanowily odrebnego przedsiebiorstwa i nie pracowaly na wlasna renome lub znajomo$¢, podczas gdy jednoczesnie
Sad Okregowy ustalil, ze Zaklad w P. stanowil zorganizowana cze$¢ przedsiebiorstwa (...). (...) S.A.;

u) blednym ustaleniu, ze calo$¢ tradycji (...) byla zwigzana z marka E.W., podczas gdy (...) wyksztalcily wlasna,
niezalezng od oznaczenia E.W. tradycje i skojarzenia u konsumentow;

v) blednym ustaleniu, ze z chwilg wniesienia przez spoélke (...).W. do sp6iki (...) aportu w postaci znakéw towarowych
E.W. na spolke (...) przeszla jednocze$nie renoma wszystkich produktéw oznaczanych znakiem E.W. (w tym takze
(...) i innych produktow, ktore nie byly produkowane przez Jedyna), podczas gdy renoma produktu (...) przeszla
z E. (...) S.A. na spoélke (...) wraz ze znakami towarowymi (...) i innymi skladnikami majatkowymi oraz prawami
pozwalajacymi (...) sp. z 0.0. przejaé od E. (...) S.A. status producenta (...) i wprowadzajacego je do obrotu;

w) blednym ustaleniu, ze powodom nie sluzylo wzgledem pozwanego w chwili wprowadzenia do obrotu ,(...) od
W.” pierwszenstwo wprowadzenia do obrotu (...) (lub w og6lnosci, ciastek typu J., tj. ciastek biszkoptowych z
galaretka w polewie czekoladowej) w opakowaniu, w jakim (...) byly wprowadzane do obrotu od wielu lat, podczas gdy
pierwszenstwo to przystugiwalo powodom, a pozwany wprowadzit do obrotu ,,(...) od W.” dopiero w marcu 2012 r.;

x) blednym ustaleniu, ze Komisja Europejska, uzywajac okreslenia heritage brand, miala na mys$li nastepstwo prawne
(dziedziczenie) marki, a nie ,marke tradycyjna”, podczas gdy decyzja dotyczyla kontroli koncentracji i nie byla
analizowana kwestia nastepstwa prawnego;

y) blednym ustaleniu, ze marka E.W. pozostawala w 2011 r. najsilniejsza polska marka, podczas gdy to, ktéra marka
jest w danym czasie silniejsza, jest kwestia subiektywna, mogaca roéznic sie w zaleznoSci od rankingu i metodologii;

z) blednym ustaleniu, ze informacja na opakowaniach (...) o uprawnionym ze znaku towarowego E.W., umieszczana
zgodnie z punktem 4.1.2 umowy licencyjnej, w okresie jej obowiazywania, byla umieszczana w inny sposéb niz dane
producenta, podczas gdy takze ta informacja byla zamieszczana na spodzie opakowania matymi literami;

aa) blednym ustaleniu, ze pozwany korzystal z sukcesu (renomy) (...) wskutek ,wspo6lnego budowania” sukcesu (...),
podczas gdy to powodowie (bez udzialu pozwanego) ponosili calosé¢ kosztéw (...) (a wiec posrednio, ponosili takze
koszty promocji marki E.W. obecnej na opakowaniach (...)), a wkoicowym okresie obowigzywania umowy dodatkowo
uiszezali oplaty licencyjne na rzecz pozwanego lub jego bezposredniego poprzednika prawnego;

bb) blednym ustaleniu, ze (...) sa historycznie kojarzone z marka E.W., podczas gdy ta okoliczno$¢ nie zostala
udowodniona w tej sprawie, a nadto nalezy oczekiwac, ze ewentualne skojarzenie odnosi sie do historycznego
przedsiebiorstwa (...). (...) S.A., a nie obecnej marki E.W. i pozwanego, a pozwany nie wykazal, aby bylo inaczej;



cc) blednym ustaleniu, ze przekonanie rynku o tym, iz (...) pochodza od W. jest wcigz bardzo powszechne, podczas gdy
takie ustalenie zostalo dokonane wylacznie na podstawie dwoch artykuléw prasowych, a wiec $rodkow dowodowych,
ktére sa niewiarygodne, nie sa wystarczajgce i adekwatne dla poczynienia ustalen w tym przedmiocie;

dd) blednym ustaleniu, ze konsument nie wybieratl ciastek typu J., gdyz s to (...), ale ze wzgledu na pochodzenie
,0d W.”, podczas gdy ze zgromadzonego materiatu dowodowego wynikaja odmienne wnioski, co do czynnikéw
warunkujacych decyzje zakupowa konsumentéw; w szczegdlnosci z badan przeprowadzonych na zlecenie powodow
przez M. B. wynika, ze zaledwie dla 8% konsumentéw istotne jest kto jest producentem (...), a wér6d motywoéw ich
wyboru podaja, ze kupuja ten produkt od lat (47%), jest to produkt z tradycja (37%), znaja opakowanie (...) od lat
(54%);

ee) blednym ustaleniu, ze pozwanemu stuzylo wzgledem powodéw pierwszenstwo w zakresie oznaczania ciastek J.
(...) imprintem, podczas gdy z powodowie oznaczali (...) imprintem od 2007 r., a Pozwany swoje ciastka wprowadzil
do obrotu dopiero w marcu 2012 r.;

ff) blednym ustaleniu, ze doszlo do przejécie renomy na poprzednika prawnego pozwanego, podczas gdy dowody, na
podstawie ktorych Sad Okregowy dokonal tego ustalenia (zeznania $wiadkéw bedacych pracownikami poprzednika
prawnego pozwanego) byly niewiarygodne;

- ktore to naruszenia doprowadzily do blednego ustalenia stanu faktycznego sprawy, w tym ze oznaczenie E.W. jest
noénikiem renomy i pierwszenstwa dotyczacego (...), apowodom nie stuzy ich pierwszenstwo i renoma, podczas gdy ze
spo6jnego, wiarygodnego i wzajemnie uzupehiajacego sie materialu dowodowego wynika, ze nazwa, znaki towarowe,
szata graficzna opakowania sa renomowanymi oznaczeniami, do ktérych pierwszenstwo przystugiwalo powodom (a
noénikiem tej renomy jest takze sam produkt (...));

gg) blednym nieustaleniu, ze umowa licencyjna, dotyczaca znakow towarowych E.W.:

(i) przyznawala uprawnionemu ze znakéw towarowych E.W. uprawnienie do zatwierdzania nie tylko materialow
reklamowych, lecz takze: opakowan (...) i takze to uprawnienie bylo realizowane, co oznacza, ze zmiany na
opakowaniach (...) byly akceptowane przez licencjodawce, a zatem opakowanie (...), do ktérego prawa przystuguja
wylacznie powodom, powstalo za aprobata pozwanego, ktory tym bardziej powinien uwzglednia¢ istnienie w obrocie
takiego opakowania przy wprowadzaniu do obrotu produktu bezpos$rednio konkurencyjnego wobec (...);

(ii) nie nakladala na powodéw obowiazkéw po ustaniu stosunku licencji (co oznacza, ze powodowie nie naruszyli
swoich obowigzkoéw i zachowali ,,czyste rece”), w szczegoblnodci:

(A) obowiazku poinformowania konsumentow o wygasnieciu licencji i zaprzestaniu umieszczania oznaczenia E.W. na
opakowaniach (...);

(B) obowiazku dokonania jakichkolwiek zmian opakowan (...) (innych niz usuniecie z nich oznaczenia E.-W. i
informacji o uprawnionym z tego znaku);

hh) blednym nieustaleniu, ze pozwany wprowadzit ,(...) od W.” bez zadnych istotnych dzialan promocyjnych lub
reklamowych informujacych konsumentéw o pojawieniu sie na rynku nowego produktu, ktory to produkt stanowil
debiut pozwanego na rynku ciastek, w szczegolnosci reklama ,(...) od W.” w prasie zostala ograniczona do dwoch
reklam w (...) (pismo branzowe, ktére nie trafia do konsumentéw), a w telewizji do loterii w ramach Euro 2012 w
Telewizji (...) oraz ze brak takich dzialan mial na celu wlasnie wywolanie jeszcze wiekszej konfuzjiz (...);

(ii) blednym nieustaleniu, ze realizowana przez pozwanego przez kilka miesiecy kampania reklamowa Euro 2012 nie
dotyczyla ,,(...) od W.”, w szczego6lnoSci:



- obecno$c ,(...) od W.” w tej kampanii byla ograniczona do krétkich, kilkusekundowych ekspozycji produktu w o§miu
edycjach programéw prezentujacych wyniki losowan loterii promocyjnej, emitowanych raz w tygodniu w Telewizji

¢..);

- w tej kampanii pozwany intensywnie promowal na plakatach zawieszanych m.in. w placébwkach handlowych i
miejscach publicznych (np. lotniskach) wizerunki wybranych produktéw, reklamujac je jako ,nowos$¢”, ale wsréd
produktéw na plakatach nie bylo ,,(...) od W.”, ktére byly w tym czasie rzeczywista nowoscia w ofercie pozwanego;

ji) blednym ustaleniu, Ze przyznanie pozwanemu tytulu Narodowego Sponsora Euro 2012 mialo charakter
»,ogromnego wyrdznienia”, podczas gdy przyznanie tego tytulu bylo normalng konsekwencja zawarcia kontraktu
sponsorskiego z organizatorami imprezy;

kk) blednym nieustaleniu, ze wskutek zardwno wprowadzenia do obrotu ,,(...) od W.”, jak i zaniechania prawidlowego
ich wycofania z obrotu po uprawomocnieniu sie postepowania o zabezpieczeniu pozwany odnidst nieuzasadnione
korzysci, a ,,(...) od W.” pozostawaly w obrocie jeszcze w pierwszym, a niewykluczone, ze tez i w drugim kwartale 2013
r,;

1) blednym nieustaleniu, ze pomimo uprawomocnienia sie postanowienia o zabezpieczeniu, pozwany nie dokonal
prawidlowego wycofania z obrotu ,,(...) od W.”, co ma istotne znaczenie zardbwno w kontekscie naruszenia przez
pozwanego zasad uczciwej konkurencji, uzyskania przezen bezpodstawnych korzys$ci (w postaci zaoszczedzenia
kosztow zastosowania sie do postanowienia o zabezpieczeniu), jak i narazenia powodéw na szkode wynikajaca sie z
utrzymywania sie stanu naruszenia;

mm) blednym nieustaleniu, ze zastepujac ,,(...) od W.” ciastkami w nowych opakowaniach, pozwany bezprawnie,
z naruszeniem utrwalonego standardu rynkowego, stanowiacego dobry obyczaj kupiecki, zachowal kody EAN
przypisane ,J. od W.”, w zwiazku z czym:

(i) odniost bezpodstawna korzy$c polegajaca na zachowaniu dla nowych ciastek kanaléw dystrybucji w sieciach
handlowych stworzonych dla ,,(...) od W.”;

(ii) utrudnil lub uniemozliwil oddzielenie danych ksiegowych pozwanego i sieci handlowych odnoszacych sie do ,,(...)
od W.” i nowych ciastek pozwanego;

- co ma istotne znaczenie dla oceny zachowania dobrych obyczajéow i oceny roszczen powoddéw i, ewentualnie,
zasadnoSci zastosowania art. 322 k.p.c. dla oszacowania wysoko$ci kwot podlegajacych zasadzeniu, gdyby wskutek
takich dzialah pozwanego precyzyjne okreslenie wysokosci kwot naleznych powodom okazalo sie niemozliwe;

nn) blednym nieustaleniu, ze wskutek zdarzen, za ktére pozwany ponosi odpowiedzialno$é, obydwaj powodowie
poniesli szkode;

00) blednym ustaleniu, ze po wygasnieciu umowy licencyjnej powodowie nie podejmowali zadnych kampanii
informacyjnych i nie podjeli dzialan, aby zakomunikowa¢ rynkowi zmiane sytuacji prawnej (...), podczas gdy nie
nastapila zmiana sytuacji prawnej (...), a Powodowie prowadzili intensywng kampanie reklamowga, w tym telewizyjna,
promujaca (...) w opakowaniu nieposiadajacym juz oznaczenia E.W.;

qq) blednym ustaleniu, ze kampania promocyjna (...) byla prowadzona dopiero po zaistnieniu sporu miedzy stronami,
podczas gdy kampania telewizyjna i billboardowa miala miejsce w 2011 r. i pierwszej polowie 2012 r., a wiec przed
wprowadzeniem do obrotu ,(...) od W.”, a celem tej kampanii bylo odSwiezenie wizerunku (...), gdyz badania
przeprowadzane przez powoddw wskazywaly, ze dotychczasowy wizerunek nawigzujacy do tradycji (...) d. E.-W.
bardziej przeszkadza niz pomaga (...);



rr) blednym ustaleniu, ze Pozwany zdotal wykazaé okolicznoéci zwigzane z przygotowaniem do wprowadzenia do
obrotu ,(...) od W.” w zakresie koncepcji zwigzanej z opakowaniem i nieczerpania z do§wiadczen (...), podczas gdy:

(i) pozwany cofnal wniosek z przesluchania jedynego $wiadka, ktéry mial na te okoliczno$é zeznawac oraz
bezposrednio uczestniczyt w pracach nad opakowaniem, a Sad Okregowy oddalil ztlozony nastepnie tym razem przez
powoddéw wniosek o przestuchanie tego $wiadka;

(ii) inni $wiadkowie pozwanego zgodnie twierdzili, ze nie posiadaja wiedzy na temat okolicznoSci powstania
opakowania;

(iii) pozwany nie przeprowadzil zadnego innego dowodu na okoliczno$é powstawania opakowania ,,(...) od W.”;

ss) blednym ustaleniu, ze ,,(...) od W.” nie byly produktem nowym, podczas gdy z materialu dowodowego wynikalo, ze
byt to nowy produkt wprowadzony na rynek w marcu 2012 r. przez producenta, ktéry nigdy wczesniej nie produkowat
ciastek J. ani zadnych innych ciastek;

tt) blednym ustaleniu, Ze pozwany nie mial wplywu na umiejscowienie jego produktéw, w tym ,,(...) od W.” na pétkach
sklepowych, podczas gdy z materiatu dowodowego wynika, iz tzw. merchandising, polegajacy m.in. na wspoélpracy
miedzy producentem lub dystrybutorem a wlascicielami sklepéw w zakresie szczegdlowego umiejscowienia
produktéw na potkach sklepowych, jest normalng praktyka handlowa stosowang takze przez pozwanego, co — takze
w Swietle zeznan Swiadkéw — pozwala przyjaé, ze pozwany mial wpltyw na to (lub co najmniej wiedzial), ze ,(...) od
W.” byly prezentowane na pétkach sklepowych w bezpos$rednim sgsiedztwie (...);

uu) blednym ustaleniu, ze dzialania powodéw doprowadzily do skojarzenia (...) z E.W., podczas gdy dowody, na
podstawie ktérych Sad Okregowy dokonal tego ustalenia (materialy filmowe i wydruki ze stron internetowych,
dotyczacych wprowadzenia ciastek przez supermarket (...)), byly niewiarygodne i nieodpowiednie do dokonania
takich ustalen;

- ktore to naruszenia doprowadzily do blednego ustalenia stanu faktycznego, w tym ze dzialania pozwanych
nie naruszaly dobrych obyczajow, a powodowie nie zastosowali sie do zasady ,czystych rak”, podczas gdy ze
spo6jnego, wiarygodnego i wzajemnie uzupelniajacego sie materiatu dowodowego wynika, ze dzialania pozwanego, w
szczegolnosci sposdb wprowadzenia na rynek ,,(...) od W.”, naruszaly dobre obyczaje i uczciwo$¢ kupiecka, a dzialania
powodow nie naruszaly dobrych obyczajow;

2.2, naruszenie art. 207 § 6, art. 217 § 1, 21 3, art. 227, i art. 278 § 1 k.p.c., polegajace na bezpodstawnym oddaleniu
niesprekludowanych wnioskéw dowodowych powodéw na okolicznoéci majace istotne znaczenie w sprawie, w tym na
okoliczno$ci wymagajace wiedzy specjalnej, w szczego6lnosci:

a) dowoddéw z opinii bieglych lub instytutu specjalizujacego sie w badaniach rynkowych i badaniach zachowan
konsumentéw lub bieglego innej specjalnosci na okolicznos$ci wskazane w pozwie i sprecyzowane w piSmie
procesowym powodow z dnia 27 marca 2015 r.;

b) dowodu z opinii bieglego psychologa marketingu, na okoliczno$ci powotane w pozwie;

¢) dowodu z opinii bieglego lub instytutu z zakresu wzornictwa przemystowego na okoliczno$é wskazang w punkcie
9.4 petitum pozwu;

d) dowodu z opinii bieglego, zespotu bieglych lub instytutu naukowo-badawczego specjalizujacego sie w badaniach
rynkowych i majacego wiedze z zakresu ksiegowosci i marketingu na okoliczno$ci powolane w piSmie procesowym
powodoéw z dnia 27 grudnia 2013 r. i sprecyzowane w pi$mie procesowym powodoéw z dnia 20 wrze$nia 2014 r.;

e) dowodu z opinii bieglego z zakresu marketingu, ksiegowosci, rachunkowosci, finanséw oraz wyceny na okoliczno$ci
na okoliczno$ci powolane w pidémie procesowym Powodoéw z dnia 277 grudnia 2013 r.;



f) zawezwania pozwanego, w trybie art. 248 1 249 k.p.c., do przedstawienia: dokumentéw, potwierdzajacych wycofanie
z obrotu produktu ,,(...) od W.”, kody EAN i dzialania podejmowane przez Pozwanego w celu realizacji obowiazku
wynikajgcego postanowienia o zabezpieczeniu (sygn. akt. XGCo 48/12), ksiag rachunkowych lub wyciagu z ksiag
rachunkowych, dokumentéw potwierdzajacych wszystkie przychody pozwanego i koszty zwigzane z produktem
»(-..) od W.” od dnia 1 marca 2012 r. do daty wskazanej przez Sad, na jaka date takie dokumenty beda dostepne
lub ewentualnie udostepnione dane bieglemu, bieglym lub instytutowi w celu sporzadzenia opinii, dokumentacji
okreslajacej zasady promocji, udzielania rabatow i wyprzedazy ,J. od W.” w miesigcach listopad 2012 r. — marzec 2013
r. na okoliczno$ci powotane w pi$émie procesowym powodéw z dnia 27 grudnia 2013 r.;

g) zawezwania w trybie art. 248 i 249 k.p.c. podmiotéw wskazanych w pi$émie z dnia 277 grudnia 2013 r. do przedlozenia
dokumentacji, informacji i korespondencji w zakresie i na okoliczno$ci powolane w tym pi$émie procesowym;

h-j) dowodu z zeznan §wiadkéow P. J., M. S. (2), J. I.i M. R. na okoliczno$ci powolane w piSmie procesowym powodéw
z dnia 27 grudnia 2013 r.;

k-1) dowodu z zeznan §wiadkow A. W., J. S., M. P. i S. T. na okoliczno$ci powolane w pi§émie procesowym powodow
z dnia 29 lipca 2015 1.;

m) dowodéw z nastepujacych opakowan na okolicznosci wskazane w piSmie procesowym powodéw z dnia 29
lipca 2015 r.: produktéw L. — nieoznakowanego kolorem granatowym, w kolorze innym niz granatowy zawierajace
male oznaczenie E.W. na granatowym tle, w kolorze innym niz granatowy zawierajace wieksze oznaczenie E.W. na
granatowym tle i w kolorze granatowym oraz opakowan innych ciastek J. (...) (zalaczniki nr 1-5);

n) dowodu ze wszystkich dokumentéw zgromadzonych w aktach postepowania z powbdztwa pozwanego przeciwko
powodom, zawistego przed Sadem Okregowym w Warszawie, sygn. akt XVI GC 1245/15, na okoliczno$ci wskazane w
pismach procesowych powodow z dnia 26 listopada 2015 r. i 15 grudnia 2015 1.;

podczas gdy przeprowadzenie tych dowodéw mialo istotne znaczenie dla rozstrzygniecie sprawy (w przypadku
dowodu z opinii bieglych, wymagalo wiadomosci specjalnych), a nadto powyzsze wnioski dowodowe nie byly
spoznione, potrzeba ich powolania powstala w toku postepowania (np. w zwigzku z rozszerzeniem powddztwa) i nie
powodowalyby zwloki w rozpoznaniu sprawy;

2.3. naruszenie art. 207 § 6, art. 217 § 11 21 3 w zw. z art. 227 k.p.c. poprzez bezpodstawne pominiecie przez Sad
Okregowy niesprekludowanych dowodéw z dokumentéw, w tym prywatnych ekspertyz, na okolicznoéci majace istotne
znaczenie, ewentualnie naruszenie art. 233 § 1 w zw. z art. 227 k.p.c. poprzez brak wszechstronnej oceny materiatu
dowodowego polegajacy na calkowitym pominieciu w dokonywaniu ustalen faktycznych dowodéw z dokumentow,
mimo ze Sad Okregowy na rozprawie w dniu 30 lipca 2015 r. wydat postanowienie o dopuszczeniu dowodu z
sdokumentoéw, wydrukow, w tym wydrukéw zdjec oraz z ogledzin opakowan produktéw ztozonych w sprawie przez
strony”, a na rozprawie w dniu 2 grudnia 2013 r. dodatkowo takze ,z dokumentow z akt sprawy zabezpieczajacej
toczacej sie pod sygn. X GCo 48112 w postaci pism procesowych stron i zalgcznikéw”, a w kazdym wypadku
naruszenie art. 328 § 2 k.p.c., gdyz w treéci uzasadnienia wyroku Sad Okregowy nie wyjasénil, czy pomingt te wnioski
dowodowe (pomimo wczeéniejszego wydania ogélnych postanowienn dowodowych), czy tez uznal je za cze$¢ materialu
dowodowego, ale z niewyjasnionych przyczyn pominal wynikajace z nich okolicznosci, w tym w szczegdlnoSci:

a) artykutow prasowych dotyczacych historii zakladu produkujacego (...): ,P. jest najmlodszym zakladem (...)”, ,Tam
gdzie sie robi (...)” (zalacznik nr 7 do pozwu);

b) wydruku przykladowej korespondencji e-mailowej z dnia 27 pazdziernika 2010 r., 28 stycznia 2011 r., 27 kwietnia
2011 1., 11 lipca 2011 r., dotyczacej ustalenia wysokosci oplaty licencyjnej (zalacznik nr 23 do pozwu);

c¢) raportu (...)/(...) od W. (zalacznik nr 29 do pozwu);



d) dokumentacji fotograficznej i innych materialdbw promocyjnych ,(...) od W.” wraz z wydrukiem informacji
reklamowej zamieszczonej na stronie internetowej (zalacznik nr 30 do pozwu);

e) informacji z cotygodniowych raportéw wewnetrznych otrzymywanych przez centrale K. od pracownikéw sprzedazy
dotyczacych wprowadzenia do obrotu ,,(...) od W.” (zalgcznik nr 31 do pozwu);

f) artykulow prasowych pt.: ,W. chce konkurowac z Delicjami od K. F.”, ,Kultowe slodycze wracaja na rynek! Podrébka
czy oryginal?”, (...) S.” i ,(...) (zalacznik nr 32 do pozwu);

g) fotografii (...) pokazujacych ksztalt ciastek (zalacznik nr 34 do pozwu);
h) zdje¢ poréwnawczych tacek (zalacznik nr 37 do pozwu);
i) wzorniczej analizy poréwnawczej przygotowanej przez Instytut (...) (zalacznik nr 39 do pozwu);

j) opinii w sprawie podobienstwa opakowan biszkoptow z galaretka oblanych czekolada (...) i L., sporzadzonej przez
prof. dr hab. M. K. (zalacznik nr 40 do pozwu);

k) pisma (...) sp. z 0.0. do K. dotyczacego poréwnania udzialéow rynkowych wybranych marek w segmencie Stodkich
Ciastek w Polewie Czekoladowej — wyniki badan. (...) sp. z 0.0. w W. (dalej: A.) — (zalacznik nr 41 do pozwu);

1) materialow pokazujacych opakowanie (...) (zalacznik nr 43 do pozwu);

m) rynkowych badan (...)/ (...) przeprowadzonych przez Instytut (...) (zalacznik nr 52 do pozwu);

n) ,Raportu z ogblnopolskiego badania postrzegania Delicji” z 2002 r. (zalacznik nr 53 do pozwu);

p) artykulu z dnia 21 grudnia 2009 r. ,Nasze marki i osiggniecia” z portalu gazeta.pl (Zalacznik nr 60 do pozwu);

q) wyroku Sadu Okregowego z dnia 6 marca 2007 r., sygn. akt XVI GC 249/06, (...) vs. T. G., prowadzacy dzialalno$¢
gospodarcza pod nazwa T. Przedsiebiorstwo (...) (zalacznik nr 62 do pozwu);

r) wyroku Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 maja 2009 r., sygn. akt I ACa 1138/08, (...) vs. (...) K- (...) sp.
z 0.0. (zalacznik nr 63 do pozwu);

s) wyroku Sadu Apelacyjnego z dnia 19 grudnia 2005 r., sygn. akt I ACa 1246/04, (...) vs. (...) sp. z o0.0. (zalacznik
nr 64 do pozwu),

t) ugody sadowej z dnia 23 listopada 2004 r. przed Sagdem Okregowym w Lodzi, (...) vs. Przedsiebiorstwo Produkcyjno-
Handlowe (...) sp. j. (zalacznik nr 65 do pozwu);

u) kopii statutu (...) w W. zaczerpnieta z Biuletynu Informacji Publicznej ( (...) — (zalacznik nr 66 do pozwu);

v) pisma (...) sp. z 0.0. do K. z dnia 30 sierpnia 2012 r. dotyczace poréwnania udzialow rynkowych wybranych marek
w segmencie stodkich ciastek w polewie czekoladowej (zalacznik nr 1 do pisma z dnia 5 wrze$nia 2012 r.);

w) kopii pisma powod6w do pozwanego z dnia 15 listopada 2012 r. (zalacznik nr 2 do pisma z dnia 27 grudnia 2013 r.);

x-z) kopii pism: powodéw do pozwanego z dnia 21 listopada 2012 r., pozwanego do powoda ad 2 z dnia 22 listopada
2012 1. iz dnia 3 grudnia 2012 r. (zalgczniki nr 3-5 do pisma z 27 grudnia 2013 roku);

aa-dd) fotografii — handel tradycyjny (TT) / handel nowoczesny (MT) — sklepy bez promocji i sklepy z promocja ,,(...)
do W.” (zalaczniki nr 6-9 do pisma z dnia 27 grudnia 2013 r.);



ee-uu) pisma z A. do M. z dnia 19 listopada 2013 r., pokazujacego m.in. udzialy rynkowe ,,(...) od W.” w listopadzie
2012 r., fragmentéw gazetek promocyjnych z systemu raportowania (...), wykonanej w dniu 16 listopada 2012 r.
kopii pisma dotyczacej promocji ,,(...) od W.”, pisma z dnia 16 listopada 2012 r. wyslanego przez M. H., dyrektora
sprzedazy L. do klientéw, kopii paragonoéw za opakowania ,,(...) od W.” nabyte w W. w dniu 30 stycznia 2013 r. i
tego opakowania z data waznoSci do dnia 2 kwietnia 2013 r. oraz nabyte w W. w dniu 14 lutego 2013 r., raportu B.
(...)Kondycja M. w Polsce” z dnia 3 grudnia 2013 r., artykuléw prasowych pt.: ,Balast z przeszlosci obciazyt lidera”,
opublikowanego w czasopiémie (...) nr (...), (...), opublikowanego w czasopi$émie (...) nr (...), ,W. zaczyna wielka
ofensywe”, opublikowanego w czasopi$mie (...) nr (...), Fabryka (...), opublikowanego w czasopi$mie (...) nr (...),
faktur i innych dokumentéw powoda ad 2 dokumentujacych wydatki marketingowe, promocyjne i rabaty udzielone
jego klientom, zestawienia wydatkéw marketingowych, zlecen ustugi marketingowej: nr (...) (...) zdnia 12 marca 2013
r., nr (...) (...) z dnia 28 sierpnia 2013 r. i nr (...)(...) z dnia 3 wrze$nia 2013 r. — wraz z umowami o przeniesienie
majatkowych praw autorskich, uméw o przeniesienie majatkowych praw autorskich: z dnia 3 marca 2013 r., z dnia 31
maja 2012 r. (zalgczniki nr 10-14, 22-33 do pisma z dnia 277 grudnia 2013 r.);

w-ww) umoéw o dzielo w zakresie prac nad kreacja marki, opracowania projektéw graficznych opakowan oraz zasad
przenoszenia praw autorskich z dnia 31 maja 2012 r. wraz z protokotami odbioru dziela z dnia 12 lipca 2011 r. i fakturg
VAT nr (...) oraz z dnia 22 listopada 2011 i faktura VAT nr (...) (zalaczniki nr 34-35 do pisma z dnia 277 grudnia 2013 1.);

bbb) otrzymanej faksem decyzji Urzedu Harmonizacji Rynu Wewnetrznego z dnia 23 grudnia 2013 r. dotyczacego
sprzeciwu w sprawie B2 140 161 wraz z thumaczeniem przysieglym (zalacznik nr 2 do pisma z dnia 5 lutego 2014 r.);

ccc-ddd) odpowiedzi na analize raportu z dnia 12 grudnia 2013 r. i raportu KPMG ,,Rynek stodyczy w Polsce. Edycja
2014 (zalaczniki nr 1-2 do pisma z dnia 20 wrze$nia 2014 r.);

eee-iii) opakowan pozwanego: nieoznakowanego kolorem granatowym, w kolorze innym niz granatowy zawierajacych
male i wieksze oznaczenie E.W. na granatowym tle i w kolorze granatowym oraz opakowan innych ciastek J. (...)
(zalacznik nr 1-5 do pisma z dnia 29 lipca 2015 1.);

podczas gdy dowody i wynikajace z nich okoliczno$ci mialy istotne znaczenie dla rozstrzygniecie sprawy, a nadto
powyzsze wnioski dowodowe nie byly spdznione, za$ potrzeba ich powolania powstala w toku postepowania i nie
powodowalyby zwloki w rozpoznaniu sprawy;

2.4. naruszenie art. 233 § 1 w zw. z art. 227 k.p.c. poprzez brak wszechstronnej oceny dowodéw i pominiecie przy
dokonywaniu tej oceny i ustalen faktycznych zeznan z §wiadkdw majacych istotne znaczenie w sprawie: M. S. (1) i A.
S. na okolicznosci powolane w pozwie, oraz czeSciowe pominiecie zeznan Swiadkow: J. I. i A. B. w zakresie, w jakim
Sad Okregowy uznal, ze dotycza one kwestii normatywnych;

2.5. naruszenie art. 207 § 6, art. 217 § 1, 21 3 oraz art. 227 k.p.c., polegajace na bezpodstawnym pominieciu wniosku
dowodowego z materialéw audiowizualnych na okoliczno$ci majace istotne znaczenie w sprawie, w szczegolnosci
dowodu z materialu filmowego (...) z pracownikami (...)” na okolicznosci powolane w piSmie procesowym powodow
z dnia 27 marca 2015 r., w tym renome oraz samodzielnoé¢ Zakladu w P.i (...);

3. naruszenie pozostalych przepiséw postepowania, ktére mialo istotny wplyw na wynik sprawy, tj.:

3.1. art. 212 § 1 k.p.c. poprzez niewystarczajace dazenie przez Sad Okregowy przez zadawanie pytan stronom,
w szczegoblnosci stronie powodowej do wyjasnienia tresci zadania i przedmiotu sporu, a pomimo tego oddalenie
powdbdztwa z uwagi na przyjecie, ze zadania pozwu s nieprecyzyjne,

3.2. art. 321 § 1 k.p.c. poprzez przyjecie, ze w okoliczno$ciach sprawy Sad Okregowy nie mial obowiazku ani prawa
zmodyfikowania (w ramach podstawy prawnej i faktycznej) zadania powoddéw, w sytuacji, gdy uznal literalng tresé
tych zadan za niewla$ciwie, niewyraznie lub nieprecyzyjnie sformulowana;



3.3. art. 328 § 2 wzw. z art. 233 § 1 k.p.c. poprzez:

a) wewnetrzne sprzeczno$ci uzasadnienia, w tym w zakresie licznych ustalen faktycznych, w szczegoélnosci
poprzez: zamieszczenie w czeéci uzasadnienia dotyczacej wyjaénienia podstawy prawnej wyroku ustalen faktycznych
sprzecznych z faktami, ktore Sad Okregowy ustalil w czeSci dotyczacej ustalen faktycznych, oraz w zakresie tego, czy
dane Srodki dowodowe, w szczegdlnoéci prywatne opinie zlozone przez strony, zostaly przez Sad Okregowy pominiete,
czy tez zostaly potraktowane pomocniczo jako stanowisko strony, ktdre to sprzecznoéci powoduja watpliwosci co do
tego, jakie fakty Sad Okregowy uznatl za ostatecznie za podstawe faktyczna rozstrzygniecia sprawy i za pomoca jakich
srodkéw dowodowych poczynil takie ustalenia;

b) niewyjaénienie, na jakiej podstawie Sad Okregowy ustalil okolicznosci faktyczne sprawy, dotyczace m.in. zachowan
przecietnego konsumenta w okoliczno$ciach sprawy, oceny ryzyka konfuzji, dalszego istnienia zagrozenia interesow
powodow — Sad Okregowy, pod pozorem ,ustalen normatywnych”, przedstawil nieuzasadnione okoliczno$ciami
sprawy twierdzenia, ktére powinny by¢ elementem ustalen faktycznych, jednoczeénie oddalil wnioski dowodowe na
te okolicznosci, by w konicu uczyni¢ powodom zarzut z ich rzekomego nieudowodnienia;

¢) niewyjaénienie dowodow, na ktorych sie opart i przyczyn pominiecia wnioskéw dowodowych powodow,
- co w konsekwencji powoduje, ze zaskarzony wyrok nie poddaje sie kontroli instancyjnej;
4. naruszenie przepiséw prawa materialnego, tj.:

4.1. art. 3 ust. 1, art. 10 i 13 u.z.n.k. poprzez bezpodstawne oddalenie roszczen powoddéw, w tym w szczegblnosci z
uwagi na:

a) przyjecie, ze dla uzyskania ochrony zadajacemu ochrony powinno stuzy¢ pierwszenstwo bezwzgledne (tj. powinien
on by¢ pierwszym wprowadzajacym dany produkt na dany rynek), podczas gdy istotne jest jedynie pierwszenstwo
wzgledem naruszyciela;

b) przyjecie, ze dla uzyskania ochrony na podstawie tych przepiséw konieczne jest wykazanie praw wylacznych,
bezwzglednych (a elementy oznaczen nieobjete takimi prawami nie korzystajg z ochrony), podczas gdy ochronie na
podstawie tych przepisow podlegaja takze oznaczenia nieobjete prawami bezwzglednymi;

c) przyjecie, ze dla uzyskania ochrony na podstawie tych przepisow konieczne jest, aby oznaczenie bedace
znakiem towarowym realizowalo funkcje pochodzenia, rozumiang jako rozpoznawalnosé przez konsumenta nazwy
konkretnego przedsiebiorcy bedacego producentem lub dystrybutorem produktu, podczas gdy dla uznania, ze
oznaczenie prawidlowo pelni funkcje pochodzenia wystarczajace jest, ze za jego pomocg konsument zidentyfikuje
przynalezno$¢ produktu do marki (nawet jesli nie zna tozsamo$ci aktualnego producenta), a tym samym zidentyfikuje
pochodzenie produktu ze stabilnego zrodla pochodzenia;

d) przyjecie, ze sukcesja w zakresie pierwszenstwa do znaku (...) jest zwigzana z prawem do znaku towarowego E.W.,
podczas gdy taka sukcesja jest zwigzana ze statusem producenta produktu;

e) przyjecie, ze umieszczenie na opakowaniu produktu renomowanego znaku towarowego producenta zawsze
wyklucza mozliwo$é pomylenia produktu z produktem innego pochodzenia i w zwigzku z tym umieszczenie na
opakowaniu ,(...) od W.” znaku towarowego E.W. eliminowalo ryzyko konfuzji, podczas gdy umieszczenie takiego
znaku nie wylacza ryzyka konfuzji (w okoliczno$ciach tej sprawy takie ryzyko istniato);

f) przyjecie, ze uprawniony z renomowanego znaku towarowego (pozwany ze znaku E.W.) nie byl zobowiazany przy
wprowadzaniu do obrotu nowego produktu na rynek, na ktérym istnieje juz produkt tozsamy lub podobny rodzajowo,
do podjecia dzialan zmierzajacych do odroznienia swojego produktu od istniejacych na rynku i zapobiezenia ryzyku
konfuzji, w szczeg6lnoSci wprowadzenia wyraznie odrézniajacego opakowania i podjecia dzialan reklamowych



majacych zwrocic. uwage konsumentéw na nowy produkt, podczas gdy taki obowigzek wynika z dobrego obyczaju
kupieckiego chronionego na podstawie art. 3 u.z.n.k.;

g) przyjecie wzorca przecietnego konsumenta nieuwzgledniajacego okolicznoéci, w jakich konsument podejmuje
decyzje zakupowa w odniesieniu do produktéw spozywezych o relatywnie niewielkiej cenie, takich jak ciastka typu
J. i w rezultacie przyjecie, ze taki konsument uwaznie analizuje tre$¢ opakowan produktéw, podczas gdy przyjecie
prawidlowego wzorca doprowadziloby do wniosku o istnieniu konfuzji;

h) przyjecie, ze sukcesja w zakresie renomy marki (...) i renomy produktu i zwigzanych z nimi oznaczen jest
czescig renomy oznaczenia E.W. i renoma taka przystuguje uprawnionemu ze znaku towarowego E.W., podczas gdy
renoma przechodzi wraz z przejSciem kluczowych elementéw rozrézniajacych i prawem do wprowadzania produktu
do obrotu, a w tej sprawie renoma przystugiwala wspolnie (...) jako producentowi (...) i uprawnionemu do znakéow
towarowych (...) i M. jako wylacznemu dystrybutorowi wprowadzajacemu ten produkt do obrotu i ponoszacemu
koszty marketingowe i w konsekwencji nieprzyznanie powodom ochrony na podstawie wyzej powolanych przepiséw;

4.2. art. 3 ust. 1 u.z.n.k. poprzez bezpodstawne oddalenie roszczen powoddéw, w tym z uwagi na:

a) przyjecie, ze po zakonczeniu umowy licencyjnej na powodach cigzyly obowigzki (inne niz usuniecie oznaczenia
E.W. z opakowan), w szczegblnoSci obowigzek podejmowania dzialan w zakresie wyraznego poinformowania
konsumentow, podczas gdy obowigzek taki nie wynikat ani z treSci umowy, ani z przepiséw i dobrych obyczajow;

b) stwierdzenie, ze dzialania pozwanego, towarzyszace wprowadzeniu ,,(...) od W.” do obrotu, jak doprowadzenie
do przemieszania ich i (...) na poélkach sklepowych, niewycofanie produktu z obrotu pomimo uprawomocnienia
sie postanowienia o zabezpieczeniu, brak zmiany kodéw EAN i zachowanie dla nowych ciastek J. kodow EAN
przypisanych ,J. od W.”, nie stanowilo w okoliczno$ciach sprawy naruszenia dobrych obyczajéw kupieckich, podczas
gdy dzialanie te naruszaly dobre obyczaje i uczciwo$¢ kupiecka;

4.3. art. 3 ust. 1, art. 10 i 13 u.z.n.k. poprzez nieuwzglednienie, ze w razie watpliwosci co do istnienia ryzyka
wprowadzenia konsumentéw w blad, spory powinny by¢ rozstrzygane na korzy$¢é uprawnionego z pierwszenstwem,
czyli powodow;

4.4. art. 18 u.z.n.k. poprzez bezpodstawne przyjecie, ze poszczegblne roszczenia oparte na tych przepisach maja
charakter niesamodzielny, podczas gdy z prawidlowej ich wykladni wynika, Ze roszczenia te maja charakter niezalezny
i zasadno$¢ kazdego z nich moze by¢ rozpatrywana odrebnie;

4.5. art. 286 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt. 21 3 p.w.p. poprzez jego bledna wykladnie i niezastosowanie w okoliczno$ciach
faktycznych uzasadniajacych naruszenie praw (...) do znakéw towarowych.

Podnoszac powyzsze zarzuty, powodowie wniesli o uchylenie zaskarzonego wyroku w caloéci i przekazanie sprawy
Sadowi Okregowemu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach calosci dotychczasowego postepowania, w
tym postepowania apelacyjnego, a w razie nieuwzglednienia tego wniosku o zmiane zaskarzonego wyroku w caloSci
poprzez uwzglednienie powodztwa w caloéci (lub ewentualnie w czedci, w jakiej Sad Apelacyjny uzna powbddztwo
za uzasadnione) i zasadzenie kosztow postepowania za obie instancje, w tym o zasadzenie od pozwanego na rzecz
powoddéw zwrotu, wedlug norm prawem przepisanych, kosztéw postepowania za wszystkie instancje, w tym zwrotu
kosztow zastepstwa procesowego w maksymalnej wysokoS$ci przewidzianej przepisami prawa, a w kazdym przypadku,
na podstawie art. 380 k.p.c., rozpoznanie postanowienn dowodowych Sadu Okregowego z dnia 22 czerwca, 30 lipca i 2
grudnia 2015 r., w ktérych Sad ten oddalil wnioski dowodowe powod6éw wymienione w punkcie 2.2 petitum apelacji
i w konsekwencji, o dopuszczenie i przeprowadzenie tych dowodoéw w postepowaniu apelacyjnym, za$ na podstawie
art. 382 k.p.c. przeprowadzenie dowodu z dowodéw wymienionych w punkcie 2.3 petitum apelacji, ktére zostaly
pominiete przez Sad Okregowy, a takze dowodu z opinii prof. R. S. z dnia 17 lutego 2016 r. i opinii prof. E. N. z
dnia 18 lutego 2016 1., przy czym powotanie tych dowodéw przed Sadem I instancji nie bylo mozliwe, gdyz te opinie
zostaly sporzadzone po wydaniu zaskarzonego wyroku, w zwigzku z zawartymi w zaskarzonym wyroku twierdzeniami



iocenami; na wypadek nieuznania przez Sad Apelacyjny tych dowodéw, wnosimy o traktowanie tych opinii jako czesci
stanowiska procesowego powodéw. Ponadto wnieéli o przedstawienie przez Sad Apelacyjny — na podstawie art. 390
§ 1 k.p.c. — Sadowi Najwyzszemu wskazanych zagadnien prawnych budzacych powazne watpliwoSci.

Jednocze$nie, na wypadek uznania przez Sad Apelacyjny, ze zadania, o ktérych mowa w punkcie 2.1 i 2.2 petitum
pozwu, w brzmieniu sprecyzowanym pismem z dnia 28 wrze$nia 2015 r., nie sa precyzyjne i z tego powodu nie
moga by¢ uwzglednione, dodatkowo sprecyzowal tre$¢ zadan (w ramach zakresu dotychczasowych zadan pozwu i jego
podstawy faktycznej i prawnej) pozwu w nastepujacy sposob:

(a) punktowi 2.1 nadal brzmienie: ,,dotychczasowych opakowan, w ktorych ciastka ,,(...) od W.” byly wprowadzane do
obrotu w okresie od marca do listopada 2012 r., tj. o wygladzie jak na zdjeciu, i innych odmian takiego opakowania
réznigcych sie kolorem (deskryptorem smaku) lub rozmiarem",

(b) punktowi 2.2 nadal brzmienie: ,opakowan ciastek ,,(...) od W.” podobnych do opakowan, w ktérych ciastka ,,(...)
od W.” byly wprowadzane do obrotu w okresie od marca do listopada 2012 r., tj. o wygladzie jak na zdjeciu, i
innych odmian takiego opakowania rézniacych sie kolorem deskryptorem smaku lub rozmiarem”, a ewentualnie — na
wypadek nieuwzglednienia powodztwa w takim brzmieniu:

(c) punktowi 2.1 nadal brzmienie: ,dotychczasowych opakowan, w ktorych ciastka ,,(...) od W.” byly wprowadzane do
obrotu w okresie od marca do listopada 2012 r., tj. opakowan okraglych ciastek z z6ltobrgzowym spodem i brazowym
wierzchem zawierajacych centralnie umieszczona wypuklosé (tj. ciastka typu J.), ktérych gorna cze$é skonstruowana
jest z lacznym uzyciem nastepujacych cech:

(i) Srodkowa cze$é z dominujacym w tle kolorem granatowym z duzym lekko pochylonym znakiem towarowym E.W.
w gornej czedci, pod ktérym mniejsza czcionka napisana jest nazwa produktu ,(...) od W.”; a pod nig oznaczenie
wskazujgce na odmiane smakowa;

(ii) w prawej czeSci znajduje sie wizerunek calego lub przepolowionego okraglego ciastka z zéttobrazowym spodem i
brazowym wierzchem, zawierajacego centralnie umieszczong wypukloéé (ciastka typu J.) umieszczony na tle owocéw
stanowiacych deskryptor smaku;

(iii) w lewej czesci opakowania znajduje sie otwarcie (otwdrz-zamknij), a w lewym dolnym rogu z za wizerunku owocu
bedacego deskryptorem smaku widoczne sa wizerunki ciastek ulozonych tak jak ciastka znajdujace sie w Srodku
opakowania,

(iv) wymiary opakowania: wys. 55-60 mm, szer. 70-75 mm, dl. 175-180 mm (opakowania pojedyncze) lub wys. 55-60
mm, szer. ok. 145 mm, dt. 175-180 mm (opakowania podwojne);

(d) punktowi 2.2 nadal brzmienie: ,opakowan ciastek ,,(...) od W.” podobnych do opakowan, w ktorych te ciastka byly
wprowadzane do obrotu w okresie od marca do listopada 2012 r., tj. opakowan okraglych ciastek z z6ttobrazowym
spodem i bragzowym wierzchem zawierajacych centralnie umieszczong wypukloéé (ciastka typu J.), ktérych gérna
cze$¢ skonstruowana jest z lacznym uzyciem nastepujacych cech:

(i) srodkowa cze$¢ z dominujgcym w tle kolorem granatowym z duzym lekko pochylonym znakiem towarowym E.W.
w gornej czesci, pod ktérym mniejsza czcionka napisana jest nazwa produktu ,,(...) od W.”, a pod nig oznaczenie
wskazujace na odmiane smakowa;

(ii) w prawej czeSci znajduje sie wizerunek calego lub przepolowionego okraglego ciastka z z6ltobrazowym spodem i
brazowym wierzchem zawierajacego centralnie umieszczona wypukltoé¢ (ciastka typu J.) umieszczony na tle owocow
stanowiacych deskryptor smaku;



(iii) w lewej czeéci opakowania znajduje sie otwarcie (otworz- zamknij), a w lewym dolnym rogu z za wizerunku
owocu bedacego deskryptorem smaku widoczne sa wizerunki ciastek utozonych tak jak ciastka znajdujace sie w §rodku
opakowania;

(iv) wymiary opakowania: wys. 55-60 mm, szer. 70-75 mm, dl. 175-180 mm (opakowania pojedyncze) lub wys. 55-60
mm, szer. ok. 145 mm, d}. 175-180 mm (opakowania podwdjne).

W odpowiedzi na apelacje pozwany wniost o jej oddalenie w catoéci i zasadzenie kosztéw postepowania apelacyjnego
wedlug norm przepisanych, w tym kosztéw zastepstwa procesowego.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:

Apelacja powodéw byla zasadna, o ile zmierzala do uchylenia zaskarzonego wyroku, aczkolwiek nie wszystkie
podniesione w niej zarzuty byly zasadne.

W pierwszej kolejnoéci nalezy wskazaé, ze niezasadny byl zarzut dotyczacy naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. W
orzecznictwie stusznie przyjmuje sie, ze niedostatki uzasadnienia wyroku moga by¢ przyczyna uwzglednienia apelacji
tylko w sytuacjach szczegoblnych, gdy w ogodle nie pozwalaja na poznanie motywow, jakimi kierowat sie sad wydajac
rozstrzygniecie. W obecnym modelu apelacji sad drugiej instancji jest sadem, ktory nie tylko na podstawie tresci
uzasadnienia bada prawidlowos$é decyzji sadu pierwszej instancji, ale rozpoznajac merytorycznie sprawe, uprawniony
jest takze do samodzielnej oceny materialu dowodowego zgromadzonego przez ten sad oraz, ewentualnie, takze
w postepowaniu apelacyjnym. Innymi slowy, jedynie w przypadku uchybien w sporzadzeniu uzasadnienia, ktore
faktycznie uniemozliwiaja sadowi wyzszej instancji kontrole, czy prawo materialne i procesowe zostalo prawidtowo
zastosowane, zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. moze okazac¢ sie skuteczny.

Nie sposob stwierdzié, aby uzasadnienie wyroku Sadu I instancji nie poddawalo sie kontroli instancyjnej, jako
ze wynika z niego, z jakich przyczyn Sad ten oddalil powodztwo, za$ ewentualne nie mialy znaczenia dla oceny
uzasadnienia z omawianego punktu widzenia. Natomiast nie uzasadnia zarzutu naruszenia tego przepisu okolicznos$¢,
ze strona w odmienny sposéb ocenia material dowodowy zebrany w sprawie. To, ze Sad Okregowy pewnych elementow
stanu faktycznego nie wyeksponowal, mimo ze wymagaly one szerszego omoéwienia, jak rowniez, ze uzasadnienie
zawiera pewne sprzecznos$ci, nie oznacza naruszenia powolanego przepisu.

Nie mozna zgodzié sie z zarzutami apelacji, ze Sad Okregowy mial ,wyrazny problem ze zdefiniowaniem istoty
sprawy”. Sad ten rozpatrywal sprawe z réznych punktéw widzenia, pod ré6znymi aspektami, zaréwno w kontekscie
opakowan i innych elementéw odnoszacych sie do produktéow stron, czynow nieuczciwej konkurencji, jak i naruszenie
znakow towarowych. W tym aspekcie byla rozwazana kwestia nieuczciwego wprowadzenia do obrotu ,(...) od W.”,
przy czym dotyczyla ona wszystkich tych aspektéow. To, ze Sad Okregowy przyjal istnienie szeregu niezaleznych od
siebie przestanek mogacych niweczy¢ mozliwosé uwzglednienia powbddztwa, nie oznacza, ze nie okreslil przedmiotu
sporu. Faktem jest natomiast, o czym bedzie mowa ponizej, ze nie rozpoznal w ogodle czesSci roszczen, zwigzanych np.
z postanowieniem o zabezpieczeniu, a to z uwagi na to, ze uznal niezasadno$¢ powodztwa co do zasady, jak rowniez
pominal szereg dowodéw, ktore byly niezbedne do rozstrzygniecia. I w tym konteks$cie mozna moéwié o nierozpoznaniu
istoty sprawy, o czym bedzie mowa ponizej.

Sad Okregowy podnidsl, ze roszczenia powoddw byly w czesci niejednoznaczne, co samo w sobie umiato uniemozliwi¢
ich uwzglednienie, co mialo dotyczy¢ kwestii niesprecyzowania opakowan produktow, ktoérych roszczenia mialy
dotyczy¢ oraz niesprecyzowania ewentualnych przeprosin. Faktem jest, ze w pierwotnym brzmieniu petitum pozwu
odniesiono sie do ,dotychczasowych opakowan”, ale pdzniej nastepowala ich modyfikacja. Jednak w pi$mie
procesowym z dnia 28 wrze$nia 2015 r. zostaly doprecyzowane roszczenia negatoryjne w ten sposob, ze pojecie
»dotychczasowych opakowan” zostato uzupelione poprzez dodanie sformulowania: ,w ktorych ciastka ,,(...) od W.”
byly wprowadzane do obrotu w okresie od marca 2012 r. do listopada 2012 r.”. W zwiazku z tym nie mozna zgodzic¢
sie ze stanowiskiem Sadu I instancji, Ze nie wiadomo jakie opakowania zostaly objete zgloszonymi roszczeniami. Co



wiecej, z analizy uzasadnienia zaskarzonego wyroku nie ulega watpliwosci, ze dla Sagdu Okregowego jasne bylo, jakich
opakowan dotyczy spor, gdyz do nich wlaénie sie odnosil, dokladnie je opisujac. O ile precyzja w sformulowaniu
zadania pozwu jest wymagana, to nie oznacza to, ze musi zosta¢ doslownie opisane oznaczenie czy opakowanie. Nadto,
jak stlusznie podnosili powodowie, skoro pozwany, a nastepnie Sad Okregowy odnosili znaczna cze$¢ elementéw do
domeny publicznej, jako wykorzystywanych przez ,wielu” producentow ciastek J., a — wedlug powodéw — ryzyko
konfuzji miala wynikaé z caloksztaltu opakowania, Sci§le okreslonej jego kompozycji, wielkoSci, gramatury itd., to
wladciwe bylo odwolanie sie do $cisle okreslonego opakowania, a nie okreslenie tych opakowan w sposob opisowy.
Istotne jest, czy zadanie jest sprecyzowane na tyle, ze pozwala okre§li¢ zakres podmiotowy i przedmiotowy, aby sad
rozpoznajacy sprawe wiedzial, co ma rozstrzygnaé. Co wiecej, w realiach niniejszej sprawy wystarczajaco precyzyjne
bylo juz samo okreflenie ,,opakowanie ,(...) od W.””, gdyz samo w sobie jednoznaczne identyfikowalo to sporne
opakowania, gdyz wiadomo, ze chodzito o opakowania stosowane wlasnie w okresie od marca 2012 r. (wprowadzenie
produktu do obrotu) do listopada 2012 r. (zabezpieczenie). Niezasadne bylo wiec odwolanie sie art. 321 k.p.c., ktory
zostal powolany jako mozliwy przepis, ktéry moglby zosta¢ naruszony, z ktéry zabrania sadowi rozpoznajacemu
sprawe wykraczania poza zadanie wskazane w pozwie. Sad jest zwiazany granicami zadania, co jednak nie oznacza, ze
jest takze zwigzany w sposéb bezwzgledny samym sformulowaniem zgloszonego zadania. Jak wskazal Sad Najwyzszy
w wyroku z dnia 28 czerwca 2007 r. (IV CSK 115/07, Legalis nr 171992), zwiazanie granicami zadania nie oznacza,
ze sad jest zwigzany w sposob bezwzgledny samym sformulowaniem zgloszonego zadania (zob. wyrok SN z dnia 14
grudnia 1976 r., IV CR 525/76, Legalis nr 19798). Jezeli tre$¢ zadania sformulowana jest niewladciwie, niewyraznie
lub nieprecyzyjnie sad moze, a nawet ma obowiazek odpowiednio je zmodyfikowaé, jednakze zgodnie z wola powoda i
w ramach podstawy faktycznej powddztwa. Oczywiscie ingerencja sadu w tym zakresie nie moze by¢ zbyt daleko idaca.
W tym przypadku chodzi wylacznie o nadanie ujawnionej w tresci pozwu woli powoda poprawnej jurydycznie formy.
W realiach niniejszej sprawy, gdy tre$¢ zadania zostala odpowiednio sformulowana, nadto powodowie wielokrotnie
w pismach procesowych opisywali sporne opakowania, ilustrujac je réwniez przy uzyciu kolorowych zdjeé¢, nie mozna
moéwié o niedostatecznym sformulowaniu zadania pozwu. O ile niedostateczne sprecyzowanie w zadaniu pozwu
kompozycji kolorystycznej, ktorej usuniecia domaga sie powdd, skutkuje oddaleniem powddztwa, gdyz zadanie pozwu
powinno byé¢ mozliwie skonkretyzowane, poniewaz dopiero konkretna tre$¢ moze by¢ poddana weryfikacji przez
organ stosujgcy prawo, to nie oznacza to jednak, ze sad orzekajacy jest SciSle zwigzany wskazanym przez powoda
zadaniem. Zakres dzialan sadu wyznacza tu art. 321 k.p.c., rozumiany w zgodzie z zasadami procesu cywilnego. W
Swietle tego przepisu, redukcja zadan pozwu jest dopuszczalna, w szczego6lnoSci przez ograniczenie zakresu zadania
czy tez jego uscislenie, o ile sad nie wykroczy przez to poza podstawe faktyczng i prawna powodztwa. W przypadku
skomplikowanych spraw powdd, aby unikna¢ ryzyka oddalenia powddztwa, musialby uksztaltowac tre$¢ pozwu w
postaci kilku, kilkunastu albo nawet wiecej sformulowan odnoszacych sie do tego samego zadania, zblizonych do siebie
i przywolanych kolejno, na wypadek nieuwzglednienia wczeéniejszego. Z oczywistych wzgledow takie rozwigzanie
byloby nadmiernym formalizmem, a ponadto w sposéb nieuzasadniony redukowaloby samodzielno$¢ sadu przy
wyrokowaniu (zob. wyrok SN z dnia 3 czerweca 2009 r., IV CSK 61/09, OSG 2010, nr 3, poz. 21). Poza tym, gdyby Sad
Okregowy uznal, Ze roszczenia sg sformulowane zbyt szeroko i konieczne jest ich zawezenie, byt wladny i zobowigzany
dokona¢é stosownych modyfikacji.

Powyzsze wywody odnosza sie rowniez do zadanie opublikowania przeprosin, ktére Sad Okregowy uznal za zbyt
ogoblne oraz niejasne w sformulowaniu i mialo nawet nie wskazywaé, za jakie konkretnie naruszenie sankcja ta
mialaby zosta¢ nalozona na pozwanego, gdyz nie odnosilo sie do stwierdzonego czynu nieuczciwej konkurencji, a
dotyczylo ogoélnie dzialan sprzecznych z prawem. Jak wskazuje sie w piSmiennictwie, zadanie ztozenia o§wiadczenia
powinno precyzowac konkretng jego tre$¢, miejsce i zasieg publikacji, wielko$¢ czcionki, terminy i czestotliwoéé. Tresé
o$wiadczenia powinna odpowiadaé zakresowi i rodzajowi naruszenia intereséw przedsiebiorcy. Wbrew stanowisku
Sadu Okregowego, tres¢ wskazanego w pozwie o§wiadczenia nie byla tak dalece ogolnikowa, ze nie mogla prowadzi¢
do uwzglednienia zadania. Powodowie okreslili wyraznie termin, sposob publikacji, zasieg, forme, rozmiar czcionki, i
zasadniczy watek sprawy prowadzacy do naruszenia praw powodow poprzez dopuszczenie sie przez pozwanego czynu
nieuczciwej konkurencji i naruszenia praw wlasno$ci intelektualne;j. Jezeli Sad Okregowy doszedlby do przekonania,
ze np. ktory$ z zarzucanych przez powodow czynéw mial miejsce, powinien ten czyn sprecyzowaé w odniesieniu
do konkretnego przepisu ustawy. To do sadu orzekajacego nalezy prawna kwalifikacja czynu, w wyniku czego



jest on wladny do wskazania w treSci o§wiadczenia doktadnie, ktore przepisy zostaly naruszone, jesli uzna to za
konieczne. Jezeli tre$¢ zadania sformulowana jest niewlaéciwie, niewyraznie lub nieprecyzyjnie, sad moze, a nawet
ma obowigzek odpowiednio ja zmodyfikowaé, jednakze zgodnie z wola powoda i w ramach podstawy faktycznej
powodztwa. Wehodzi tu réwniez w gre sprecyzowanie treSci o§wiadczenia przez opisanie w o$wiadczeniu postaci czynu
nieuczciwej konkurencji i jego skutkow.

Istota zaskarzonego orzeczenia sprowadzala sie do konstatacji, ze znak E.W., jest tak silny, silg tradycji i renomy marki,
ze chroni uprawnionego, tj. spoétke (...), od wszelkiej odpowiedzialnoSci, w szczeg6lnoéci z tytulu popekienia czynu
nieuczciwej konkurencji, co niejako zwalnia pozwanego z obowiazkéw odroézniania sie od konkurentéw w ramach
uczciwej konkurencji rynkowej, gdyz stanowi taki wyr6znié, ze nie jest mozliwe zaistnienie konfuzji, a jezeli juz, to
zdecydowanie wyraza sie ona w sformulowaniu ,,(...) sa3 od W.”, skoro (...) wywodza sie historycznie od dawnego
W. i przez lata byly opatrywane jego znakiem, za$ same (...), chociaz s3 jedna z najmocniejszych i najbardziej
rozpoznawalnych na rynku polskim marek, nie korzystaja z ochrony, albowiem konsumenci nie potrafig wskaza¢ ich
aktualnego producenta, a kojarza ten produkt wlasnie z W.. Jednocze$nie Sad Okregowy wielokrotnie podkre§lal, ze
same opakowanie nie moze korzystac z ochrony ani na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ani na
podstawie prawa wlasnosci przemyslowej, zas renoma (...) jest ograniczona — co najwyzej — wlasnie do stowa (...). Przy
tym istotne jest, ze Sad Okregowy dokonal normatywnej oceny materialu dowodowego i zaistnialych zdarzen, uznajac,
Ze nie ma potrzeby przeprowadzac szeregu dowodow, gdyz wystarczajace jest postawienie sie w roli tzw. przecietnego
konsumenta. Jednoczes$nie bezsporne bylo, ze powodowie nie kwestionowali istnienia praw pozwanego do oznaczenia
E.W.. Nie to bylo jednak istota problemu, gdyz juz w tym momencie nalezy wskazaé, ze prawa przedsiebiorcy do
renomowanego znaku towarowego nie zwalniaja go z obowiazku poszanowania intereséw innych uczestnikoéw obrotu,
a wiec zachowania zasad uczciwej konkurencji. Wykonujac wlasne prawo, przedsiebiorca powinien zwaza¢, czy nie
narusza intereséw innych uczestnikoéw obrotu gospodarczego lub im nie zagraza.

Sad Apelacyjny zgadza sie z wywodami prawnymi Sadu Okregowego dotyczacymi przepisow prawa wlasnos$ci
przemystowej i brakiem podstaw ich zastosowania w realiach niniejszej sprawy. Nie ma potrzeby wiec ich szerszego
powtarzania, wystarczajace sie odwolanie sie do nich, tym bardziej, ze z treéci apelacji powodéw wynika, ze
tak naprawde kwestionuja oni rozstrzygniecie Sgdu I instancji w odniesieniu do przepiséw ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. I w tym zakresie z wiekszo$cia zarzutéw nalezalo sie zgodzic.

Sad Okregowy uznal rowniez, ze znak towarowy (...) nie pelni obecnie prawidlowo swojej funkeji ze wzgledu na
opisowo$¢, a stanowi dla konsumenta informacje o rodzaju samego produktu, tj. o ciastku biszkoptowym oblanym
czekolada z galaretka w $rodku, a nie o konkretnym produkcie wystepujacym na rynku, czyli ten znak mozna poréwnac
do oznaczen typu krowki czy sezamki. Trudno tak naprawde dociec, na jakiej podstawie Sad ten wyciagnal tego typu
wniosek. Mozna domniemywac, ze spowodowala to sytuacja, ze na opakowaniu byl usytuowany znak E.W., ktory
stworzyt skojarzenie ,,(...) sa od W.”. Ta okoliczno$¢ nie zostala wykazana w tym postepowaniu, a — co istotne — Sad
Okregowy oddalil wnioski o dopuszczenie dowodu z opinii bieglych, ktérych przedmiotem miala by¢ miedzy innymi
ta kwestia. Dodatkowo Sad Okregowy pominal kolejne dowody przedlozone przez powodoéw, z ktorych wynikaé by
miala wysoka rozpoznawalno$¢ (...) i brak znaczenia dla konsumentéw znaku towarowego E.W. na opakowaniu
Delicji”, a takze brak przywiazywania przez konsumentéw znaczenia do pochodzenia (...) przy podejmowaniu decyzji
zakupowej (opinie prywatne), o czym bedzie mowa ponizej. Nie jest konieczne, aby znak towarowy precyzyjnie
informowat o tozsamo$ci producenta towaru lub $wiadczacego ustuge. W rzeczywistoS$ci, wystarczy, ze znak towarowy
pozwala zainteresowanym odbiorcom na odroéznienie towaru lub ushugi od towaréw lub ustug o innym pochodzeniu,
umozliwiajac w ten sposob konkluzje, ze wszystkie oznaczane towary lub uslugi zostaly wytworzone pod kontrola
jednego przedsiebiorstwa, ktoremu mozna przypisa¢ odpowiedzialno$¢ za ich jako$¢ (zob. wyrok Sadu I instancji z
dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie T-618/14 Grupo Bimbo vs. OHIM ). Jest to o tyle istotne, ze mamy tu do czynienia
z produktem kupowanym masowo, ktory jest czesto kupowany impulsywnie. Nalezy zgodzi¢ sie z pozwanym, ze w
takiej sytuacji konsumenci niejednokrotnie nie wiedza jak sie nazywa producent, czy tez przedsiebiorstwo, z ktérego
pochodzi dany produkt. Istotny dla konsumenta nie jest producent, lecz przynaleznoé¢ produktu do marki. Wystarczy
tu podaé marki typu C.C., F., A,, czy S., w odniesieniu do ktorych liczy sie wlaénie marka i nie bedzie bledem zalozenie,



Ze przecietny konsument nie zna ani producenta, ani dystrybutora. Poza sporem byto, ze (...) byly i sa oznaczane
w sposéb prawidlowy i zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie oznaczania opakowan produktéw
spozywezych. Jesli Sad Okregowy powolal sie na liczne badania i rankingi, z ktérych jednoznacznie wynika, ze (...)
to jedna z najsilniejszych i najbardziej popularnych marek, to stwierdzenie, ze dla konsumentéw (...) to oznaczenie
opisowe, takie jak krowki czy sezamki, nie ma uzasadnienia, a przynajmniej oparcia w materiale dowodowym. Tym
bardziej nie jest zasadne odwolanie sie do normatywnej koncepcji, w ktérej Sad ten postawit sie w roli przecietnego
konsumenta. Takiej koncepcji Sad Apelacyjny nie podziela. Tak naprawde Sad Okregowy nie wyjasnil dlaczego przyjal,
ze (...) pelnia przede wszystkim funkcje oznaczenia rodzajowego, skoro — jak mozna rozumie¢ z decyzji procesowych
— pominal wszelkie badania zlecone przez strony (tzw. opinie prywatne), w tym réwniez pozwanego, ktore odnosily
sie do tej kwestii, a nie mamy tu do czynienia z notoria powszechna. Co wiecej, na takie okoliczno$ci zostal takze
zgloszony dowod z opinii bieglego (w odpowiedzi na pozew), ktéry jednak Sad Okregowy oddalil. W konsekwencji
tego typu ustalenia sg bezpodstawne, gdyz nie zostaly poparte jakimikolwiek dowodami. Sad ten bowiem w ogoble nie
ocenil nawet dowodow przedlozonych przez pozwanego w tym zakresie.

Kolejng kwestia bylo ustalenie Sadu Okregowego, ze renoma dotyczy jedynie znaku slownego (...), a zaden z
powoddéw nie ma odrebnej renomy w zakresie szaty graficznej i uktadu opakowania od renomy znaku towarowego
E.W.. Renoma to utrwalone, gleboko zakorzenione w §wiadomo$ci wyobrazenie o walorach towaru, oczekiwanych i
niezawodnie spelnianych cechach (U. Prominska, Prawo do znaku towarowego a wolno$¢ konkurencji, PiP 1998, nr
2, S. 46-47). Sad Najwyzszy wskazal za$, ze wyrdznienie znakow renomowanych nastepuje przy zastosowaniu innego
kryterium niz to, ktére pozwala wyr6znié¢ grupe znakdw powszechnie znanych. Renoma znaku oznacza bowiem jego
site atrakcyjna, warto$¢ reklamowa oraz zdolno$¢ do stymulowania zbytu oznaczonego nim towaru. Jest to zatem
kryterium odwolujace sie raczej do szczegdlnej jakosci znaku towarowego, niz do stopnia jego znajomos$ci. Wyraza
sie zapatrywanie, ze znakiem renomowanym jest taki znak, ktéory — w odréznieniu od znakéw peliacych funkcje
wskazania pochodzenia towaru — realizuje czysta funkcje przyciagania klienteli (zob. wyrok SN z dnia 7 marca 2007
r., I CSK 428/06, Lex nr 278685). Jednocze$nie powodowie powolywali sie na opinie R. S. zalaczona do apelacji,
ktéra zostala sporzgdzona po wydaniu wyroku przez Sad I instancji. Wbrew wywodom apelacji, Sad ten slusznie
ograniczyt — co do zasady — zakres renomy stuzgcej oznaczeniom zwigzanym z (...) do warstwy stownej znaku stownego
(...), a nie kwestii wizerunku opakowania. Czym innym jest za$§ kwestia, ze (...) sa niejako nierozerwalnie zwigzane
z charakterystycznym opakowaniem, ktorego kluczowe elementy pozostaja niezmienne od wielu lat i rozwijaja sie
ewolucyjnie. Konsument moze oczywiScie bra¢ pod uwage przy zakupie opakowanie i moze istnie¢ zwiazek pomiedzy
samym produktem a jego opakowaniem. Opakowanie moze by¢ jednym z podstawowych elementéw oddzialywania
na rynek, np. charakterystyczne opakowania produktéow M.. W zwiazku z tym zgodzi¢ sie nalezy, ze ustalenie Sadu
Okregowego, jakoby konsument odrdznial (...) wylacznie po warstwie slownej oznaczenia, jest calkowicie dowolne i
oderwane od do$wiadczenia zyciowego, a nadto jest sprzeczne z wezedniejszym wywodem tego Sadu, iz (...) sa obecnie
produktem majacym szczegolng pozycje w SwiadomosSci wielu konsumentéw. A na tle dopuszczonego materialu
dowodowego nie znajduje zadnego uzasadnienia stanowisko Sagdu Okregowego, niejako powtérzone za pozwanym,
ze jedyna sila przyciagania (...) wynika ze skojarzenia (...) z W. i ze to znak E.W. jest no$nikiem skojarzen o tym
produkcie. Do takiej konkluzji niezbedne bylo przeprowadzenie dowodéw w postaci opinii prywatnych, a nastepnie
dowodu z opinii bieglego sadowego, ktore byly zglaszane przez strony. Dopiero na podstawie caloksztaltu materialu
dowodowego, oceniajac go w oparciu o art. 233 § 1 k.p.c., mozna byloby ewentualnie wyciagna¢ taki wniosek.

Nie mozna réwniez zgodzi¢ sie ze stanowiskiem Sadu I instancji odno$nie do koloru granatowego, bedacego —
w przekonaniu tego Sadu — niejako ,kolorem firmowym” pozwanego, ze od poczatku byl uzywany w odniesieniu
do produktéw przedsiebiorstwa (...) i z tego powodu jest on kolorem rozpoznawczym wszystkich produktow
wedlowskich. Tymczasem chociazby z zeznan §wiadka A. G. wynikalo, ze ,.ten kolor szczeg6lnie intensywnie zaczal by¢
uzywany od roku dziewieédziesigtego pierwszego, kiedy firme przejela firma (...). Miedzy rokiem dziewiec¢dziesigtym
pierwszym a dziewieédziesiatym dziewiatym, coraz wiecej opakowan bylo w tym kolorze”. Takze w latach 9o-tych
uksztaltowalo sie zblizone do obecnego kompozycyjnie i kolorystycznie opakowanie (...) i woéwczas tez spotka (...).W.
zaczela intensywniej stosowaé kolor granatowy na (...), ktére wowczas stanowily jeden z produktéw W.. Tymczasem
jak wynikalo z materialu dowodowego, wiele sztandarowych, tradycyjnych i bedacych najdtuzej na rynku opakowan



pozwanego nie jest w ogdle oznaczanych kolorem granatowym, a napis E.W. nie jest na granatowym tle, np. P. M.,
czekolada (...), czy pralinki. Skoro wiec uzycie koloru granatowego nie bylo bezwzglednie stosowanym standardem
wyrdzniajacym wszystkie produkty pozwanego, to jest oczywistym, ze mial on mozliwosci, aby wprowadzi¢ na rynek
»(...) od W.” w opakowaniu odmiennym kolorystycznie od opakowania (...). Sad Okregowy przyjal, powotujac sie na
zeznania pracownikéw L., ze wprowadzenie takiego, a nie innego opakowania ,(...) od W.” stanowilo autonomiczng
decyzje pozwanego, z wykorzystaniem elementéw z domeny publicznej, przy wykorzystaniu renomowanego znaku
towarowego. Tyle, ze te ,dlugie prace koncepcyjne” doprowadzily do zastosowania opakowania tudzaco podobnego
do opakowania (...) i to wowczas, gdy na tych przestal pojawiaé sie znak towarowy W.. Zastosowanie koloru
granatowego w polgczeniu z tozsamymi kolorami wskazujacymi na odmiany smakowe bylo zatem $wiadomym
wyborem pozwanego.

Co wiecej, jak stusznie zauwazyli powodowie, nawet wykazanie silnego zwigzku z konkretnym kolorem, co do ktérego
stronie nie shuzg prawa wylaczne, nie moze usprawiedliwia¢ wprowadzenia do obrotu nowego produktu, jesli w ten
sposob nastapi zblizenie do innego produktu. Natomiast w odniesieniu do (...) tylko krotkie serie okoliczno$ciowe lub
specjalne odmiany tego produktu nie byly opatrywane kolorem granatowym. Co charakterystyczne, Sad Okregowy
stwierdzil, ze uzycie koloru granatowego na opakowaniach ,(...) od W.” pelni funkcje identyfikacyjna i odrézniajaca,
pomimo tego, ze chodzito tu o produkt zupeklnie nowy na rynku, natomiast w wypadku (...), dla ktérych dominujacym
kolorem na opakowaniu niezmiennie od lat 9o. XX w. jest kolor granatowy, kolor ten takiej funkcji nie pelni. Te
ustalenia Sagdu Okregowego nie tylko nie zostaly poparte zadnymi dowodami, ale takze sa wewnetrznie sprzeczne oraz
nielogiczne. Jednocze$nie Sad ten oddalil wnioski dowodowe, w tym z opinii prywatnych, z ktérych mialo wynikac,
ze kolor granatowy jest obecny na opakowaniach (...) i w tym ksztalcie (...), ktére byly liderem na rynku ciastek
w polewie czekoladowej, byly intensywnie reklamowane i otrzymaly tez wiele nagrod, a jednocze$nie pozwany (ani
zaden inny podmiot) nie ma praw wylgcznych do koloru granatowego, w szczego6lnosci zaden odcien tego koloru
kolor ten nie zostat zarejestrowany jako znak towarowy pozwanego. Nie wszystkie produkty pozwanego sa oznaczana
kolorem granatowym w ogdle, ten byt bowiem dedykowany przede wszystkim dla czekolad, i nie znajduje uzasadnienia
stanowisko, ze opakowanie ,,(...) od W.” wpisuje sie jednoznacznie w game produktéw pozwanego. Adresowane
do sklepéw broszury marketingowe ,(...) od W.” zostaly przygotowane w kolorystyce odmiennej od opakowan,
a zatem nic nie stalo na przeszkodzie, by podobng kolorystyke mialo tez opakowanie. O ile faktycznie pozwany
zastosowal w swoim opakowaniu niektore elementy wspolne dla ciastek J., ktére to elementy nie sg chronione
prawami wylacznymi i naleza do domeny publicznej, to nie oznacza to zwolnienia pozwanego z mozliwo$ci naruszenia
przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, chociaz powodowie nie twierdzili, ze przystuguja im prawa
bezwzgledne do ksztaltu ciastka czy elementoéw technicznych konstrukeji opakowania. Brak praw wylgcznych nie jest
bowiem przeszkoda w udzieleniu ochrony na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przy czym
uzasadnione jest poszukiwanie w jej przepisach Srodkéw ochrony dla opakowan (zob. np. K. Jasinska, Relacja
ochrony przyznanej na podstawie u.z.n.k. do wylacznych praw wlasnosci intelektualnej na przykladzie problematyki
nasladownictwa opakowan, ZNUJ 2009, nr 1, s. 86 i n.). Czynnikiem pozbawiajacym opakowania ochrony przed
nieuczciwg konkurencja nie jest to, ze niektore jego elementy naleza do domeny publicznej. W razie przeciwnego
wniosku ochrona w wielu wypadkach bylaby albo iluzoryczna, albo w ogble nie istniala. Co istotne, jak wynikalo
z materialu dowodowego, w momencie wprowadzenia do obrotu ,(...) od W.” na rynku J. (...) nie bylo opakowan
podobnych do opakowania (...) w takim stopniu, jak to mialo miejsce w odniesieniu do produktéw L. (pozwany
nie wykazal okoliczno$ci przeciwnej). W wyniku takiego, a nie innego zastosowania pewnych standardéw (pozwany
mial prawo stosowac te standardy), odwolujac sie do kolorystyki wlaénie (...), pozwany stworzyl opakowanie ,,(...)
od W.”, w ktorym — jak to slusznie zauwazyli powodowie — dokladnie skopiowal kompozycje elementow (...),
jak wymiary zewnetrzne, liczba i wielko$¢ ciastek i w rezultacie gramatury opakowan i charakterystyczny sposéb
zamkniecia, a nadto zastosowal kolor granatowy, co spowodowalo, zZe zewnetrzna posta¢ opakowania ,(...) od W.” byla
tludzaco podobna do (...). Zeznania pracownikéw pozwanego, jakoby opakowania znacznie sie r6znily, nie znajdowaly
uzasadnienia. Wbrew wywodom Sadu Okregowego, stworzylo ro wysokie ryzyko konfuzji i bez znaczenia pozostawaly
tu wywody dotyczace samego ciastka J.. Oczywiste jest bowiem, ze pozwany mial prawo wprowadza¢ ciastka J. do



obrotu, ale istota byto wizualne podobienstwo obydwu produktéw na pdlce. Istnienie podobienstwa mialy potwierdzac
przedlozone przez powoddw ekspertyzy, wnioski co do ktérych zostaly oddalone (o czym bedzie mowa ponizej).

Jak slusznie zauwazyl Sad Najwyzszy, istotne znaczenie dla oceny podobienstwa produktéw z punktu widzenia art. 13
ust 1 u.z.n.k ma nie sama wielko$¢, forma i ksztalt produktu, lecz wymienione cechy w powigzaniu z opakowaniem,
sam produkt bowiem nie odrywa sie od opakowania, skoro bez niego w ogole nie moze by¢ wprowadzony do obrotu.
Podlegajacym ocenie zatem nie jest sam produkt, ale produkt w opakowaniu. Nawet bowiem w wypadku, gdy
produkt nie jest wierng imitacja innego produktu, moze byé¢ podobny w takim stopniu, ze sposob jego oznaczenia
(albo brak oznaczenia) moze nie by¢ wystarczajacy dla odrdznienia produktu od podobnego produktu innego
producenta (wyrok SN z dnia 16 stycznia 2009 r., V CSK 241/08, Lex nr 484688). Elementem decydujacym o
istnieniu niebezpieczenstwa skojarzenia znakow jest charakterystyczna kompozycja graficzna znaku powodoéw, ktora
zostala powtoérzona w istocie niemal w identyczny spos6b w znaku towarowym pozwanego. I wladnie to ogdlne
wrazenie wizualne, stwarzajace podstawe do pozytywnego wyobrazenia o produkcie pozwanego, decyduje o realnym
niebezpieczenstwie skojarzenia obu znakéw, umozliwiajagcym pasozytnicze korzystanie przez pozwanego ze znaku
powoda oraz prowadzacym do rozwodnienia sily zdolnoéci odrdzniajacej tego znaku i zwigzanej z nim renomy
(zob. wyrok SN z dnia 23 pazdziernika 2008 r., V CSK 109/08, Lex nr 479328). Na rynku wystepuja opakowania
ciastek J. w r6znych kolorach (pomaranczowym, brazowym, zielonym, czy tez bialym), a przedstawiany na nich
wizerunek ciastek zwykle nie przypomina wizerunku widniejacego na opakowaniu (...). Przykladowo, tylko na
(...) (oraz na ,(...) od W.”) widnieje wizerunek ciastka przepolowionego oraz ciastka calego odwroconego do gory
Himprintem”. Co ciekawe, dostepne na rynku ciastka réznia sie nieco rozmiarem samego ciastka i liczba ciastek w
opakowaniach konkurencyjnych produktéw, w wyniku czego ciastka réznych producentéw maja r6zna gramature, a
opakowania r6znig sie rozmiarem. Tymczasem, chociaz jest tu margines swobody, pozwany zdecydowat stworzy¢ ,,(...)
od W.” o gramaturze 147 g i 294 g (pojedyncze i podwdjne opakowanie), czyli dokladnie odpowiadajacej gramaturze
opakowania (...) i o praktycznie identycznym rozmiarze opakowania. Wbhrew zatem zeznaniom cze$ci pracownikow
pozwanego, majac na uwadze tres$¢ art. 233 § 1 k.p.c., niewatpliwie intencja pozwanego bylo stworzenie opakowania
podobnego do (...), a nie byt to wynik ogblnej tendencji panujacej w odniesieniu do opakowan J. (...) na rynku polskim.
Warto tu przytoczy¢ chociazby zeznania Swiadka M. H., dyrektora sprzedazy i marketingu oraz prokurenta L., ze w
trakcie tworzenia opakowania ,,(...) od W.” brano pod uwage wyglad opakowania (...) i fakt, ze (...) postuguja sie
kolorem granatowym. Pozwany zdawal wiec sobie sprawe z ryzyka konfuzji, lecz zaniechal wprowadzenia opakowania,
ktore dostatecznie odrdznialoby sie od opakowania konkurenta, siegajac po nieaktualny wzoér opakowan z 2010 r. i
2011 r., duzo bardziej podobny do (...) niz aktualne opakowania ciastek J. pozwanego.

Nie mozna réwniez nie wskazaé, ze Sad Okregowy oddalil wnioski dowodowe z opinii bieglego sadowego takze na
okoliczno$¢ podobienstwa opakowania, uznajac niezasadnie, ze dla przecietnego konsumenta nie sa one podobne.
Analiza materialu dowodowego prowadzi do wniosku przeciwnego. Oznaczenie produktu ,,(...) od W.” znakiem W.,
do czego oczywiscie pozwany byl uprawniony i czego powodowie nie kwestionowali, nie oznacza samo w sobie
niemozno$ci popekhienia czynu nieuczciwej konkurencji. W wypadku przyjecia odmiennego stanowiska zwolniony
od odpowiedzialno$ci na podstawie przepiséw ustawy bylby kazdy przedsiebiorca, ktéremu przystuguje prawo do
renomowanego znaku towarowego, nawet gdyby wprowadzil na rynek produkt, ktérego wyglad, w tym opakowanie,
niczym nie r6znig sie od tego funkcjonujacego na rynku, o ile oznaczytby ten nowy produkt swoim znakiem. Taka
interpretacja powolanych przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie znajduje uzasadnienia.

Co wiecej, bezsporne bylo, ze pozwany wprowadzil nowy produkt w zasadzie ,po cichu”, gdyz nawet najwieksza
akcja reklamowo-promocyjna, zwiazana z Euro 2012, nie odnosila sie do ,(...) od W.”, z czego mozna wnioskowaé,
ze byl zainteresowany jak najwiekszym poziomem konfuzji. Jak zeznal §wiadek J. I., znamienne bylo to, ze nie
bylo komunikacji wynikajacej z wprowadzenia nowego produktu. Z reguly duzy producent, wprowadzajac wazny
produkt na rynek, podejmuje odpowiednig komunikacje, czy to telewizyjna, czy jaki$ outdoor, czy zmasowana reklame
prasowy, internetowa, ktéra by wspierala nowy produkt. Brak komunikacji mog} sie wigzaé z tym, ze podobienstwo
opakowan dawalo najlepszy potencjal, jezeli chodzi o zwiekszenie sprzedazy i wejscie z odrebna komunikacja,
komunikujacg produkt, ktéry wprowadzono, byloby tak naprawde nieskuteczne, albo byloby przeciw skuteczne, bo



zbudowaloby w glowach konsumentéw to odréznienie. Jak wynikalo z materialu dowodowego, komunikacja ,(...)
od W.” do konsumentéw byla ograniczona do siedmiu dwuminutowych programéw w telewizji (...) emitowanych
raz w tygodniu i prezentujacych wyniki losowan, w ktérych konsumenci mogli wygra¢ bilety na Euro 2012, podczas
ktorych produkt ,(...) od W.” byl eksponowany zaledwie kilka sekund, jako jeden z produktéw (zeznania $wiadka T.
K.). Trudno to nazwa¢ wprowadzeniem na rynek nowego produktu i checia szerszego zapoznania z nim konsumentow,
nawet — jesli wedlug twierdzen pozwanego — ta kampania miala stuzy¢ gtownie promocji marki E.W.. W jej toku
pozwany eksponowal w rézny sposéb swoje produkty jako nowos¢, ale nie ,,(...) od W.”, bedacych w 6wczesnym
okresie faktyczng nowo$cig. W tej kampanii ,,(...) od W.” odgrywaly marginalng i nieistotng role. Zgodzi¢ sie
wiec nalezalo z wywodami apelacji, ze Sad Okregowy dokonal blednych ustalen faktycznych w zakresie znaczenia
kampanii reklamowej w ramach tej imprezy pilkarskiej. Zeznania §wiadkéw bedacych pracownikami pozwanego byly
dodatkowo wewnetrznie sprzeczne, skoro, z jednej strony, ,(...) od W.” nie zostaly wskazane w materiatach kampanii
jako nowos¢, gdyz zostaly za p6Zno wprowadzone do obrotu, a z drugiej strony, decyzja o ich wprowadzeniu do obrotu
nie zostala podjeta nagle, ale z wielomiesiecznym wyprzedzeniem.

Trzeba réwniez wspomnieé, ze w piSémie procesowym z dnia 29 lipca 2015 r. powodowie zglosili wniosek o
przestuchanie $§wiadka M. P. na okoliczno$¢ powstawania opakowania ,Jednych dla W.”, jego projektowania,
wyboru kolorystyki i elementéw towarzyszacych itd. (k. 10271). Byl to tak naprawde jedyny dowodéw wprost na te
okolicznosci, gdyz przestuchiwani Swiadkowie, ktdorzy byli pytani na okoliczno$ci dotyczace opakowan oraz procesu
ich powstawania, zaslaniali sie niewiedza w tym zakresie. Poniewaz jednak pozwany cofnal wniosek zgloszony w
odpowiedzi na pozew (M. P. przestala by¢ pracownikiem pozwanego), Sad Okregowy uznal przeprowadzenie tego
dowodu za bezprzedmiotowe i oddalil wniosek powodow, ale wyciagnal wnioski, ktére w tym zakresie nie wynikaja z
pozostalego materialu dowodowego. Takie twierdzenie bylo przynajmniej przedwczesne, a powinno byé poprzedzone
przynajmniej przestuchaniem ww. §wiadka.

Powyzsze jest o tyle istotne, Ze przestanka udzielenia ochrony na podstawie art. 10 i 13 u.z.n.k. jest wlasnie zaistnienie
ryzyka konfuzji. Zgodzi¢ sie nalezalo z apelujacymi, ze na obecnym etapie postepowania, bez przeprowadzenia
wlaSciwego postepowania dowodowego, wyciggniecie takiego wniosku jest przynajmniej przedwczesne. Sad
Okregowy bezpodstawnie orzekl, ze w okoliczno$ciach sprawy ryzyko konfuzji jest wykluczone, poniewaz:

- umieszczenie na opakowaniu ,,(...) od W.” renomowanego oznaczenia E.W. zawsze wyklucza ryzyko konfuzji,

- wskazuje na to metoda normatywna, w konsekwencji czego pominiete/oddalone zostaly istotne wnioski dowodowe
zgloszone przez powodéw na okoliczno$é konfuzji,

- wynika to z wzorca przecietnego konsumenta.

Istotne jest tu wyjécie od konkluzji, ze kazdy nowy producent wchodzacy na dany rynek lub producent juz istniejacy na
rynku, ale wchodzacy z nowym produktem ma obowigzek takiego zachowania, aby nie doprowadzié do konfuzji, w tym
zadba¢, aby opakowanie nie byto podobne do juz istniejacych na danym rynku. W jego gestii pozostaje, w jako spos6b
to osiagnie. Jak bowiem stusznie wskazal Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 22 stycznia 2010 r. (V CSK 192/09, Lex
nr 564857), wymagana jest ostrozno$¢ przy wprowadzaniu nowego produktu, aby poprzez wprowadzenie do obrotu
bardzo podobnie opakowanego i nazwanego towaru, nie wprowadzi¢ konsumentéw w blad i nie odebraé ich w ten
sposob innemu producentowi. Nalezy jednoczeénie uznaé, jak byla o tym mowa, ze mieszczenie znaku renomowanego
nie wylacza samo w sobie mozliwo$ci konfuzji, przy czym tu mieliSmy do czynienia ze specyficzng sytuacja, gdyz w
chwili wejécia przez pozwanego na rynek ciastek J., istnial na nim tozsamy rodzajowo, renomowany produkt, ktory
przez dlugi okres czasu byl produkowany przez W. i oznaczany jego znakiem. Jezeli wiec nastepnie wchodzi na rynek
produkt w opakowaniu tudzaco podobnym do tego juz istniejacego na rynku, to sila rzeczy moze dojé¢ do pomylenia
produktéw (z uwagi na pomylenie opakowan) i nie chodzi tu o prosta zalezno$é, ze (...) nie mogg wprowadzi¢ tej
konfuzji, bo ,,oczywiécie sa od W.”.

W zwiazku z tym slusznie zarzucono w apelacji, ze Sad Okregowy bezpodstawnie wykluczyl mozliwoéc
przeprowadzenia dowodéw na okoliczno$é ryzyka wprowadzenia konsumentéw w blad. Poza tym normatywna



metoda ustalania wzorca przecietnego konsumenta nie wyklucza mozliwoéci dopuszczenia przez sad dowodoéow
empirycznych, w tym dowodu z opinii bieglego, majacych na celu ocene czy w danej sprawie moglo dojs¢é do
wprowadzenia konsumentéw w blad. Wystarczy tu wskazaé na wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 23 kwietnia 2008
r. (IIT CSK 377/07, OSNC 2009, nr 6, poz. 88), zgodnie z ktérym w sprawach dotyczacych czynéw nieuczciwej
konkurencji ustalenie ryzyka niebezpieczenstwa wprowadzenia konsumentéw w blad nastepuje na podstawie oceny
sadu opartej na caloksztalcie okolicznoSci, przy uwzglednieniu wladciwego wzorca konsumenta, i chociaz prowadzenie
dowodu z opinii bieglego nie jest niezbedne, to moze by¢ jednak przydatne do ustalenia tego ryzyka. Ustalenie
mozliwo$ci wprowadzenia konsumentéw (klientébw) w blad co do pochodzenia towaru lub innych jego cech nalezy
do podstawy faktycznej rozstrzygniecia. Trudno$ci w ustaleniu takiego faktu wynikaja zaré6wno stad, ze chodzi o
fakt o charakterze prawotworczym, z reguly dotyczacy stanu, ktéry dopiero moze zaistnie¢, jak rowniez stad, ze
ryzyko konfuzji odnosié nalezy do okreslonego modelu konsumenta. Przy uznaniu, ze mozliwo$¢ wprowadzenia w
blad jest okolicznoScig faktyczna, istotng dla rozstrzygniecia sprawy, staje sie zrozumiale, iz okolicznoéé ta podlega
dowodzeniu zgodnie z regulami okre$lonymi w prawie procesowym cywilnym (art. 227-305 k.p.c.). Moga by¢ zatem
na te okoliczno$¢ powolywane Srodki dowodowe z katalogu okre$§lonego w tych przepisach, w tym réwniez dowdd z
opinii bieglego sadowego na okoliczno$é zaréwno podobienstwa towardw lub ich opakowan, jak i mozliwo$ci konfuzji
co do okreélonych ich cech.

Jak stusznie podkreslili skarzacy, w niniejszej sprawie Sad Okregowy oddalit powodztwo, podnoszac, ze powodowie
nie wykazali spelnienia przeslanek czynu nieuczciwej konkurencji, a z drugiej strony oddalit lub pominal wnioski
dowodowe mogace shuzy¢ wykazaniu tych okolicznosci (nie tylko opinia bieglego sadowego). Tymczasem z badan
przeprowadzonych na zamoéwienie powoddw, jak i zeznan $wiadkéw wynikaloby, ze opakowanie ,,(...) od W.” bylo
tludzaco podobne do opakowania (...). Te badania zostang zacytowane (w skrdcie) ponizej, a zostaly bardzo szeroko
powolane na s. 78-81 apelacji. Co wiecej, analiza danych A., ktérych wiarygodno$ci pozwany nie kwestionowal,
wskazuje na korelacje spadku poziomu sprzedazy (...) po wprowadzeniu ,(...) od W.” ze wzrostem poziomu
sprzedazy ,,(...) od W.”. To w ogo6le nie bylo przedmiotem rozwazan Sadu I instancji, a mogloby sugerowaé, ze wielu
dotychczasowych konsumentéw (...) stalo sie w okresie, gdy w obrocie bylo sporne opakowanie, konsumentami ,,(...)
od W.”. Jednocze$nie w kolejnych miesigcach, poczawszy od grudnia 2012 r., udzial ciastek pozwanego (zwlaszcza
warto$ciowy) wyraznie spadl w poroéwnaniu do udzialéow z okresu lipiec — listopad 2012 r., czemu towarzyszy wzrost
udziatlu rynkowego (...). Sad Okregowy nie poczynil w tym przedmiocie ustalen i w zaden spos6b tej sytuacji nie ocenil,
chociaz zeznawali o tym §wiadkowie, np. J. I., M. H. czy W. P..

W odniesieniu do pojecia (modelu) przecietnego konsumenta wielokrotnie wypowiadatl sie Sad Najwyzszy. Pojecie
to doczekalo sie rowniez niezwykle obszernej literatury przedmiotu oraz bylo wielokrotnie interpretowane przez
Trybunal Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej. Przykladowo, w wyroku z dnia 6 grudnia 2007 r. (III SK 20/07,
OSNP 2009, nr 3-4, poz. 55) Sad Najwyzszy przyjal, ze modelowy konsument, czyli osoba ,dostatecznie dobrze
poinformowana, uwazna i ostrozna”, posiada okre$lony zas6b informacji o otaczajgcej go rzeczywistos$ci i potrafi go
wykorzysta¢ dokonujac analizy przekazéw rynkowych, a takze krytycznie podchodzi do dzialan marketingowych. Nie
oznacza to, ze konsument o takich cechach nie moze zosta¢ wprowadzony w blad, gdyz zar6wno poziom jego percepcji
jak i uwagi rézni sie w zalezno$ci od tego, jakiego produktu dotyczy praktyka rynkowa oraz w jakich okoliczno$ciach
produkt ten jest nabywany. Model przecietnego odbiorcy dostosowywany jest do tego, jakiego produktu dotycza
dzialania marketingowe przedsiebiorcy.

W wyroku z dnia 21 kwietnia 2011 r. (III SK 45/10, Legalis nr 432334) Sad Najwyzszy dodal, ze wzorzec przecietnego
konsumenta nalezycie poinformowanego, uwaznego i rozsadnego nie moze byé¢ definiowany w oderwaniu od
ustalonych — odrebnie dla kazdej sprawy — warunkéw obrotu i realiow zycia gospodarczego. Wzorcem uwzglednianym
przy ocenie wprowadzajacego w blad charakteru reklamy jest model przecietnego odbiorcy reklamy, przy czym nie
chodzi o krag wszystkich oséb, ktére mogly sie z reklama zapoznaé¢ w $§rodkach masowego przekazu lub podczas
zakupow w centrum handlowym. Chodzi o konsumenta towar6w lub uslug bedacych przedmiotem danej reklamy.
Dlatego konieczna jest rekonstrukcja nie ,,0g6lnego modelu przecietnego konsumenta”, lecz ,,modelu przecietnego



konsumenta reklamowanych towar6w”, np. przecietnego konsumenta lekéw, do ktérego kierowane byly gazetki
reklamowe, przecietnego konsumenta reklamowanych ustug telekomunikacyjnych.

W wyroku z dnia 4 marca 2014 r. (III SK 34/13, Legalis nr 994606) Sad Najwyzszy wyjasénil, ze w przypadku reklamy
wprowadzajacej w blad wzorzec ,przecietnego konsumenta” ustala sie w oparciu o uwzgledniane lacznie dwa kryteria:
rodzaj reklamowanego towaru lub ushugi (wyznaczajacy adresata reklamy) oraz sposéb rozpowszechniania reklamy
(wyznaczajacy rzeczywistego odbiorce reklamy). Pierwsze kryterium ma podstawowe znaczenie z punktu widzenia
rekonstrukcji zasobu ,,domniemanych” informacji, jakie powinien posiada¢ przecietny konsument. Natomiast drugie
kryterium stuzy ewentualnemu dookresleniu tego zasobu w zalezno$ci od srodka reklamy, gdyz moze prowadzi¢ do
zawezenia kregu os6b tworzacych podstawe dla rekonstrukeji wzorca przecietnego odbiorcy. Normatywny model
przecietnego konsumenta polega na ustaleniu przez sad pewnego hipotetycznego wzorca, sposobu postrzegania
reklamy przez konsumenta bedacego adresatem reklamy konkretnych towar6w lub ustug. Nie przeprowadza sie badan
demoskopowych, lecz dokonuje rekonstrukeji przecietnego konsumenta w oparciu o zespét cech zdefiniowanych
przez prawodawce. Bada sie, jakie normatywnie uzasadnione oczekiwania ma ostrozny konsument, ktory zetknie
sie z okreSlonym przekazem reklamowym. Przecietny konsument jest dostatecznie dobrze poinformowany, uwazny
i ostrozny, posiada wiec pewien zaséb wiedzy o rzeczywisto$ci gospodarczej, w jakiej styka sie z przekazem
reklamowym. Jako uwazny i ostrozny konsument, potrafi wiadomosci te wykorzystywaé¢ do analizy przekazu
reklamowego, wobec ktoérego musi zachowywac pewien stopieni racjonalnego krytycyzmu (niewielkiej podejrzliwos$ci).
Uwaga i ostrozno$¢ konsumenta zakladaja, ze ma on $wiadomo$é, iz nie zawsze przekaz reklamowy bedzie
calkowicie zgodny z rzeczywisto$cig, co pozwala na poslugiwanie sie w reklamie przesada, ale w zaden spos6b nie
uzasadnia poslugiwania sie informacjami nieprawdziwymi. Wzorzec konsumenta nie moze by¢ definiowany na uzytek
konkretnej sprawy w oderwaniu od realiow zwiazanych z odbiorca okreslonych produktéw, do ktorego kierowana jest
reklama.

Powyzsze wywody zostaly potwierdzone przez Sad Najwyzszy w wyrokach z dnia 8 maja 2014 r. (IIT SK 45/13,
OSNP 2015, nr 9, poz. 130) i z dnia 16 kwietnia 2016 r. (III SK 24/14, Legalis nr 1274372). Generalnie mozna
wiec przyjaé, ze przecietny konsument jest osobg dojrzala i krytyczng, ktora posiada okreslony zas6b informacji
o otaczajacej go rzeczywistoSci i potrafi to wykorzystaé, dokonujac analizy przekazéw rynkowych. Jednak poziom
nasilenia powyzszych cech u przecietnego odbiorcy zalezy od rynku, na ktérym stosowana jest dana praktyka.
Konsument — nawet dobrze zorientowany i bardzo uwazny — nie jest jednak profesjonalista, a wiec jego wiadomosci
nie obejmuja wiedzy specjalistycznej i nie potrafi on ocenié¢ sytuacji jak profesjonalista. Nie zmienia to faktu, ze
nawet ostrozny, uwazny konsument ma prawo do rzetelnej informacji, pozostajacej w zgodzie z prawem, ktéra
nie bedzie wprowadza¢ w blad. Zgodzi¢ sie nalezy z pogladem, ze od rodzaju danego towaru zalezy, jaki trzeba
przyjat poziom uwagi konsumenta przy decyzji o zakupie. Mniejsza uwaga i ostrozno$¢é konsumentow wystepuje w
przypadku towaréw powszechnego, codziennego uzytku, a wieksza w przypadku towaréw nabywanych rzadko. To
samo dotyczy odpowiednio takze towarow tanszych i drozszych. Przecietny konsument, ktéry dokonuje zakupow w
branzy spozywczej, rzadko bowiem przed dokonaniem zakupu siega po informacje dotyczaca pochodzenia towaru.
Szczegolnie dobra konsumpcyjne jednorazowego uzytku (np. artykuly spozywcze, kosmetyczne, uzywki itp.) kupuje
sie niejako automatycznie, nie koncentrujac uwagi na finezyjnych réznicach w zakresie oznaczen indywidualizujacych.
Stad zwieksza sie ryzyko konfuzji co do pochodzenia (zob. E. Nowinska, M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2001, s. 79).

Jak prawidlowo zauwazyli powodowie, decyzje o nabyciu produktéw spozywczych sa podejmowane szybko i na
podstawie przyzwyczajenn konsumenckich czy zapamietanych skojarzen. Sad Okregowy nie uwzglednil — przy
okresleniu modelu przecietnego konsumenta — okoliczno$ci faktycznych tej sprawy. Tymczasem, jak stusznie wskazatl
Wojewo6dzki Sad Administracyjny w wyroku z dnia 25 marca 2015 r. (VI SA/Wa 2332/14, Legalis nr 1245111),
towary takie jak czekolady, batony czekoladowe, wyroby cukiernicze sa dobrem powszechnego uzytku, sa spozywane
w ramach przekasek (codziennie), masowo sa nabywane w ramach codziennych zakupow przez konsumentow.
Wiadomo takze, iz jest to grupa mniej uwazna, podchodzaca do zakupéw z obnizonym poziomem uwagi, przeciwnie
niz profesjonaliSci, ktérzy bardzo czesto nawigzuja stala wspolprace gospodarcza z okreSlonymi producentami



i dobrze znaja wszystkie na danym rynku podmioty (a tym samym i znaki towarowe). Konsument, kupujacy
wyroby cukiernicze, bazuje raczej na niewyraznym obrazie znakoéw towarowych w pamieci i rzadko ma mozliwosé
bezposredniego poréwnania podobnych oznaczen. Wzmacnia to ryzyko konfuzji przedsiebiorstw w obrocie (zob.
tez wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 stycznia 2014 r., VI SA/Wa 1572/13, Legalis nr 951259). Nie sposob
zatem uzna¢ za prawidlowe stanowisko przyjete przez Sad I instancji, ze przecietny konsument débr powszechnego
uzytku, kosztujgcych maksymalnie kilka — kilkanaScie zlotych, na pewno czyta napisy umieszczone na opakowaniach
produktéw. W odniesieniu do takich wlasnie produktéow, ktore maja takie same albo bardzo zblizone opakowania,
ryzyko konfuzji jest wiec znaczne.

Trudno odnie$é sie do stwierdzenia, ze to powodowie naruszyli dobre obyczaje. Korzystali oni (glownie (...)) z
uprawnien, jakie dawala umowa licencyjna, wypehili wynikajace z niej obowigzki i z niczego nie wynikal obowigzek
poinformowania otoczenia rynkowego o wygaénieciu tej umowy, podjecia jakich$ dzialan, ktére mialy uswiadomié
konsumentom (jak mozna domniemywacé z uzasadnienia zaskarzonego wyroku) o tym, ze (...) nie beda juz oznaczane
znakiem W.. Ten znak zostal usuniety z opakowan, co byto bezsporne i to bylo wystarczajacym dzialaniem ze strony
powodow. Nie znajduje zadnego uzasadnienia stwierdzenie, ze np. mogliby zmieni¢ szate graficzna opakowania,
gdyz pozwany wprowadzi do obrotu produkt z tej samej kategorii w opakowaniu, ktére moze wprowadzi¢ w blad
konsumentéw. Wrecz przeciwnie, (...) byly od lat sprzedawane w okreSlonym opakowaniu, a jedyna modyfikacja
sprowadzala sie do usuniecia znaku towarowego E.W.. Z umowy licencyjnej wynikal jedynie obowigzek powodow
— po jej rozwigzaniu — nieuzywania w odniesieniu do jakichkolwiek produktéw jakichkolwiek znakéw towarowych
podobnych lub istotnie podobnych do lub prawie przypominajacych jakikolwiek znak E.W., ktérego uzycie mogloby
spowodowac przeklamanie lub wprowadzenie w blad, nieuzywania nazwy W. badz E.W. w powiazaniu z jakimikolwiek
produktami i nierejestrowawania znakéw towarowych, ktére moglyby zosta¢ uznane za mylaco podobne do znaku
towarowego E.W. (punkty 4.1.8, 4.1.12 i 4.1.13). Bezspornie powodowie zadnego z tych zakazéw nie naruszyli
(pozwany takiej okoliczno$ci nawet nie podnosil). Nie mozna tu méwic¢ o ,usunieciu znaku E.W. po cichu”. Trudno
nawet stwierdzi¢, jak taka kampania reklamowa mialaby wygladaé, aczkolwiek w 2011 r., po zakonczeniu umowy
licencyjnej, powodowie prowadzili kampanie reklamowa (...) z wykorzystaniem reklamy telewizyjnej z wizerunkiem
opakowania (...) juz bez oznaczenia E.W.. I to bylo oczywiscie wystarczajace, nie mozna bowiem na powodoéow
naklada¢ obowiazkéw, ktoére nie wynikaja z przepiséw prawa lub norm zwigzanych np. z dobrymi obyczajami
kupieckimi. Innymi slowy, powodowie nie mieli obowigzku przeprowadzenia kampanii reklamowej (informacyjnej)
w stosunku do konsumentéw dotyczacej ,usuniecia oznaczenia E.W.”, niezaleznie od tego, ze taka kampania z
natury rzeczy promowalaby rowniez konkurenta, a nadto mogloby skutkowaé bezprawnym wykorzystaniem znaku
towarowego E.W., gdyz niewatpliwie odwolanie do niego musialoby sie znalezé w tego typu informacji. Natomiast
ustalenie, czy faktycznie nie mialo znaczenia dla (...) usuniecie znaku towarowego E.W. z opakowania, a to z
uwagi na rozpoznawalno$é znaku (...), jak twierdzili powodowie, powinno zostaé poprzedzone przeprowadzeniem
wlaéciwie postepowania dowodowego, czego Sad Okregowy zaniechal, w szczegblnoSci, ze rowniez nie ocenil zeznan
Swiadkéw w tym kontekscie, przyjmujac a priori metode normatywna. Nie spos6b jednak dociec, dlaczego zeznania
w tym przedmiocie mialyby by¢ mniej wiarygodnym $rodkiem dowodowym niz wlasna ocena Sadu Okregowego.
Nie da sie wykluczy¢, ze wieloletnie zwiazki (...) oraz marki E.W. mialy wplyw na Swiadomos$¢é konsumentéw w
zakresie oddzialywania na siebie obu znakéw, niemniej oddalenie wnioskéw dowodowych stron w tym przedmiocie,
szczeg6lnie wnioskdw dowodowych powoddw, a nastepnie wyciagniecie negatywnych dla nich skutkéw prawnych, nie
mialo zadnego uzasadnienia, bylo sprzeczne chociazby z art. 217 § 3 k.p.c.

Sad Okregowy nie odnibsl sie szerzej, nie czynigc w tym przedmiocie szczegbélowych ustalen i nie dokonujac oceny,
rowniez do nastepujacych twierdzeh powoddow, ktore mialy przemawiaé (wedlug nich) za zasadno$cig dochodzonych
roszczen:

a) celowego przemieszania ,,(...) od W.”i (...) w celu wzmozenia konfuzji;

b) informowania sprzedawcow przez przedstawicieli handlowych, ze ,,(...) od W.” sa (...) w od$wiezonym opakowaniu;



¢) cichego wprowadzenia ,(...) od W.” do obrotu po to, aby konsumenci nie zorientowali sie, ze na rynek jest
wprowadzony nowy produkt, wezesniej na tym rynku nieobecny;

d) niewycofania ,(...) od W.” z obrotu zgodnie z postanowieniem o zabezpieczeniu i wyprzedawanie tego produktu
PO cenie promocyjnej;

e) po zmianie opakowania (w wyniku zabezpieczenia) wykorzystania kodow EAN, ktore zostaly nadane ,,J. od W.”, w
celu wykorzystania w dystrybucji ciastek J. pozwanego w nowym opakowaniu, kanaléw nieuczciwie uzyskanych przez
»(-..) od W.”.

Te okoliczno$ci moga mie¢ natomiast znaczenie dla okreslenia bezprawnos$ci czynu, w tym w kontekécie dobrych
obyczajow kupieckich.

W kontekscie zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c., zgodnie z ktérym sad ocenia wiarygodno$¢ i moc dowodow wedltug
wlasnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozwazenia zebranego materiatu, nalezy podkreslic, ze ocena
wiarygodno$ci i mocy dowoddéw przeprowadzonych w danej sprawie wyraza istote sadzenia w czeéci obejmujacej
ustalenie faktow. Dotyczy ona rozstrzygniecia o przeciwstawnych twierdzeniach stron na podstawie wlasnego
przekonania skladu orzekajacego powzietego w wyniku bezposredniego zetkniecia sie ze §wiadkami, dokumentami
i innymi dowodami przeprowadzonymi w sprawie. Zarzut w tym przedmiocie, a wiec sprzeczno$¢ istotnych ustalen
sadu z treScia zebranego w sprawie materialu, moze by¢ skuteczny w sytuacji, gdy powstaje dysharmonia pomiedzy
materialem zgromadzonym w sprawie a konkluzja, do jakiej dochodzi sad na jego podstawie. Przytoczenie w apelacji
odmiennej, wlasnej oceny zebranego w sprawie materiatu dowodowego, na ktéry powoluje sie apelujacy, nie moze
by¢ uznane za skuteczne, przy jednoczesnym zaniechaniu wykazania, ze ocena dokonana przez sad przekracza
granice swobodnej oceny dowodow, ktéra wyznaczaja czynniki logiczny i ustawowy, zasady doswiadczenia zyciowego,
aktualny stan wiedzy, stan $§wiadomo$ci prawnej i dominujace poglady na sadowe stosowanie prawa. Jezeli wiec
wnioski wyprowadzone przez sad orzekajacy z zebranego materialu dowodowego sa logicznie poprawne i zgodne z
doswiadczeniem zyciowym, to ocena tego sadu nie narusza przepisu art. 233 § 1 k.p.c. i musi sie osta¢, chocby dawatly
sie z niego wysnu¢ takze wnioski odmienne. Innymi slowy, jedynie w sytuacji, gdy brak jest logiki w powigzaniu
wnioskow z zebranymi w sprawie dowodami lub gdy wnioskowanie sagdu wykracza poza schematy logiki formalnej
albo przeczy zasadom doswiadczenia zyciowego, nie uwzglednia jednoznacznych zwiazkéw przyczynowo-skutkowych,
przeprowadzona przez sad ocena dowodoéw moze by¢ skutecznie podwazona.

Przenoszac powyzsze na realia niniejszej sprawy nalezy zauwazy¢, ze Sad Okregowy naruszyl te wytyczne, o czym byta
mowa szeroko powyzej, ale co istotne, pominal okoliczno$ci wynikajace ze zgromadzonego materialu dowodowego,
dokonujac ustalen w zasadzie jedynie na podstawie dowodéw zaoferowanych przez strone pozwana lub wlasnych
zalozen przedstawionych jako kwestie normatywne. W szczeg6lnosci bezpodstawnie oddalit (pominal) wnioski
dowodowe lub bezpodstawnie pomingt Srodki dowodowe. W tym miejscu trzeba wskazaé na opinie prywatne
przedstawione przez strony i wnioski, ktoére mialy z nich wynikaé:

1) powodow:

a) Badania (...) (...) v. (...) od W. na reprezentatywnej probie Polakow w wieku 15 lat i wiecej (k. 409-435): ryzyko
pomylenia produktu na podstawie opakowania jest bardzo duze, gdyz potwierdzilo to az 74% badanych pytanych
wprost o takie ryzyko, ryzyko takiej pomylki jest wysokie we wszystkich grupach wyksztalcenia; gdy pokazano potke z
ciastkami, na ktoérej zostaly umieszczone ,,(...) od W.”, a nie bylo na niej (...), to 45% badanych potwierdzilo, ze widzi
naniej (...); gdy pokazano badanym oryginalne opakowania ,(...) od W.”1i (...), to 50% z nich uznalo, ze sa to produkty
tej samej marki; znaczna cze$¢ badanych postrzega ,,(...) od W.” jako produkt bedacy od dawna na rynku, ,,znany im od
lat” (prawie polowa), a produkt zostal wprowadzony na polski rynek w marcu 2012 r.; ci ktérzy uwazaja na podstawie
opakowania, ze jest to ta sama marka, w zdecydowanej wiekszo$ci (72%) wskazuja, Ze jest to marka W_;



b) Wzornicza analiza poréwnawcza Instytutu Wzornictwa Przemystowego (k. 527-545): opakowania ciasteczek
produkowanych przez obie firmy sa bardzo zblizone; wielko$¢ opakowan, ksztalt, proporcje i zasada konstrukcyjna
sg praktycznie identyczne, identyczny jest takze sposéb i kierunek otwierania opakowan od strony lewej do prawej
za pomoca specjalnego ,jezyczka”, zastosowane materialy sa praktycznie takie same; ogblny charakter kolorystyki
opakowan jest zblizony, co jest efektem uzycia w obu przypadkach koloréw owocdw, z jakich zrobiona jest galaretka
smakowa ciastek; dodatkowo skojarzenie podobienstwa jest podkreSlone przez uzycie koloru granatowego jako tta
dla obrazéw owocéw i napiséw, a niewielkie réznice w nasyceniu tego koloru nie zmieniaja tego wrazenia; podobny
jest takze rodzaj elementéw graficznych i spos6b ich rozmieszczenia na gornej powierzchni opakowania, zastosowanie
odmiennej kolorystyki mniej eksponowanych spodéw nie ma wiekszego wplywu na wrazenie ich podobienstwa;
szczegbdlowa wzornicza analiza poréwnawcza obu zestawéw opakowan ciasteczek wskazuje na ich podobienstwo;

f) Badania konsumenckie, jaki wplyw na decyzje konsumentéw ma obecno$¢ marki W. na opakowaniu (...) (k.
10020-10024, 10028-10038): wynikalo z nich, ze 68% badanych nadal kupowaloby (...) tak czesto, jak obecnie, 24%
raczej rzadziej, a jedynie 8% przestaloby je kupowacé; znikniecie logo W. zauwazylo jedynie 37% badanych;

2) pozwanego:
a) Badanie (audyt) marki W.: jako kolor kojarzacy sie z markg W. wskazano granatowy (k. 1631);

b) Badanie dotyczace marek slodyczy z dnia 5 lipca 2012 r. (k. 1634-1657): marka slodyczy W. w najwiekszym
stopniu jest kojarzona z kolorem ciemnoniebieskim/granatowym, w spontaniczny sposéb kojarzy ten kolor z W.
47% calej populacji Polakéw, zadna inna marka nie uzyskata tak wysokiego wyniku na poziomie spontanicznym;
na poziomie wspomaganym (lista marek) 63% Polakéw kojarzy ten kolor z W.; poziom kojarzenia tego koloru jest
jeszcze wyzszy w grupie nabywcow (...) i produktéw podobnych do (...) — w sposdb spontaniczny kojarzy ten kolor
z W. 49% uzytkownikéw (...), w sposdb wspomagany — 66%; druga najcze$ciej wymieniong marka kojarzona z
kolorem ciemnoniebieskim/granatowym sa (...), jednak kojarzone sg one z tym kolorem tylko, gdy sa pokazywane
badanym na licie, w sposob spontaniczny wymienia je bardzo niewielki odsetek uczestnikow badania; W. jest rowniez
najczesciej przywolywanym producentem (...), polowa calej populacji Polakoéw w sposdéb spontaniczny wskazuje W.
jako producenta (...), a 65% w sposob wspomagany lista; w grupie uzytkownikow (...) te odsetki sa odpowiednio
wyzsze (odpowiednio 65% i 67%); drugim w kolejno$ci wymienianym producentem (...) sa (...) — wskazywane sa tylko
w spos6b wspomagany przez 30% Polakow i 31% uzytkownikéw (...), a wiec przez znacznie mniejsza grupe niz W.;

¢) Opinia prof. A. F. ,Percepcja ciastek typu J. (...) ze szczegélnym uwzglednieniem opakowan Delicji i (...) od
W.” (k. 1659-1725): kolor granatowy i kolory zblizone do niego na opakowaniach ciastek typu J. (...) nie s3
elementem wyr6zniajacym dana marke, stosowane sg na wielu r6znych opakowaniach, takze w umyséle konsumentéow
kolor granatowy jest kojarzony z wieloma markami tego rodzaju produktow; na réznicowanie opakowan wplywa
podobienstwo nazw i ich znajomo$¢, nie ma podobienstwa nazw na prezentowanych opakowaniach, nazwy (...), (...)
i (...) sa catkowicie r6zne pod wzgledem fonetycznym i wizualnym, nadto wszystkie te marki sa bardzo dobrze znane,
doskonale odrézniane i nie ma mozliwoéci ich pomylenia; procedura (...) pozwolila stwierdzi¢ niesymetrycznosé w
rozpoznawaniu opakowan ciastek (...) i ,(...) od W.”; konsumenci w 19% falszywie rozpoznawali (...), uwazajac ze
to W., za$ nie rozpoznawali W. na podstawie opakowania ,,(...) od W.” jako (...); nowy produkt ,(...) od W.” moze
by¢ uznany za jeden z typowych przedstawicieli kategorii ciastek J. (...); opakowanie ,,(...) od W.” mocno opiera sie
na renomie E.W., nazwy bardzo dobrze znanej oraz kolorystyce i grafice stosowanej w innych produktach W.; ciastka
»(...) od W.” opieraja sie zatem na renomie W. i wobec tego mocno odroézniaja sie od konkurencji; nie ma mozliwo$ci
pomylenia opakowania ciastek W. z opakowaniem ciastek (...), ani zinnymi opakowaniami ciastek J. (...) znajdujacymi
sie aktualnie na rynku; ciastka ,(...) od W.” nie moga wiec wprowadzaé¢ w blad co do pochodzenia tego produktu;

d) Opinia J. G.iA. K. do ,,Badania (...) (...) v. (...) od W. na reprezentatywnej probie Polakow w wieku 15 lat i wiecej” (k.
1831-1840): kwestionowanie jej wynikow;



e) Opinia Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie (k. 1842-1850): réznice w opakowaniach dotycza
identyfikacji tekstowej, imprintu oraz projektu i ukladu graficznego; wizualne oddzialywanie poréwnywanych
opakowan mieSci sie w danej kategorii produktu J. (...) innych producentéw obecnych na rynku; w projektach
nalezacych do tej kategorii wykorzystywany jest powszechnie motyw wizerunku wyrobu spozywczego (ciastka i jego
przekroju w relacji z owocami) oraz kolorystyka tla jako wyréznienia smakowego produktu; wystepuja duze kontrasty
kolorystyczne pomiedzy nazwa a tlem opakowania — najczestsze zestawienie to bialy napis na ciemnym tle, np.
niebieskim;

f) Badanie TNS Polska dotyczace marek slodyczy pazdziernik 2012 r. metoda wywiadéw bezposrednich,
wspomaganych komputerowo (k. 1852-1884, 8053-8091): najczesciej uzywana nazwa dla kategorii biszkoptow z
czekolada oblanych galaretka to delicje (okolo 80% Polakéw powyzej 15 roku zycia i okolo 85% uzytkownikow
kategorii postuguje sie taka nazwa, widzac ciastka zaprezentowane na talerzyku); producenci najczeéciej kojarzeni z
wprowadzeniem ciastek z tej kategorii to W.1i (...), przy czym W. okazal sie najcze$ciej spontanicznie wymienianym
producentem ,,(...) od W.”; W. jest producentem slodyczy znanym niemal wszystkim Polakom; gdy zaprezentowano
badanym rzeczywiste opakowania (...) i ,(...) od W.”, okazalo sie, ze az 74% sposrod ogoédtu badanych oraz 79%
uzytkownikéw kategorii potrafi poprawnie, w sposéb spontaniczny zidentyfikowaé, ze producentem ,,(...) od W.” jest
W., w przypadku (...) 37% Polakéw ponad 15 rokiem zycia i 40% uzytkownikéw kategorii uwaza, ze ich producentem
jest W, a tylko 17% jest zdania, ze producentem tych ciastek sa (...), a jedynie 6% ogétu badanych i 7% uzytkownikow
kategorii prawidlowo identyfikuje, ze jest to K.;

g) Badanie TNS Polska dotyczace marek slodyczy grudzien 2013 r. metoda wywiadéw bezposrednich, wspomaganych
komputerowo (k. 8093-8136): najczeSciej uzywana nazwa dla kategorii biszkoptow z czekoladg oblanych galaretka
to delicje (okolo 80% Polakéw powyzej 15 roku zycia i okolo 90% uzytkownikow kategorii postuguje sie taka
nazwa, widzgc ciastka zaprezentowane na talerzyku); producenci najczeéciej kojarzeni z wprowadzeniem ciastek z
tej kategorii to W.i (...), przy czym W. okazal sie najczeSciej spontanicznie wymienianym producentem wszystkich
pokazywanych ciastek, bez wzgledu na prezentowana marke, jaki,(...) od W.”; W. jest producentem slodyczy znanym
niemal wszystkim Polakom; gdy zaprezentowano badanym rzeczywiste opakowania (...) i ,Biszkoptow (...)”, okazalo
sie, ze az 68% sposrod ogotu badanych oraz 74% uzytkownikéw kategorii potrafi poprawnie, w sposob spontaniczny
zidentyfikowac, ze producentem ,,Biszkoptow...” jest W., w przypadku (...) 38% Polakdéw ponad 15 rokiem zycia i 40%
uzytkownikéw kategorii uwaza, ze ich producentem jest W., a tylko 22% jest zdania, ze producentem tych ciastek
sa (...), a jedynie 6% ogbétu badanych i 8% uzytkownikéw kategorii prawidlowo identyfikuje, ze jest to K.; nie ma
zalezno$ci miedzy znajomo$cia reklamy (...) a wskazaniami na W. jako ich producenta;

h) Badanie telefoniczne TNS Polska dotyczace marek stodyczy lipiec 2012 r. (k. 7827-7946), badania z dnia 8 kwietnia
2013 r. metoda wywiadéw bezposérednich, wspomaganych komputerowo (k. 8319-8340), z dnia 5 lipca 2012 r. (k.
8342-8370) i listopad 2012 (k. 8443-8495);

i) Badanie TNS Polska dotyczace marek stodyczy lipiec 2014 r. metoda wywiadow bezposrednich, wspomaganych
komputerowo (k. 9889-9908): W. jest wciaz najbardziej znanym producentem stodyczy w Polsce; ponad 1/3 ogbtu po
obejrzeniu opakowania (...) uznala, ze ich producentem jest W., a wérdd uzytkownikow kategorii 44% os6b uwaza,
ze ich producentem w prezentowanym opakowaniu jest W. — ten odsetek jest na podobnym poziomie, co w dwdch
poprzednich pomiarach;

j) Badanie poréwnawcze TNS biszkoptow z galaretka oblanych czekolada maj — czerwiec 2015 r. (k. 10472-10510).

Jezeli strona sklada pozasadowa ekspertyze z wyrazng intencja potraktowania jej jako dowodu w sprawie, woéwczas
nalezy przypisa¢ jej range dowodu z dokumentu prywatnego w rozumieniu art. 245 k.p.c. Pozasadowa opinia
rzeczoznawcy jako dokument prywatny stanowi jedynie dowdd tego, ze osoba, ktéra ja podpisala wyrazila zawarty w
niej poglad, nie korzysta natomiast z domniemania zgodnosci z prawda zawartych w niej twierdzen (zob. np. wyroki
SN: z dnia 8 czerwca 2001 1., I PKN 468/00, OSNAPiUS 2003, nr 8, poz. 1971 z dnia 19 grudnia 2012 r., II CNP 41/12,
Legalis nr 667388). Nie oznacza to — wbrew stanowisku Sadu Okregowego — ze taka opinia jest wylaczona spod oceny



w postepowaniu cywilnym, przy zastosowaniu przestanek z art. 233 § 1 k.p.c., z uwzglednieniem rozkladu ciezaru
dowodu z art. 253 k.p.c. Nie mialo zadnego uzasadnienia oddalenie ww. wnioskow dowodowych, tym bardziej, ze
ocena normatywna przyjeta przez Sad Okregowy nie jest wylaczna oceng omawianego problemu i strony maja prawo
dowodzi¢ swoich stanowisk. Powyzsze opinie, podobnie jak stanowiska procesowe stron, byly ze soba sprzeczne,
ale nie zwalnialo to Sadu I instancji od dokonania ich oceny w konteksScie caloksztaltu materialu dowodowego. Co
wiecej, obie strony zawnioskowaly o przeprowadzenie dowodu z opinii bieglego sadowego, aby poprze¢ wnioski
wynikajace z powolanych opinii prywatnych, do czego mialy prawo, gdyz wymagalo to wiadomosci specjalnych (art.
278 § 1 k.p.c.). Sad Okregowy nie przeprowadzil wiec postepowania dowodowego we wlasciwym zakresie, gdyz nie
dopuscil dowoddw, ktore mialy istotne znaczenie dla rozstrzygniecia sprawy, jak ekspertyzy, analizy i raporty, badania,
opinie, a takze inne dowody — w szczegblnoéci pozostale wydruki, fotografie i opakowania (co charakterystyczne,
gdy przedmiotem sprawy sa wlasnie opakowania), kopie gazetek promocyjnych, ale rowniez dowodéw z opinii
bieglych sadowych. Trzeba podkreslié, ze niedopuszczalne jest pominiecie zaofiarowanych $rodkéw dowodowych z
powolaniem sie na wyjasnienie sprawy, jezeli ocena dotychczasowych dowodéw prowadzi, w przekonaniu sadu, do
wnioskéw sprzecznych z przedstawionymi przez strone zglaszajaca dowod (zob. np. wyroki SN: z dnia 30 maja 2007
r., IV CSK 41/07, Legalis nr 1336540 i z dnia 17 kwietnia 2008 r., I CSK 543/07, OSNC-ZD 2009, nr B, poz. 44). Tak
wlaénie postapil Sad Okregowy, ktory oddalil wnioski dowodowe powoddéw, aby nastepnie wyciagnac z pozostalego
materialu dowodowego wnioski sprzeczne z twierdzeniami tej strony, wielokrotnie podkreslajac, ze powodowie, na
ktoérych spoczywal ciezar dowodu, nie udowodnili okre§lonej okolicznosci.

Nie mozna przy tym moéwié o naruszeniu przez strony art. 207 § 6 k.p.c., gdyz te wnioski dowodowe zostaly
zgloszone w odpowiedzi na stanowisko strony przeciwnej, a nadto dopuszczenie np. dowodéw z opinii prywatnych
nie spowodowaloby zwloki w rozpoznaniu sprawy. Nie sposob roéwniez nie zauwazy¢, ze o ile Sad Okregowy pominat
prywatne ekspertyzy, analizy, badania opinie itd. jako niemajace znaczenia dla sprawy, a cze$¢ jako rowniez spdznione
— art. 207 § 6 k.p.c. (s. 32 uzasadnienia), to z uzasadnienia zaskarzonego wyroku nie wynika wyraznie, ktére dowody
mialyby byé sp6znione. Ponadto cze$¢ znaczna wnioskdw dowodowych zostala zgloszona z uwagi na rozszerzenie
powbdztwa w toku postepowania pierwszoinstancyjnego, a wiec do nich w ogble nie sposéb zastosowaé powolanego
przepisu.

Warto takze zauwazy¢, ze na rozprawie w dniu 26 lutego 2015 r. Sad Okregowy zobowiazal strone powodowa do
sprecyzowania wniosku z pkt. 9-2 ppkt 2 pozwu (biegly na renome i rozpoznawalno$¢é marki (...) oraz opakowan
i oznaczen) i strone pozwang co do pkt. 5 odpowiedzi na pozew, przez sprecyzowanie tezy dowodowej, kto ma
sporzadzi¢ opinie, przy uzyciu jakiej metody itd. (k. 9967) — powod sprecyzowal to w piSmie procesowym z dnia
27 marca 2015 r. (k. 9982 i n.), pozwany w piSmie z tego samego dnia (k. 10095 i n.). Zatem Sad I instancji
byl poczatkowo przekonany o koniecznoSci przeprowadzenia takiego dowodu. Nastepnie jednak te wnioski oddalit,
aby stwierdzi¢ np. ze powodowie nie obalili twierdzenia pozwanego, iz (...) kojarza sie z W. (s. 80 uzasadnienia),
obsadzajac sie w roli przecietnego konsumenta. Innymi stowy, Sad Okregowy stwierdzil, ze powodowie nie wykazali
wlaéciwych okolicznoéci i oddalit wnioski dowodowe, ktére miaty stuzy¢ wlasnie ich udowodnieniu. Jak wskazano,
takie zachowanie jest wprost sprzeczne z art. 217 § 3 k.p.c., z ktérego wynikaja sytuacje, w ktorych sad jest uprawniony
do oddalenia wnioskéw dowodowych. Taka sytuacja nie miala miejsca w niniejszej sprawie, a wrecz przeciwnie —
nie ma podstaw oddalenie wniosku dowodowego, a nastepnie przyjecie, ze strona nie udowodnila okoliczno$ci, ktéra
miala by¢ wywiedziona w oparciu o ten wniosek dowodowy.

W zwigzku z powyzszymi wywodami nalezalo uzna¢, ze w niniejszej sprawie mieliémy do czynienia z nierozpoznaniem
istoty sprawy. Do uchylenia wyroku i przekazania sprawy na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. moze doj$¢ wtedy,
gdy istniejg procesowe przeciwwskazania do wydania wyroku reformatoryjnego, co nalezy rozpatrywaé w aspekcie
okoliczno$ci danej sprawy (zob. np. wyrok SN z dnia 9 stycznia 2014 r., V CSK 84/13, Lex nr 1446461), gdyz zasada
jest wydanie wyroku reformatoryjnego. Podstawami wskazanymi w tym przepisie sa nierozpoznanie istoty sprawy
lub konieczno$é przeprowadzenia postepowania dowodowego w calo$ci. W wyroku z dnia 26 stycznia 2011 r. (IV CSK
299/10, Lex nr 784969) Sad Najwyzszy wyjasnil, ze pojecie ,istota sprawy”, o ktébrym mowa w powolanym przepisie,
dotyczy jej aspektu materialnoprawnego i zachodzi w sytuacji, gdy sad nie zbadal podstawy materialnoprawne;j



dochodzonych roszczen, jak tez skierowanych przeciwko nim zarzutéw merytorycznych, tj. nie odniést sie do tego,
co jest przedmiotem sprawy, uznajac, ze nie jest to konieczne z uwagi na istnienie przeslanek materialnoprawnych,
czy procesowych unicestwiajacych dochodzone roszczenie. W wyroku z dnia 12 stycznia 2012 r. (II CSK 274/11,
Lex nr 1110971) Sad ten uznal, Ze nierozpoznanie istoty sprawy dotyczy niezbadania roszczenia bedacego podstawa
powodztwa, jak rowniez zarzutu przedawnienia lub potracenia. Natomiast w uzasadnieniu wyroku z dnia 12 listopada
2007 r. (I PK 140/07, OSNP 20009, nr 1-2, poz. 2) Sad Najwyzszy wyjasnil, Ze rozpoznanie istoty sprawy ma miejsca
wowczas, gdy rozstrzygniecie sadu pierwszej instancji nie opiera sie na przestance procesowej lub materialnoprawne;j
unicestwiajacej, lecz wynika z merytorycznej oceny zasadnosci powddztwa w Swietle przepiséw prawa materialnego.

Tak wiec do nierozpoznania istoty sprawy dochodzi m.in. wéwczas, gdy rozstrzygniecie sadu I instancji nie
odnosi sie do tego, co bylo przedmiotem sprawy, gdy zaniechal on zbadania materialnej podstawy zadania, albo
merytorycznych zarzutéw strony, przez podstawienie przyjmujac, Ze istnieje przeslanka materialno-prawna lub
procesowa unicestwiajaca roszczenie. Dochodzi wiec do niego rowniez w sytuacji, gdy sad I instancji nie rozpozna
(pominie) merytorycznych zarzutéw stron, ktére wplywaja na tre$¢ zadania pozwu (zob. np. wyrok SN z dnia 24
wrzeénia 1998 r., I CKN 897/97, Lex 34232). Bardzo dokladnie te kwestie wyja$nil Sad Najwyzszy w postanowieniu
z dnia 13 listopada 2014 r. (III SZ 1/14, Lex nr 1554589). Pamietaé nalezy, ze nierozpoznanie istoty sprawy rodzi
konieczno$é uchylenia zaskarzonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, w przeciwnym razie
strony bylyby pozbawione jednej merytorycznej instancji (zob. T. Erecinski w: Kodeks postepowania cywilnego.
Komentarz, Warszawa 2007, pod red. T. Ereciniskiego, t. 2, s. 147).

W niniejszej sprawie Sad I instancji nie rozpoznal wiec materialnoprawnej podstawy roszczenia powodéw, nie odni6st
sie do jej istoty, co oznacza, ze doszlo do nierozpoznania istoty sprawy we wskazanym rozumieniu. Samo pochodzenie
(...) od W. i stosowanie na opakowaniach tego produktu znaku towarowego E.W. (w ramach umowy licencyjnej) nie
oznacza samo w sobie wylaczenie naruszenia przez L. uprawnienn powodéw i wyciagniecie wniosku, ze ,,(...) sa od W.”.
Aby dokona¢ wlasciwych ustalen i rozpoznacé istote sprawy, Sad ten powinien przeprowadzi¢ wlasciwie postepowanie
dowodowe, czyli dopuéci¢ dowody z opinii prywatnych, a nastepnie dowdd z opinii bieglego sadowego (ewentualnie
instytutu), aby méc odpowiedzie¢ na kwestie bedace podstawa zadania pozwu, jak rowniez przestuchaé ww. Swiadka.
Warto zauwazyc¢, ze z artykulu w portalu gazeta.pl z dnia 6 lipca 2012 r. wynikalo: ,,Z opakowania popularnych (...)
zniknelo logo W.. Pojawilo sie na konkurencyjnym produkcie, ktéry wprawdzie nie nazywa sie (...), ale wyglada
niemal identycznie. (...) Dlaczego jednak ,,(...) od W.” nie maja oryginalnej szaty graficznej, tylko tak bardzo starajg sie
upodobnié¢do (...)?” (k. 406), z artykulu w portalu wp.pl z dnia 14 maja 2012 r. i portalspozywczy.pl z dnia 21 maja 2012
r.: ,Nie byloby w tym nic dziwnego, gdyby nie specyficzna forma konkurencji. L. W. wprowadzil swéj produkt po cichu.
Na poczatku kwietnia obok znanych Delicji Szampanskich na sklepowych potkach stanely opakowania ciastek (...)
od W. z wielkim logo E.W.. Opakowania sg niemal identyczne, ta sama kolorystyka, te same elementy, nawet ciastko
na obu jest przelamane w tym samym miejscu! Wejsciu na rynek nowych ciastek nie towarzyszy zadna promocja ani
akcja reklamowa. Ta w prasie branzowej byla kierowana do handlowcéw.” (k. 448-450, 737, 739-741). To rowniez
$wiadczy o tym, ze metoda normatywna zaproponowana przez Sad Okregowy nie byla prawidlowa i nie prowadzila do
wlasciwych wnioskéw. Juz tylko powyzsze artykuly $éwiadczyly, ze w odczuciu przecietnego konsumenta moglo dojsé
do konfuzji w wyniku wprowadzenia przez ,,(...) od W.”, dodatkowo niejako ,,po cichu”, nowego produktu, ktérego
opakowanie bylo niemal identyczne jak opakowanie (...).

Niezasadne bylo wiec wykluczenie mozliwoSci zastosowania powolanych przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jak to uczynil Sad Okregowy. Dopiero po przeprowadzeniu wlaSciwego postepowania dowodowego,
Sad I instancji bedzie mogt rozpozna¢ istote sprawy, czyli czy doszlo do naruszenia praw powodéw w wyniku
wprowadzenia przez L. ,,(...) od W.” w takim, a nie innym opakowaniu. Rozpoznanie tych wszystkich kwestii jedynie
przez Sad Apelacyjny, sprowadziloby niniejszy proces do postepowania jednoinstancyjnego, gdyz strony zostalyby
pozbawione mozliwo$ci kontroli instancyjnej takiego rozstrzygniecia. W konsekwencji naruszaloby to konstytucyjna
zasade dwuinstancyjnoéci postepowania cywilnego.

Nalezy rowniez zauwazy¢, ze Sad Okregowy, odnoszac sie do roszczen opartych o art. 18 ust. 1 pkt 1-3 i 6 u.z.n.k,,
stwierdzil, ze wobec oddalenia powo6dztwa co do zasady, nie zaslugiwaly na uwzglednienie zadania usuniecia



skutkow dzialan pozwanego — zniszczenia opakowan, opublikowania przeprosin. Roszczenia o usuniecie skutkow
niedozwolonych dzialain moga by¢é dochodzone niezaleznie lub lacznie (kumulatywnie) z roszczeniami o zaprzestanie
niedozwolonych dzialan, a jedynym w zasadzie ograniczeniem dla dochodzonych roszczen jest to, ze nie moga
one prowadzi¢ do wielokrotnego pokrywania ,szkdd”. Roszczenia z art. 18 ust. 1 pkt 1-6 u.z.n.k. majg charakter
samodzielny oraz stanowia samodzielng i autonomiczng podstawe dla podmiotu pokrzywdzonego czynem nieuczciwe;j
konkurencji i niemozno$¢ uwzglednienia jednego z nich jednego z zadan nie zwalnia sad z merytorycznej oceny
pozostalych z nich. Sad Okregowy powinien wiec ustali¢, w wypadku uznania — po przeprowadzeniu postepowania
dowodowego i dokonaniu oceny materiatu dowodowego w $wietle art. 233 § 1 k.p.c. — zasadno$ci powddztwa co
do zasady, ktére z zadan pozwu jest zasadne. Na te okoliczno$ci réwniez zostal zawnioskowany szereg wnioskéw
dowodowych, ktore nie zostaly rozpoznane przez Sad I instancji lub zostaly rozpoznane negatywnie. Oczywistym jest,
ze bez ich przeprowadzenia odniesienie sie do tych roszczen nie jest mozliwe. To réwniez §wiadczy o nierozpoznaniu
istoty sprawy, jako ze Sgd Okregowy nie odnidst sie w ogole do czeSci roszczen powodow.

Nie mozna bowiem zgodzié¢ sie ze stwierdzeniem Sadu I instancji, ze ,,okoliczno$ci sprawy pozwalaja przyjac, ze
obecnie pozwany nie zamierza wroci¢ do poprzednich opakowan, nie wystepuje zatem niebezpieczenstwo ponowienia
uzycia w obrocie tych opakowan, ktore zostaly przez pozwanego wycofane w grudniu 2012 r.”. Takie zalozenie zostalo
poczynione w sposéb catkowicie dowolny, nie wynika z materialu dowodowego, a w szczegblnoSci brak jest w aktach
sprawy o$wiadczenia pozwanego w tym przedmiocie, z ktérego mogtby wynikac brak takiego zamiaru. Jak slusznie
zauwazyla strona powodowa, na rozprawie w dniu 26 lutego 2015 r., na pytanie Przewodniczacej: ,,Czy pelnomocnicy
strony pozwanej potrafia odpowiedzie¢ sagdowi na pytanie, bez konsultacji jeszcze z mocodawcg, czy strona pozwana
zamierza powroci¢ do tych opakowan, ktore sa objete zakresem udzielonego zabezpieczenia?”, padla odpowiedz od
strony pozwanej: ,,Wysoki Sadzie, na te chwile opakowania produktéw sa odmienne od tych, ktére byty w momencie
wszczecia tego postepowania, natomiast nie jestem w stanie na to pytanie w tym momencie odpowiedzie¢, bez
konsultacji z moim mocodawcg, poniewaz jest to zbyt powazna, zbyt skomplikowana kwestia, zwiazana z biznesowymi
planami, ktdre tez moga ulegaé gdzie$ tam...”. Innego o$§wiadczenia odnoénie do tej kwestii nie bylo, a wiec pozwany
nawet nie zadeklarowal, ze wyklucza mozliwo$¢ uzywania spornego opakowania w przyszlosci, pomimo ze byla to
podstawowa kwestia, gdyz L. zaprzestalo wprowadzania do obrotu spornych opakowan nie z wlasnej woli (np. w
wyniku decyzji biznesowej), ale na skutek uprawomocnienia sie postanowienia o zabezpieczeniu, ktére z samej istoty
ma charakter tymczasowy i upada w przypadkach przewidzianych w kodeksie postepowania cywilnego. Nie mozna
przyjacé, jak to uczynil Sad Okregowy, ze samo zastosowanie sie strony do przymusu wynikajacego z zabezpieczenia
usuwa stan zagrozenia dla uprawnionego podmiotu, gdyz oznaczaloby to konieczno$é¢ oddalenia pow6dztwa, co z kolei
skutkowaloby upadkiem zabezpieczenia i ,odnowieniem sie” stanu zagrozenia.

Nie mozna tez nie zauwazy¢, ze w toku postepowania pozwany konsekwentnie kwestionowal powodztwo, przede
wszystkim co do zasady (ale réwniez co do wysoko$ci), twierdzac, ze mial prawo do wprowadzania spornych opakowan
do obrotu, w wyniku czego nie popehil ani czynu nieuczciwej konkurencji, ani nie naruszajac przepiséw prawa
wlasnos$ci przemyslowej. Powodowie stusznie zwroécili uwage, ze z pominietych przez Sad Okregowy danych A.
wynikalo, iz po zmianie opakowania (w wyniku postanowienia o zabezpieczeniu) ze spornego opakowania ,,(...)
od W.” na nowe, nieobjete sporem, warto§¢ sprzedazy ciastek J. Pozwanego istotnie spadla. Takze zeznajacy w
sprawie §wiadkowie W. P. i M. H., potwierdzili, ze wyniki sprzedazowe ciastek pozwanego w obecnych opakowaniach
sa wyraznie gorsze o wynikow sprzedazowych ,(...) od W.” i obwiniajg za ten stan rzeczy wlasnie opakowanie.
Nie rozstrzygajac tej kwestii, gdyz dotyczy¢ ona moze zagadnienia wysokoSci szkody, taki stan rzeczy moze
spowodowac, ze jezeli zabezpieczenie upadnie z jakiejkolwiek przyczyny, celem pozwanego moze by¢ powr6t do
pierwotnego opakowania ,,(...) od W.”, jezeli mialoby to sie przelozy¢ na wzrost sprzedazy tego produktu. Jest
to tym bardziej prawdopodobne, ze z postanowienia o zabezpieczeniu nie wynika, aby pozwany byt zobowigzany
np. do zniszczenia projektéw opakowan, czy zapasoéw folii opakowaniowej, zatem ponowne wprowadzenie ,,(...) od
W.” do obrotu w opakowaniach stosowanych w 2012 r. nie stanowiloby wiekszego problemu zaréwno z punktu
widzenia organizacyjnego, jak i ekonomicznego, tym bardziej, ze dotyczy produktu, ktory funkcjonuje w obrocie. Sam
uplyw czasu nie stanowi wystarczajacej przestanki do uznania, ze nie zachodzi niebezpieczenstwa ponownego uzycia
spornych opakowan. Tak wiec przyjety przez Sad Okregowy poglad (nota bene, uzasadniony bardzo lakonicznie),



Ze nie istnieje ryzyko, iz w przypadku ustania zakazu wprowadzonego zabezpieczeniem tymczasowym pozwany
ponownie wprowadzi do obrotu sporne opakowania, nie znajduje uzasadnienia w okoliczno$ciach faktycznych tej
sprawy na obecnym etapie postepowania.

Ponadto trzeba wskazaé, ze ewentualne ustanie stanu zagrozenia w toku postepowania mogloby mieé¢ znaczenie
jedynie dla oceny roszczen negatoryjnych, oczywiscie w sytuacji, gdyby Sad Okregowy uznal zasadno$¢ roszczenia
powoddw co do zasady. Ta okoliczno$é pozostawalaby bez znaczenia dla kwestii oceny pozostalych roszczen powodéw:
publikacyjnych, odszkodowawczych, o wydanie nieuczciwie uzyskanych korzysci, czy tez roszczenia o zasadzenie
kwoty na rzecz Muzeum Narodowego w Warszawie, dla uwzglednienia ktérych wystarczajace byloby stwierdzenie
naruszenia istniejacego w dowolnym momencie poprzedzajacym zamkniecie rozprawy (art. 316 § 1 k.p.c.). Oznacza to,
ze jezeli Sad Okregowy, rozpoznajac ponownie sprawe, doszedlby do przekonania, ze powodztwo jest zasadne co do
zasady, ale powstal stan pewnosSci, iz pozwany nie bedzie dokonywat dalszych naruszen, mogtby oddali¢ z tej przyczyny
powddztwo jedynie w czedci, majac obowiazek rozpoznac¢ zadanie pozwu w zakresie pozostalych roszczen.

W zwiazku z powyzszym zachodzily przestanki zastosowania art. 386 § 4 k.p.c., w konsekwencji czego zaskarzony
wyrok podlegal uchyleniu do ponownego rozpoznania. Jednoczeénie o kosztach procesu za druga instancje orzeczono
na podstawie art. 108 § 2 k.p.c.



