Sygn. akt I ACa 734/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 sierpnia 2014 r.

Sad Apelacyjny w Krakowie — Wydziat I Cywilny
w skladzie:

Przewodniczacy: SSA Hanna Nowicka de Poraj

Sedziowie: SSA Teresa Rak
SSO del. Krzysztof Hejosz (spr.)

Protokolant: sekr.sadowy Marta Matys

po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2014 r. w Krakowie na rozprawie

sprawy z powodztwa TERMO ORGANIKA Spéiki z ograniczona
odpowiedzialno$cia w Krakowie

przeciwko . .Spoblce z ograniczong odpowiedzialnoscig w
Oswiecimiu

o zakazanie czynéw nieuczciwej konkurencji i o ochrone wiasnosci przemystowej
na skutek apelacji strony pozwane;j

od wyroku Sadu Okregowego w Krakowie

z dnia 30 stycznia 2014 r. sygn. akt IX GC 227/13

1. oddala apelacjg;




2. zasgdza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwote 630 zi
(sze$¢set trzydzieSci zlotych) tytulem kosztéw  postgpowania

apelacyjnego.




Sygn. akt I ACa 734/14 UZASADNIENIE

Sad Okrggowy w Krakowie w sprawie z powodziwa TERMO ORGANIKA Spotki z
ograniczong odpowiedzialnocia w Krakowie przeciwko : . Spélce z
ograniczong odpowiedzialnoscia w Oswigcimiu o zakazanie czynéw nieuczciwej konkurencii i
o ochrong wlasnosci przemystowej (sygn. akt IX GC 227/13), wyrokiem z dnia 30 stycznia
2014r. nakazat stronie pozwanej zaniechanie korzystania w sposob zarobkowy lub zawodowy z
izolacyjnej plyty styropianowe]j zawierajacej charakterystyczne elementy szarych lub czarnych
plam, w szczegdlnosci poprzez wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu takich plyt
izolacyjnych styropianowych, eksport oraz uzywanie, a takze podejmowanie w stosunku do
takich ptyt dziatan promocyjnych; wycofanie z obrotu izolacyjnych piyt styropianowych
zawierajgcych charakterystyczne elementy szarych lub czarnych plam, w tym ze sprzedazy
prowadzonej przez kontrahentéw lub innych oséb dziatajacych na rachunek lub w imieniu

- Sp. z 0.0. oraz zniszczenie wyprodukowanych partii takich ptyt, ktére nie zostaty
jeszcze wprowadzone do obrotu. Ponadto sad nakazal stronie pozwanej aby zlozyla
oswiadczenie, w terminie do jednego miesiaca od uprawomocnienia si¢ wyroku, nastepujace;j
tresci: ,, sp. Z 0.0. z siedzibg w O$wiecimiu wyraza ubolewanie z powodu faktu,
ze produkujac i wprowadzajac do obrotu plyty izolacyjne styropianowe zawierajace
charakterystyczne elementy szarych lub czarnych plam naruszyla zasady uczciwej konkurencji
oraz prawa ochronne na znaki towarowe R-151823 oraz R-184950, przystugujace Termo
Organika sp. z 0.0. z siedzibg w Krakowie. spotka z 0.0. zobowigzuje si¢ nie
podejmowaé takich dzialan w przysztosci” w dwéch dziennikach: »Rzeczpospolite]”, w
dodatku B (,,zielone strony™) i ,,Puls Biznesu”, na stronach drugiej lub trzeciej i w rozmiarach
nie mniejszym niz 1/4 strony, przy czym tekst o§wiadczenia winien wypelnia¢ jednolicie calg
powierzchnie ogloszenia, oraz na stronie internetowej http://www. ’ com/pl/ mainl,
a gdyby doszlo do zmiany adresu internetowego strony na innej gtéwnej stronie internetowej
pozwanego i utrzymywanie tego o$wiadczenia dostepnego we wskazanej formie nieprzerwanie
co najmniej przez okres 30 dni. W pozostalym zakresie powodztwo oddalono i zasadzono od
strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwote 54.910zt tytutem zwrotu kosztéw procesu.

Jak wynika z pisemnego uzasadnienia sporzadzonego do tego orzeczenia, pow6d Termo
Organika spétka z 0.0. w Krakowie domagat sie nakazania pozwanemu polce z
0.0. w Oswigcimiu zaniechania korzystania w sposéb zarobkowy lub zawodowy z izolacyjnej
plyty styropianowej zawierajgcej charakterystyczne elementy szarych lub czarnych plam,

W szczegllnosci poprzez wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu takich plyt




izolacyjnych styropianowych, eksport oraz uzywanie, a takze podejmowanie w stosunku do
takich ptyt dzialan promocyjnych; doprowadzenia do wycofania z obrotu izolacyjnych piyt
styropianowych zawierajgcych charakterystyczne elementy szarych lub czarnych plam, w tym
ze sprzedazy prowadzonej przez kontrahentdw lub innych oséb dziatajacych na rachunek lub
W imieniu p. z 0.0. oraz zniszczenia wyprodukowanych partii takich plyt, ktore
nie zostaly jeszcze wprowadzone do obrotu. Powdd domagal sie nakazania pozwanemu, aby
zlozyt o$wiadczenie w terminie nie p6Zniejszym niz jeden miesigc od daty uprawomocnienia
sie wyroku o tresci wskazanej w pozwie w trzech dziennikach tj. Rzeczpospolitej, Pulsie
Biznesu,  Gazecie =~ Wyborczej oraz na  stronie  internetowej  http://www.
i.com/pl/mainl, a gdyby doszlo do zmiany adresu internetowego strony na innej
gléwnej stronie internetowej pozwanego i utrzymywanie tej informacji dostepnej we wskazanej
formie nieprzerwanie co najmniej przez okres 30 dni.
Powdd ostatecznie wskazywal, ze wywodzil swoje roszczenia z przepisdw ustawy o
zwalczeniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy prawo wilasnosci przemystowej w zakresie
ochrony znakéw towarowych. W uzasadnieniu pozwu wskazano, ze powdd - Termo Organika
spolka z 0.0. z siedzibg w Krakowie jest najwigkszym krajowych producentéw styropianowych
plyt izolacyjnych do ocieplania budynkéw. W celu zapewnienia swoim produktom
niepowtarzalnego wygladu, odrézniajacego je od wszelkich innych konkurencyjnych
produktéw na rynku, powdd opracowal i wprowadzil do zastosowania technologi¢
wytwarzania ptyt styropianowych zawierajgcych charakterystyczne elementy szarych lub
czarnych plam. Od 2004r. powé6d nieprzerwanie produkuje i wprowadza do obrotu na terenie
calego kraju styropianowe plyty izolacyjne "w kropki", ktére sg przedmiotem licznych dziatan
promocyjnych, na ktére powdd przeznaczyt juz wielomilionowe kwoty. Dziatania powoda
przyniosty oczekiwane efekty w postaci wysokiej znajomosci produktu oraz jego oznaczenia,
jako styropianu ,,w kropki”. Marka powoda przewodzi réwniez wérdd marek styropiandéw o
najwyzszej jakosci. Dziatania te przyczynily sie do znakomitych wynikéw sprzedazy oraz
zdobycia uznania klientéw oraz przyznaniu powodowi licznych nagréd i wyrdznien. Styropian
"w kropki" stanowi ponad 90 % sprzedazy wszystkich styropianéw powoda. Wzo6r
przemystowy styropianu "w kropki" chroniony jest poprzez rejestracje w Urzedzie Patentowym
RP. Na rzecz powoda zarejestrowano dwa wzory przemystowe Rp - 6182 oraz Rp — 6783
(aktualnie uniewaznione) i zarejestrowane sg w Urzedzie Patentowym RP graficzne znaki
towarowe o numerach R 151823 i R 184950. Znak R-151823 zostal zarejestrowany w dniu 20
kwietnia 2004r. z pierwszenstwem od dnia 18 wrzesnia 2003r. dla towaréw klasy 17 (styropian
i produkty styropianowe, materiaty do docieplen, izolacji wodnych i dzwigkowych, zywice

syntetyczne i pétprzetworzone, materialy uszczelniajgce, izolacyjne 1 termoizolacyjne,




izolacyjne farby, folie, tasmy i tkaniny, przewody, rury 1 ostony do nich, ostony i izolatory
ceramiczne) oraz klasy 19 (niemetalowe materialy budowlane i wykonczeniowe). Znak R-
184950 zostat zgloszony do rejestracji w dniu 17 stycznia 2007r. z pierwszenstwem od dnia 9
marca 2004r. dla tych towarow tej samej klasy co znak R-151823 opisany powyzej. Powdd nie
udzielal na powyzsze prawa ochronne na znaki towarowe zadnych licencji, zwlaszcza
pozwanemu, 1 jest wylgcznie uprawniony do korzystania z tych praw. Powdd wskazal, ze
poczawszy od konca 2007r. pozwany narusza prawa powoda nasladujac w sposob
niedozwolony jego wyroby, produkujac i wprowadzajac do obrotu na terenie calej Polski
styropiany zawierajace charakterystyczne dla pochodzacych od powoda styropianow
»W kropki”, elementy ciemnych plam. Charakterystyczne elementy ciemnych plam
wprowadzanie przez pozwanego do swoich plyt styropianowych sg podobne do znakdw
towarowych R-151823 oraz R-184950 stosowanych 1 chronionych na rzecz powoda.
Produkujac oraz wprowadzajac do obrotu plyty styropianowe w ciemne plamy, pozwany
wywotuje ryzyko wprowadzania odbiorcéw w blad, polegajace na mozliwosci skojarzenia
oznaczen nanoszonych na plyty pozwanego z zarejestrowanymi znakami powoda.

Powdd wezwat pozwanego do zaniechania naruszania praw ochronnych na znak towarowy. W
odpowiedzi pozwany potwierdzit fakt wprowadzenia do obrotu plyt styropianowych "w
kropki", zaprzeczajac, ze  taki efekt jest pochodna jego zamierzonego dziatania
ukierunkowanego na naruszenie chronionych praw powoda oraz podnidst, ze taki efekt byt
niezamierzonym skutkiem zmiany w procesie produkcyjnym styropianu o kolorze ciemnym na
styropian bialy i zwigzanej z tym wymiany w maszynach produkcyjnych granulek
polistyrenowych w kolorze ciemnym na granulki w kolorze biatym. Jednakze wyglad
kwestionowanych przez powoda plyt produkowanych przez pozwanego wskazuje
jednoznacznie, iz wzér ,,w kropki” nie mogt powsta¢ przypadkowo, lecz ptyty ponanego
zawierajgce go zostaty wyprodukowane w sposo6b celowy i zorganizowany, co wynika z faktu,
ze powod, aby otrzymaé styropian "w kropki" stosuje specjalnie opracowana technologie
mieszania. Uzyskanie takiego ciaglego efektu bez zastosowania odpowiedniej, technologii
mieszania lub specjalistycznych urzgdzen nie jest fizycznie mozliwe. Tym samym pojawienie
sig plam w takiej skali, jak na produktach pozwanego Swiadczy o dziataniu celowym,
zmierzajagcym do wywotania podobnego ogoélnego wrazenia. Zdaniem powoda, pozwany
narusza prawa ochronne na znaki towarowe powoda przez samo postugiwanie = sie
wspomnianym znakiem, z uwagi na renomowany charakter znakéw zarejestrowanych na rzecz
powoda. Produkowanie i wprowadzanie do obrotu przez pozwanego plyt zawierajacych
charakterystyczne elementy kropek niewatpliwie moze przynies¢ mu nienalezng korzy$é, jak

réwniez by¢ szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru i przede wszystkim renomy znakéw




towarowych powoda, albowiem w ptytach styropianowych "w kropki" pochodzacych od stron

nie wystepuja istotne réznice, co moze prowadzi¢ do pomyiki po stronie odbiorcy co do

pochodzenia towaru, a tym samym zakupu towaru pozwanego zamiast towaru powoda.

Chronione znaki towarowe powoda odwzorowywane s3 na plytach styropianowych produkeji

pozwanego i taka tozsamo$é produktéw powoduje, iz znaki towarowe powoda tracg zdolnos¢

odrézniajaca. Dzialalno$é pozwanego moze rowniez skutkowac utratg renomy przez znaki

towarowe powoda, ktore nie bedzie miat zadnej kontroli na jakoécig styropianéw "w kropki”

pochodzacych od pozwanego, nie bedzie moégt réwniez w odpowiedni sposob ksztaltowac
wizerunku swoich styropianéw. Elementem zbieznym oznaczei pozwanych oraz znakow
towarowych powoda jest charakterystyczny element ciemnych plam i cho¢ ptyty styropianowe
"w kropki” obiektywnie réznig si¢ odlegtosciami pomigdzy “ciemnymi plamami” na
styropianie oraz ksztaltem tych plam, to jednak wskazane réznice — bgdace konsekwencjg
procesu technologicznego - sa niedostrzegalne dla przecigtnego konsumenta. Zachodzi zatem
obawa, ze odbiorcy towaréw pozwanego zostang wprowadzeni w biad poprzez
wykorzystywanie przez pozwanego znaku towarowego wywolujgcego identyczne wrazenie jak
znaki powoda. Roszczenie strony powodowej znajduje podstawe w tredci art. 296 ust. 1 p.w.p.

Zdaniem powoda, dziatanie pozwanego w $wietle tresci art.13 ust.l u.z.n.k., jest takze czynem
nieuczciwej konkurencji. Konkurencyjne styropianowe ptyty izolacyjne "w kropki" pochodzgce
od obu stron sg podobne w stopniu wykluczajgcym mozliwo$¢ ich rozréznienia na podstawie
ogblnego i calosciowego wrazenia wyrobu nasladujacego i wyrobu oryginalnego. Pozwany
dopuszcza sie rowniez naruszenia art.10 ust.2 w zw. z ust.1 u.z.n.k., zgodnie z ktérym czynem
nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towaréw lub ustug albo jego brak, ktore moze
wprowadzi¢ klientéw w blad co do pochodzenia, ilosci, jakosci, sktadnikéw, sposobu
wykonania, przydatnosci, mozliwosci zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych
cech towaréw albo ustug, a takze zatajenie ryzyka, jakie wigze si¢ z korzystaniem z nich.
Zachowanie pozwanego narusza takze art.3 ust.l u.z.n.k., poniewaz jest sprzeczne z dobrymi
obyczajami i narusza interes innego przedsigbiorcy tj. powoda. Z przedtozonych przez powoda
dowodéw wynika bowiem, iz dysponuje wczedniejszym pierwszenstwem produkcji i
wprowadzania do obrotu styropianu "w kropki", czyni to bowiem od 2004r. Pozwany
wprowadza na rynek styropian "w kropki" dopiero od 2007r.. Powdd jest liderem rynku i jego
styropiany "w kropki" cieszg si¢ na rynku renomg. Interes powoda jest zagrozony przez
dzialanie pozwanego poniewaz podobienstwo styropianu pozwanego do oznaczenia styropianu
powoda wywotuje konfuzje po stronie klientéw, naruszajac dobro prawne powoda, jakim jest
pierwszefistwo uzywania styropianu w kropki, ich renoma oraz zwigzane z tym wymieme

korzysci finansowe. Roszczenie powoda znajduje zatem podstawe w tredci art.18 u.znk.




Powdd wielokrotnie podnosil, iz nie domaga si¢ aby pozwany zanicchal wprowadzania do
obrotu plyt bialych z niewielkg iloscia wiracen. Powdd nie traktuje takiego dziatania, jako
naruszenia swoich praw.

W odpowiedzi na pozew strona pozwana t sp. z 0.0. wniosta o oddalenie
powddztwa w catosci oraz przyznanie pozwanemu kosztow postgpowania sadowego, w tym
kosztéw zastepstwa procesowego, wedlug spisu kosztéw. Strona pozwana podniosta, ze sposéb
uzywania przez powoda zarejestrowanego za numerem R-151823 i R-184950 graficznego
znaku towarowego w celu oznaczania plyty styropianowej w kropki, wskazuje na wady prawne
decyzji Urzgdu Patentowego RP, albowiem zachodzi uzasadniona obawa, iz ochrona Urzedu
Patentowego RP udzielona na znaki towarowe zostata dokonana z naruszeniem bezwzglednych
zasad, warunkujacych zdolno$é rejestracyjng znakéw towarowych. Wskazala, ze zachodza
przestanki do uchylenia decyzji Urzedu Patentowego RP o rejestracji znakéw towarowych nr
R-151823 i R-184950 oraz wzordw przemystowych nr Rp-6182 i Rp-6783 (te uchylono w
trakcie procesu), a pozwany w ziozonych w tym przedmiocie wnioskach wskazuje na takie
zarzuty jak: braku cechy nowodci plyty izolacyjnej w kropki, brak jej powtarzalnosci i
indywidualnego charakteru w dacie zgloszenia w Urzedzie Patentowym RP wzoréw
przemystowych oraz brak odrozniajacego charakteru graficznych znakéw towarowych,
stanowigcych obraz powierzchni piyty w przypadku znaku towarowego nr R-151823 i R-184950.
Prawo ochronne do znaku towarowego i prawo z rejestracji wzoru przemystowego, jako
ustalajgce prawo wilasnosci i monopol na uznanie znaku towarowego oraz Wwzoru
przemystowego, w przypadku jego zniesienia, nie bedzie mogto by¢ podstawa rozstrzygnieé o
naruszenie praw wylgcznych. Strona pozwana podniosta bezzasadno$é, przywolanej w pozwie
podstawy rozstrzygania sprawy w oparciu o ustawe o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i
skierowane wobec pozwanego zarzuty na§ladownictwa plyty styropianowej w kropki oraz
oznaczania powierzchni plyty ciemnymi plamami, pochodzacymi z grafitowych granul,
wmieszanych do styropianu biatego w procesie produkcji piyt. Plyty o symbolu EPS, ktorych
powierzchnia przedstawia uklad bialych i szarych granul byly plytami znanymi na rynku juz w
1999r., 0 czym §wiadczy katalog firmy BASF z 11/1999 i z 11/2001. Dokonane przez powoda
W 2004r. nasladownictwo ptyt w kropki, zwanych plyta ,,Dalmatyficzyk”, potwierdzaja réwniez
wzory uzytkowe, na ktére niemiecki Urzad Patentowy udzielit prawnej ochrony. Pozwany,
wbrew twierdzeniom powoda nie produkuje, w sposGb zamierzony plyt styropianowych w
kropki. Plyty zawierajace na powierzchni ciemne plamy sa efektem prowadzonej produkcji ptyt
grafitowych i biatych na jedne;j linii technologicznej w zamknietym cyklu. Zrédiem wirgcen w
postaci widocznych ciemnych plam znajdujacych sie w plycie sa pozostale w zasobnikach

natadowane elektrostatycznie grafitowe granule oraz zawracane w recyklingu $cinki




powstajace z ciecia plyt szarych. Jest to proces wynikajgcy z wymagan ekologicznych i
ochrony srodowiska, narzucajgcy producentom utylizacje poodpadowg obrzynek poprzez
zawracanie regeneratu do linii technologicznej. Pozostatosci granul szarych w zasobnikach i
ich przedostawanie sie do plyt biatych przy przestrajaniu produkcji ptyt szarych na biale jest
naturalnym zjawiskiem, ktérego wyeliminowanie jest niemozliwe. Pozwany wskazat takze, ze
nigdy nie oznaczal swoich wyrobow cudzg markg, ani zarejestrowanym znakiem towarowym
0séb trzecich. Pochodzgce z oferty handlowej pozwanego ptyty styropianowe, wprowadzane sg
co obrotu wylacznie w oznaczonych foliach, zawierajgcych peilne informacje o wyrobie,
zawierajace logo - identyfikujace jednoznacznie producenta ptyt. Prawidtowosc¢
oznaczenia wyrobdw stosowana przez pozwanego jest zaprzeczeniem stawianego przez
pozwanego zarzutu z art.3 i 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Pozwany
podni6st takze, ze plyta z grafitowymi kropkami NEOPOR, nie posiada z racji ciemnych plam
zadnych lepszych wiasciwosci termoizolacyjnych, w stosunku do standardowej bialej plyty
styropianowej. Pozwany zarzucil dalej, ze zdjecia plyt w kropki, wyprodukowanych przez
powoda ilustrujg ich réznorodno$¢ pod wzgledem gestosci i rozkladu ciemnych plam na

powierzchni ptyty. Réznice te sg widoczne i dotyczg plyt spakowanych w jednej paczce jak i

plyt z réznych paczek. Dowodzi to niepowtarzalnosci piyt i braku wspélnej oryginalnosci 1

estetyki obrazéw na plytach.

Wyrokiem z dnia 8 maja 2012r. Sad Okregowy w Krakowie oddalit pow6dztwo oraz
zasadzit od strony powodowej Termo Organika spétka z 0.0. w Krakowie na rzecz

spétki z 0.0. w O$wigcimiu zwrot kosztéw procesu. Wyrokiem z dnia 21 grudnia 2012r. Sad

Apelacyjny w Krakowie uchylil wyrok i przekazat sprawe do ponownego rozpoznania Sadowi

Okregowemu.

Po przeprowadzeniu postgpowania dowodowego w sprawie, sad pierwszej instancji
ustalit stan faktyczny zgodnie z ktérym:

e bezspornie strony postepowania podobnie jak i inni producenci, prowadza produkcje
izolacyjnych plyt styropianowych bazujac na podobnych rozwigzaniach technologicznych.
Plyty wytwarzane s3 z nowego materiatu (granulatu), ale takze z dodatkiem odpadow z
wezesniejszych proceséw (okreslanych jako $cinki, a dalej recyklat, regranulat).
Poczatkowo podstawowym produktem na rynku byly piyty biate. Od 2004r. producenci w
kraju zaczeli wprowadzaé¢ do produkcji takze plyty jednolicie szare, z surowca niemieckiej
firmy BASF z dodatkiem grafitu. Powéd rozpoczal prace z szarym surowcem juz w 2002r.,
a préby z mieszaniem surowca bialego i szarego prowadzit od 2003r. Surowiec szary jest
drozszy od biatego o ok 25%, a dodawany do biatego podraza produkcje styropianu w

kropki o 1%. W kolejnych latach na rynku wzrastalo zapotrzebowanie na jednolicie szary




styropianu (wyzsze wiladciwosci termoizolacyjne). Wraz ze wzrostem produkcji szarego
styropianu wzrasta ilo$¢ szarych odpadéw. Odpady takie sa wykorzystywane do kolejnej
produkeji ptyt jednolicie szarych (dodawanie $cinkéw do 10%), ale tez sg dodawane przez
niektérych producentdw do produkeji ptyt biatych i wtedy powstaja nieregularne ciemne
plamy ze zlepek przebarwienia szarego.

bezspornie uzyskane w ten sposdb ptyty biate z ,,wtraceniami” byly poczatkowo odbierane
bardzo zle jako nieestetyczne czy tez wadliwe lecz to wylacznie powdd wdrozyt kosztowe
kampanie promocyjne styropianu w ciemne, szare i czame plamy i kropki. Badania
przedstawione przez powoda przy pozwie wykazuja, iz styropian taki jest aktualnie
postrzegany jako co najmniej dobry, albo wrecz lepszy od biatego. Kropki na piytach nie
majg znaczenia funkcjonalnego. Produkcja ptyt réznych koloréw moze i w praktyce
odbywa si¢ na przemiennie na tej samej linii produkcyjnej. Produkcja jednolitych
kolorystycznie plyt wymaga uzycia jednego koloru surowca, a przy jego zmianie
dokladnego wyczyszczenia urzgdzen, aby unikngé mieszania si¢ surowcow i w efekcie
pojawiania si¢ niechcianych ,,wiracen” szarych na plytach biatych, czy tez odwrotnie.
Nieuniknionym efektem ubocznym produkciji plyt sa $cinki (odpady), ktére jednak w
catosci mogg i powinny byé zagospodarowane jako recyklat. Po zmieleniu odpady s3 one
dodawane, w kolejnych cyklach produkcyjnych do nowego granulatu, przy czym
warunkiem uzyskiwania plyt jednolite] barwy jest dodawanie granulatu, albo regranulatu
(Scinkéw) tej samej barwy. To wymaga segregowania kolorow $cinkéw przygotowanych
do ponownego uzycia.

Powéd segreguje odpady biale i szare na etapie produkcji, a nastgpnie przechowuje je w
odrebnych silosach, dzieki czemu nie dochodzi do niekontrolowanego mieszania kolorow.
na rzecz powoda zarejestrowane sg w Urzedzie Patentowym RP graficzne znaki towarowe
o numerach R -151823 i R 184950 ($wiadectwa ochronne tom II, k. 339 i 342). Znak R-
151823 zostat zarejestrowany w dniu 20 kwietnia 2004r. z pierwszenstwem od dnia 18
wrzesnia 2003r. dla towaréw klasy 17 (styropian i produkty styropianowe, materiaty do
docieplen, izolacji wodnych i dzwiekowych, zywice syntetyczne ipdt przetworzone,
materialy uszczelniajace, izolacyjne i termoizolacyjne, izolacyjne farby, folie, taémy i
tkaniny, przewody, rury i ostony do nich, ostony i izolatory ceramiczne) oraz klasy 19
(niemetalowe materiaty budowlane i wykonczeniowe). Znak R-184950 zostat zgtoszony do
rejestracji w dniu 17 stycznia 2007r. z pierwszenstwem od dnia 9 marca 2004r. dla tych
towar6w tej samej klasy co znak R-151823 opisany powyzej. W opisie znakéw
przedstawionych celem rejestracji uprawniony wskazal, ze oznaczenie ,,przedstawia biata

plaszczyzne pokryta plamami i figurami w kolorze czarnym/szarym. Plamy i figury sa




rozmieszczone na calej powierzchni plaszczyzny réwnomiernie, przy czym ich ksztaity sg
nieregularne, a wielko$¢ rézna” (decyzja Urzedu Patentowego k.1294 1 1301). Forma
graficzna znaku przedstawia za$ powyzsze dwuwymiarowo. Poczatkowo spotykal si¢ z
zarzutami wykonawcdw, jakoby ich ptyty w kropki byly ,brudne”. Jako jedyni wdrozyh
kampanie reklamowe, promujace pozytywny wizerunek kropek i informacje o wysokiej
jakosci tak oznaczonych wyrobdw, w wyniku ktérej klienci przy zakupach pytaja o
styropian w kropki.

powod wcezesniej niz pozwany korzystal w sposob ciagly z przedmiotowych oznaczen piyt
styropianowych ,,w kropki”. Produkt powoda ma okreslong renome 1 jest wysokiej jakosci,
za$ powod jest wiodacym producentem styropianu, wydajacym duze $rodki na reklame i
promocj¢ swego produktu. Powdd przedstawil bardzo obszernie materialy reklamowe,
informacje o nagrodach, zestawienia wydatkéw potwierdzajace wypracowanie renomy
znakéw towarowych, skojarzenie styropianu w kropki z powodem oraz powigzanie tego
przekazu z informacja o wysokiej jakosci produktu. Wysitku powoda w tym zakresie,
pozwany zasadniczo nie zakwestionowal, natomiast powotywat si¢ na wlasng wypracowana
renome przedkiadajac dowody wiasnych osiggniec 1 wyréznien. Renoma marki pozwanego
nie byla jednak przedmiotem tego postepowania. Pozwany zarzucal dalej, iz powdd
wprowadzat odbiorcow w blgd prezentujgc w reklamach styropian w kropki jako lepszy.
Dowody wskazuja, iz produkty powoda istotnie majg wysokg jakosé. W ocenie sadu nie
jest przedmiotem postgpowania kwestia czy i w jakim zakresie powdd powotywat si¢ na
lepsze whasciwosci termoizolacyjne styropianu z wirgceniami granulatu z grafitem. Powod
temu przeczy 1 nie twierdzi aby taki styropian miat wyzsze wlasciwosci termoizolacyjne.
znaki towarowe w $lad za decyzjami z dnia 20 marca 2009r. Urzad Patentowego, podlegaja
ocenie wylgcznie jako oznaczenie w zgloszonej postaci. Graficzna forma przedstawienia w
przypadku kombinacji ( kompozycji) koloréw bezkonturowych polega na prezentacji
graficznej probki koloréw oraz stownego opisu pod warunkiem, ze opis ten jest
wystarczajaco jasny, precyzyjny i obiektywny. Jak wynika z opisu, w zasadzie
identycznego dla znakéw towarowych nr R-151823 i R-184950, spelniajg one podane
kryteria, zatem wraz z przedstawieniem koloru spelnia wymogi graficznego przedstawienia
znaku. Stanowisko to nie budzi watpliwosci. Powdd stosuje znaki towarowe w formie
identycznej, w szczegdlnosci w kampaniach reklamowych. Powéd trafnie zwrocit uwage, iz
znak naklada na najwigksze powierzchnie plyt i tak nalezy go postrzegac. W ocenie sgdu
powdd celowo oznacza takze plyty kropkami, w miar¢ réwnomiernie rozrzuconymi na
bialym tle, a nadto oznaczenie to zasadniczo odpowiada znakom towarowym. Powdd

obszernie wykazat, dziatania zmierzajgce do celowego uzyskania, w miar¢ rGwnomiernego




rozmieszczenia kropek na powierzchni piyt pochodzacych, z $wiadomie dosypywanego

szarego granulatu, zas szare plamy, zlepki sg marginalng pochodng zagospodarowania

odpadow.

powdd, jako pierwszy, produkuje od 2004r, z pomocg specjalnie opracowane] technologii

styropian w kropki. Powdd w celu odréznieniu swoich produktéw na rynku opracowat

technologie mieszania granulatu bialego i grafitowego, w celu uzyskania na ptytach efektu

mozliwie réwnomiernie roztozonych kropek i ciemnych plam na biatym tle. W tym celu

powod zainstalowata na liniach produkcyjnych dozowniki i inne urzadzenia, odmierzajgce

w odpowiednich proporcjach skladniki, co wywotuje wizualny efekt w postaci czarnych i

szarych kropek oraz plam na bialej powierzchni ptyty styropianowej. Zbiezny efekt jest

uzyskiwany w drodze dozowania takze recyklatu, przy zachowaniu zatozonych proporcji

biafego i szarego. Towar pozwanego oznaczany jest w sposéb podobny do towaru powoda i

oznaczenie to jest w szeregu przypadkow tak zbiezne, iz nie ma mozliwosci odréznienie

pochodzenia ptyt. W tym aspekcie udowodnione stosowanie przez pozwanego oznaczenie
m.in. w kropki rodzi konsekwencje prawne.

w przypadku ptyt styropianowych oczywiste réznice w opakowaniach nie sg, az tak istotne.
Plyty sa kupowane na cele inwestycyjne, czesto jednokrotnie, w duzych ilosciach (znaczne
objgtosci), a decydujgcym elementem sg cena i spelnienie parametréw technicznych
wynikajagcych projektu w aspekcie termoizolacji i wykonawstwa elewacji. Inwestorzy
dokonujg zakupéw, z udzialem opinii projektantéw, wykonawcéw i przedstawicieli
handlowych poszczegélnych producentéw. W tak profesjonalnym obrocie watpliwa jest
rola opakowan. Decyzje o zakupie nie s3 podejmowane poprzez ogladanie opakowanych
plyt, ale w oparciu o materiaty informacyjne i techniczne. Decydujace znaczenie bedzie
mialo zatem dotarcie z reklama do oséb podejmujgcych decyzje finansowe na inwestycji.
Powdd wskazywal, iz promocje kieruje wlasnie do inwestoréw, a dla nich oznaczenie
poszczegOlnych, podobno brzmigcych firm na opakowaniach jest niewielkie méwigce.
Powod zaprezentowal wyniki badafi wskazujagcych na pierwszorzedne znaczenie
oznaczenia styropianu ,,w kropki”, a nie marki producentéw. Odbiorcy, nawet profesjonalni
nie maja wiedzy, czy podmiot wskazywany na opakowaniu styropianu w kropki jest czy tez
nie jest powigzany z powodem. Skoro tylko powéd promuje styropian w kropki i jego
pozytywny wizerunek, to odbiorcy nawet widzgc opakowania innego producenta, moga
pozostawa¢ w bledzie, podejmujac decyzje o zakupie styropianu tylko dlatego, ze jest w

kropki, jak w reklamie.




poczawszy od 2007r. pozwany, sprzedawal duze ilosci styropianu w kropki. Wyroby
pozwanego sg tudzaco podobne do wyrobdw, co powoduje ryzyko wprowadzenia klientow
w biad.

pozwany dodawatl (do czasu postanowienia sgdu o zabezpieczeniu) do produkcji biatego
styropianu szare $cinki, powstale po wczedniejszym cieciu na plyty szarych blokéw

styropianu. Skala podobienstwa produktow stron, czyni jednak zasadnym wniosek, iz

pozwany dodawat takze szary granulat. Materiat dowodowy wskazuje, iz kropki pochodzg

z granulatu, a zlepione plamy ze $cinkéw. Nie jest zatem mozliwe przypadkowe zmieszanie

sktadnikéw z efektem jak na piytach pozwanego, gdyz w takim wypadku ptyta wizualnie

réznita by si¢ od plyty powoda, brakiem kropek. Rozmiar produkcji pozwanego plyt z

ciemnymi plamami wyklucza prawdziwos$¢ twierdzen jakoby to wynik jedynie

przypadkowego zmieszania.Przed procesem pozwany nie segregowal odpadow szarych od

biatych, co wymaga budowy odrebnych siloséw i zabiegdéw organizacyjnych. Produkcja

spornych produktéw w kropki pozwala takze na oszczedno$¢ na kosztach czyszczenia linii

produkcyjnej z pozostatosci produkcji szarego styropianu. Nie ma koniecznosci budowania
odrebnych linii technologicznych dila produkcji bialego 1 szarego styropianu.
Wystarczajacym jest wykonanie podstawowych zabiegdw organizacyjno- technicznych:
czyszczenie instalacji, segregacja $cinkow 1 nie dosypywania granulatu z grafitem przy
produkcji biatych plyt. Koszty przestawienia produkcji réznych rodzajéw styropianu na
jednej linii technologicznej nie stanowia znaczacej warto$ci i jest powszechna praktyka
producentow.

okoliczno$¢ ustalona w oparciu o opini¢ bieglego, ze plamki na wyrobach pozwanego moga
powstaé takze w wyniku niedostatecznego wyczyszczenia linii technologicznej ewentualnie
w wyniku omytkowego dobrania recyklatu w innym kolorze, jest oczywista dla stron, a
zatem i dla sadu. Aktualnie strona pozwana nie produkuje (na skutek zakazu z
postanowienia zabezpieczajacego) styropianu w kropki, a wiec technologicznie jest w
stanie to czyni¢. Nie jest jednak mozliwym calkowite wyczyszczenie instalacji z
pozostatosci surowca szarego po przej$ciu na bialy. W $wietle zgdan powoda nie jest to
konieczne. Powdd wyjasniat, ze pojedyncze (,,wigcej niz trzy”), promilowe (czyli ok. 0,1
%) szare wtracenia, ktére przy doktadnym czyszczeniu linii przez pozwanego mogg znalez¢
si¢ w biatym styropianie, nie traktuje jako bezprawnego efektu regularnie rozmieszczonych
kropek w styropianie. Ponadto, wirgcenia bedgce wynikiem ,,wymiatania” szarych
pozostatosci z linii produkcyjnej wystepujg jedynie w pierwszych partiach styropianu i
majg charakter zanikajacy.




W swoich rozwazaniach prawnych sad wskazal, ze:

powdd powotywal si¢ w pozwie w pierwszym rzedzie na ochrong wynikajaca z prawa do

wzoru przemystowego. W tym zakresie doszio do zmiany w trakcie postepowania

wynikajacej z uniewaznienia przez Urzad Patentowy rejestracji wzoréw przemystowych

dotyczacego plyt w kropki. Powodd ostatecznie ,ograniczyl” zadanie stosownie do tej

okolicznosci. Znalazly uzasadnienie w okolicznosciach sprawy, pozostale powolane w

pozwie podstawy prawne: z zakresu nieuczciwej konkurencji art.3 ust.1, art.10 ust.] i art.13

ust.l u.z.nk., art.18 ust.] u.z.nk, natomiast w zakresie prawa wlasnosci przemystowej

przepisy art.153 ust.] p.w.p. i art.296 ust.1 p.w.p.

pozwany poczgtkowo zarzucal brak zdolnosci odrézniajgcej znaku towarowego.

Ostatecznie za$ twierdzil, ze to co jest powierzchnig plyty styropianowej pozwanego, nie

jest znakiem towarowym nr R-151823 i R-184950; struktura powierzchni plyty pozwanego,

uwidaczniajgca granulowe wtracenia oraz polaczenia scalonych granul nie jest zadnym
sposobem oznaczenia ptyty i nie stanowi wykorzystania znaku towarowego powoda.

Twierdzit réwniez, ze plyty produkowane przez strone powodows roznia sie miedzy soba
pod wzgledem gestosci i rozkladu ciemnych plam na powierzchni piyty.

pozwany dopuszczal si¢ oznaczania swoich plyt w sposéb analogiczny ze znakami
towarowymi powoda. Nadto zada oddalenia powddztwa w celu wznowienia takiej
dziatalnoscei. Istotnie, oznaczenia na ptytach majg czestokroé strukture mniej lub bardziej
bogata w kompozycje¢ kropek, czy tez plam, ale dominujgce jest nieodparte wrazenie
nasladownictwa przez pozwanego, oznaczefi powoda, uzywanych w kampaniach
promocyjnych i na co najmniej niektérych ptytach powoda. Powéd godzi si¢ z pojawianiem
si¢g u pozwanego wtraceri pojedynczych, uwarunkowanych technologia czyszczenia,
natomiast zada ochrony znakéw nakladanych w wyniku opracowanej przez siebie
technologii mieszania $cistych proporcji bialego i szarego granulatu ewentualnie z
dodatkiem — w analogicznych proporcjach - $cinek.

zaaprobowane zostato juz przez Sad Apelacyjny w Krakowie przy pierwszym rozpoznaniu
Sprawy, rozstrzygniecie Urzedu Patentowego w szczegélnosci w zakresie zdolnodci
odrézniajacej znakéw powoda w postaci graficznej. Urzad Patentowy uzasadnit
przekonywujaco, ze dwuwymiarowy znak graﬁczny taka zdolnos¢ posiada. Oznacza to, ze
uprawnieniu powoda do uzywania znaku towarowego odpowiada jego obowigzek uzywania
znaku towarowego w rzeczywistosci. Jesli uprawniony uzywa znaku istotnie rbznigcego sie
od postaci zarejestrowanej, to wyklucza to skuteczno$é zarzutu naruszenia prawa do znaku.
Pow6d co najmniej niektére fragmenty, co najmniej niektérych plyty oznacza

zarejestrowanymi znakiem towarowym, a z cala pewnoscia znakiem fudzaco podobnym,




nadto uzywa ich w akcjach promocyjnych. Zeznania wskazujg na wypracowanie przez

powoda wiasnej technologii produkeji poprzez dozowanie i mieszanie granulatu szarego w

okreslonej proporcji z biatym, tak aby uzyskiwa¢ na duzych powierzchniach plyt

odwzorowanie znakéw chronionych. Skoro przez oznaczanie rozumie si¢ kazdg czynnosc

potaczenia znaku bezposrednio lub posrednio z towarem, to w $wietle dowodow powdd

osiggnal to odwzorowanie na co najmniej niektorych plytach, a z cala pewnoscig na

materiatach promocyjnych tych ptyt.

naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym uzywaniu w

obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego w odniesieniu do identycznych

lub podobnych towaréw, w wariantach stypizowanych w art.296 ust.2 pktl-3. Bezspornie

strona pozwana nie ma zgody powoda na uzywanie jego znakow. Zachodzi tez ryzyko

wprowadzenia odbiorcow w blad w szczegdlnosci poprzez ryzyko skojarzenia podobnego

znaku pozwanego ze znakiem towarowym zarejestrowanym w odniesieniu do piyt
styropianowych

znak towarowy powoda jest renomowany, a pozwany uzywa znaku co najmniej podobnego
w odniesieniu do plyt styropianowych. Dziatanie to moze przynies¢ pozwanemu nienalezna
korzyé¢. Bezspomie tylko powéd podejmowat dziatania reklamowe co styropianu ,,w
kropki” i samodzielnie wypromowat pozytywny wizerunek takiego produktu. Powdd
uczynit to dla odréznienia wiasnych produktéw, od powszechnych, jednolicie biatych, czy
tez szarych plyt styropianu. Powdéd obszernie wykazal renome przedmiotowych
znakéw towarowych, wskazujae na skale akcji promujgcej znaki, jej koszty i wyniki badan.
Zgodnie z art.296 ust.2 pkt3 p.w.p. renomowanym jest znak towarowy znany znacznej
czesci odbiorcéw towaréw i ushug oznaczonych tym znakiem, majacy duzg sile
przyciggania i warto$¢ reklamowa wnikajacg z utrwalonego w $wiadomosci odbiorcow
przekonania o bardzo dobrych cechach towaru nim opatrzonego. Renoma znaku powstaje
m.in. w wyniku jego dlugotrwalego uzywania, intensywnej promocji. Okolicznos¢ ta
zostatla wykazana w odniesieniﬁ do znakéw nr R-151823 i R-184950 zalaczonymi
materiatami promocyjnymi i opiniami o odbiorze tych dziatan powoda. W odniesieniu do
znakéw renomowanych, przy stosowaniu art.296 ust.2 pkt3 p.w.p. nie ma zastosowania
tzw. zasada spécjalizacji, gdyz ochrona jest udzielana poza granicami podobienstwa
towaréw; nie jest uzalezniona od ryzyka wprowadzenia odbiorcéw w blad, lecz od
stwierdzenia, ze uzywanie kolizyjnego oznaczenia wobec znaku renomowanego moze
prowadzi¢ do nienaleznej korzyéci lub uszczerbku dla zdolnosci odrdzniajacej lub renomy
znaku uprawnionego. Charakter renomowany znaku determinuje zastosowanie tylko dla

niego wladciwych przestanek podobiefistwa, szczegélnego rodzaju, gdyz do jego




stwierdzenia wystarczy niebezpieczenstwo, ze inny znak moze byé z nim skojarzony.
Podobienstwo prezentowanych na piytach obu stron znakow jest w ocenie sgdu nieodparte.
zgdanie jest uzasadnione takze w $wietle przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o
zwalczaniu nieuczeiwej konkurencii, a w szczegoblnosci zachowanie pozwanego odpowiada
deliktowi z art. 10 ust.1 u.z.n.k. Pordwnanie przez przecigtnego konsumenta plyt w ciemne
plamy, wyprodukowane przez obie strony, wprost wskazuje na ich tudzace podobienstwo.
Charakter drugorzedny ma oznaczenie opakowana na paczkach w odniesieniu do
styropianu. Opakowanie stuzy organizacji transportu ptyt i przenoszenia w trakcie realizacji
prac, a nie jego odréznieniu. Plyty izolacyjne, co do zasady, nie s3 towarem oferowanym do
sprzedazy na pétkach sklepowych, bo obrét odbywa si¢ w hurtowych ilosciach, przez
wyspecjalizowanych posrednikéw. Inwestor podejmujgc decyzje o zakupie nie ma
stycznosci z opakowaniem, ale z materialami informacyjnymi o plytach. W tej sytuacji
mozliwos¢ bledu jest nieunikniona. Strona pozwana uzywa znakéw towarowych powoda
dla promocji wlasnych towaréw w celu czerpania korzysci. Na tej podstawie sad orzek! na
podstawie art.18 w.znk. o zadaniu usunieciu skutkéw niedozwolonych dzialan i o
zniszczeniu wyrobow.

w zakresie do deliktu wskazywanego w art.13 ust.] u.znk. to czynem nieuczciwej
konkurencji jest w tym wypadku na$ladowanie gotowego produktu, ktére moze
wprowadiic’ w blad klientele, przy czym nasladowanie oznacza kopiowanie zewngtrznej
formy produktu za pomoca technicznych $rodkéw reprodukcji. W ocenie sadu
nasladownictwo przez pozwanego zewngtrznej postaci plyt powoda jest z widocznymi
ciemnymi plamami i krokami jest wyrazne. Trafny jest zarzut powoda, iz pozwany musiat
dotozyt staran, aby uzyskaé az tak podobny produkt. Fakt wprowadzenia produktu do
obrotu z wyraznym oznaczeniem firmy pozwanego Sp. Z 0.0. - Z pewnoscig
zmniejsza niebezpieczeristwo konfuzji jednak istotne znaczenie dla oceny podobiefistwa
produktéw z punktu widzenia art.13 ust.] w.z.nk. ma nie sama wielko$¢, forma i ksztatt
produktu, lecz wymienione cechy w powigzaniu z opakowaniem, sam produkt bowiem nie
odrywa si¢ od opakowania, skoro bez niego w ogéle nie moze byé wprowadzony do obrotu.
Obrét plytami styropianowymi — specyficznym, duzo gabarytowym, wyrobem
budowlanym- jest prowadzony bez istotnego zwigzku z foliowym opakowaniem.

powdd uzywa przedmiotowe znaki towarowe, cho¢ takze oznaczenia podobnego do niego.
Zastosowanie klauzuli generalnej z art.3 w.z.n.k. wymaga rozwazenia okolicznosci sprawy
w kontekscie naruszenia prawa, dobrych obyczajéw i interesu przedsigbiorcy. Przy tym
dobre obyczaje to normy moralne i Zwyczajowe stosowane w dziatalno$ci gospodarczej. O

ile pojedyncze plamki na wyrobach stron, w tym pozwanego moga powstaé w wyniku




niedostatecznego wyczyszczenia linii technologicznej ewentualnie w wyniku omytkowego

dobrania surowca w innym kolorze, to nie tlumaczy to masowej produkcji przez

pozwanego ptyt z charakterystyczng dla wyrobdéw powoda intensywnoscig ,kropek”. Fakt

powolywania si¢ przez powoda na pierwszenstwo w produkcji ptyt w kropki 1 jego

egzekwowanie w postaci ewentualnego zakazu dla konkurentéw podraza koszty produkcji

juz chocby poprzez konieczno$é budowania dwoch linii dla produkowania ptyt w dwoch

kolorach, nawet w przypadku, gdy nie chodzi o specjalny szary styropian ( ktory nie

powinien zawiera¢ domieszek) ale np. czarny. W cenie sagdu okregowego uzupelnione

postepowanic dowodowe obalito teze o konieczno$ci budowy kolejnych linii

produkcyjnych dla zachowania jednolitych (lub z minimalnymi wirgceniami) koloréw piyt.

Zadanie przez powoda ochrony swych praw nie ma znaczacego wplywu na podrozenie
kosztow produkcji towardéw produkowanych przez konkurencje.

dobrym obyczajem nie tylko nie podszywanie si¢ pod firm¢ i renome konkurencyjnego
przedsigbiorstwa, lecz takze niewykorzystywanie cudzych osiggnig¢ w wypromowaniu
nowego produktu dla zaistnienia w $wiadomosci konsumentéw ze swoim rodzajowo
tozsamym wyrobem bez ponoszenia w tym celu wlasnych wysitkéw 1 nakladow
finansowych. Dodawanie drozszego o 25% surowca szarego od produkcji biatych plyt nie
prowadzi do nizszych cen danego produktu, ale podraza go o ok.1%.

brak jest podstaw do formutowania obaw o zawlaszczenie przez powoda technologii
celowego mieszania surowcéw, skoro powdd godzi sie na pojedyncze wirgcenia w
pierwszych partiach po przestawieniu produkcji czy tez wynikajacych z dziatan
przypadkowych. Powdd sprzeciwia si¢ nasladowaniu jego wyrobow poprzez $wiadome
dodawanie szarego granulatu w celu uzyskania wizualnie analogicznych wyrobéw. To
powdd dba o najwyzszg jako$é, czemu konkurenci nie zawsze sg w stanie sprostac, ze
szkodg dla odbiorcow.

w zakresie oddalonego powodztwa, sad miat na wzgledzie, iz powod jedynie ,,ograniczyl
zgdanie” celowo unikajac o§wiadczenia wymaganego art.355§1 k.p.c. Aby nie pozostawaty
watpliwosci co do zakresu rozstrzygniecia sgd oddalit dalej idace zadania, a sformulowane
pierwotnie w pozwie, w szczeg6lnosci zadania wynikajace z naruszeniu prawa z rejestracji
wzoréw przemystowych.

zasady byl, zadany przez powoda sposéb publikacji o$wiadczenia pozwanego jako
adekwatny z perspektywy celu, jaki publikacja ma osiggnaé. Zakres publikacji byl
adekwatny, skoro ma dotrze¢ do zawezonego jednak grona podmiotéw — zainteresowanych

izolacyjnymi plytami styropianowymi.




e o kosztach sad orzeki na podstawie art. 98 k.p.c, majac na wzgledzie zasade
odpowiedzialnosci za wynik procesu. Na koszty przyznane powodowi zlozyla sie suma
oplat: od pozwu, dwoch uwzglednionych zazalen, wniosku w zakresie zabezpieczenia,
apelacji. Nadto powodowi zwrdcono koszt wynagrodzenie petnomocnika, w wysokosei 2 x
stawki minimalnej (§10.1 pkt18 Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci) po 840z1, w
zwigzku z ponownym postepowanie przed I instancja, a spraw jest zawila, wynagrodzeniem

za dwa zazalenia (2x420z}) oraz wynagrodzeniem w postepowaniu apelacyjnym.

Apelacje od powyzszego wyroku wniosta strona pozwana zaskarzajac wyrok w calowat
podnoszac zarzut naruszenia art.233 §1 k.p.c. wskutek wystapienia sprzecznosci istotnych
ustalen sadu polegajacych na tym, ze wbrew stanowisku prezemtowanemu przez Urzad
Patentowy RP w decyzjach z dnia 20 marca 2009r. oraz protokole rozprawy z dnia 20 marca
2009r., wbrew stanowisku pozwanego, w kontekscie twierdzen samego powoda w pismach
kierowanych do w/w urzedu oraz stanowisku Sadu Apelacyjnego z dnia 21 grudnia 2012r.
(sygn. akt I ACa 1257/12) sad uznal, ze plyty styropianowe w kropki strony powodowej, to
towary ktére powod oznacza znakiem towarowym w postaci kropek znajdujgcych si¢ w plycie
styropianowej w kropki w wyniku opracowanej przez powoda technologii mieszkania bialego i
szarego granulatu i w niewielkim zakresie regranulatu, a co miato istotny wpltyw na wynik
sprawy. Nadto naruszeniec w/w przepisu mialo polegaé na dowolnej ocenie materialu
dowodowego oraz powzigcie przez sad sprzecznych z zebranym materiatem dowodowym, a w
efekcie blednych ustales faktycznych , poprzez uzﬁanie, 1z strona pozwana w sposéb celowy i
zamierzony wytwarza styropian w kropki, w tym m.in. poprzez celowe dodawanie granulatu,
aa co mialo istotny wptyw na wynik sprawy.

Ponadto skarzacy zarzucit naruszenie art.120 ust.1 i 2 oraz art.129 ust.2 pktl i 2, art.131 ust.2
pkt6 w zw. z art.153 oraz 296 ust.1 ustawy prawo wiasnodci przemystowej z dnia 30 czerwca
2000r. poprzez niewlasciwe ich zastosowanie do stanu faktycznego uznajgc, ze plyty
styropianowe w kroki strony powodowej to towary, ktére powdd oznacza znakiem towarowym
w postaci kropek znajdujacych si¢ w plycie styropianowej w kropki, w wyniku opracowanej
przez powoda technologii mieszkania biatego i szarego granulatu oraz regranulatu.

W apelacji zarzucono réwniez naruszenie art.3 ustl, art.10 ust.1, art.13 ust.1 w zw. z art.18
ust.1. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. poprzez
niewlasciwe zastosowanie do stanu faktycznego uznajac, ze pozwany celowo podejmuje
dziaania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, oznacza towary, przez co wprowadza
w bigd klientéw co do pochodzenia, nasladuje (kopiuje) zewnetrzna posta¢ produktu,

wprowadzajac klientéw w blad co do tozsamosci producenta oraz produktu, podczas gdy




material dowodowy sprawy wskazuje jednoznacznie, iz technologia produkcji styropianiu (w
ogdle, nie tylko u pozwanego) uniemozliwia unikniecia efektu kropek (wtraceil) w styropianie,
pozwany nie kopiuje produktéw powoda, a stosowane przez pozwancgo oznaczenie na
opakowaniach, wylaczajg niebezpieczenstwo konfuzji.

Powolujac sie na powyzsze zarzuty, strona pozwana wniosta o uchylenie wyroku w
catosci i oddalenie w catosci powddztwa strony powodowej oraz przyznanie stronie pozwanej

kosztdw postepowania za obie instancje.

W zlozonej odpowiedzi na apelacje, strona powodowa wniosta o oddalenie apelacji w

catosci 1 zasgdzenie kosztow zastgpstwa procesowego.

Majac powyzsze na uwadze sad apelacyjny zwazyl, co nastgpuje:

apelacja nie jest zasadna i nie zasluguje na uwzglednienie

Na wstepie nalezy stwierdzi¢, ze sad drugiej instancji rozpoznaje sprawe w granicach
apelacji (art.378§1 k.p.c.) na podstawie materialu zebranego w postepowaniu w pierwszej in-
stancji oraz w postepowaniu apelacyjnym (art.382 k.p.c. z tym zastrzezeniem, ze przed sagdem
pierwszej instancji powinny by¢ przedstawione wyczerpujaco kwestie sporne, zgloszone fakty i
dowody, a prezentacja materiatu dowodowego przed sadem drugiej instancji ma miejsce
wyjatkowo). Stosujac zasady apelacji pelnej nalezy stwierdzi¢, ze obowigzkiem sadu drugiej
instancji nie jest rozpoznanie samej apelacji lecz ponowne merytoryczne rozpoznanie sprawy w
granicach zaskarzenia. Zgodnie z uchwata sktadu 7 sedziéw (IIICZP49/07, OSNC 2008,nr6,
poz.55), ktérej nadano moc zasady prawnej, sad drugiej instancji rozpoznajacy sprawe na
skutek apelacji nie jest zwigzany przedstawionymi w niej zarzutami dotyczacymi naruszenia
prawa materialnego, wigzg go natomiast zarzuty dotyczace naruszenia prawa procesowego.

Odnoszac si¢ do zarzutébw apelacji dotyczacych naruszenia prawa pProcesowego tj.
sprzecznosci ustaleh sadu z zebranym w sprawie materialem dowodowym, to nalezy stwier-
dzié, ze brak jest podstaw do przyjecia zasadnosci takiego zarzutu w $wietle art.233 §1 k.p.c.
Ramy swobodnej oceny dowodéw wyznaczone sg wymaganiami prawa procesowego, do-
$wiadczenia zyciowego oraz regulami logicznego myslenia, wedlug ktorych sad w sposéb
bezstronny, racjonalny i wszechstronny rozwaza material dowodowy jako calos¢, dokonuje
wyboru okre§lonych srodkéw dowodowych i wazac ich moc oraz wiarygodnosé, odnosi je do
pozostalego materiatu dowodowego (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 10 czerwca 1999r.
IT UKN 685/98, OSNAPiUS 2000, nr17, poz.665). Podnoszac w apelacji zarzut naruszenia w/w




przepisuy, strona musiataby wykazaé, jakich dowodéw sad nie ocenit lub ocenit wadliwie, jakie
fakty pomingt i jaki wplyw pominiecie faktéw czy dowodéw miato na tre$é orzeczenia.
Jednakze tylko razaco bledna lub oczywiscie sprzeczna z trescig materiahu dowodowego,
nieodpowiadajgca zasadom logicznego rozumowania lub do§wiadezenia zyciowego, moze czy-
ni¢ usprawiedliwionym zarzut naruszenia art.233 §1 k.p.c. (por. wyrok Sadu Najwyzszego z
dnia 05 wrzesnia 2002r. II CKN 916/00). Gdy sad wyprowadza wnioski logicznie poprawne i
zgodne z do$wiadczeniem zyciowym z calosci materiatu dowodowego, z ktérego mozna
wysnuc takze wnioski odmienne, nie mozna mu przypisa¢ zarzutu naruszenia art.233 §1 k.p.c.
Takie dziatanie miesci si¢ bowiem w przyznanych sadowi kompetencjach do swobodnego
uznania, ktérg z mozliwych wersji uznaje za prawdziwg (tak: Sad Najwyzszy w wyrokach z
dnia: 27 wrze$nia 2002r. II CKN 817/00 oraz z 09 stycznia 2004r. IV CK 339/02). Skuteczne
zgloszenie zarzutu naruszenia w/w przepisu nie moze ogranicza¢ si¢ do wskazywania, ze
mozliwe byly inne wnioski odnosnie faktéw.
Majgc na uwadze zarzuty strony podniesione w apelacji nalezy stwierdzi¢, ze zaskarzone
orzeczenie jest prawidtowe, nie narusza powolanych w apelacji przepiséw prawa procesowego
1 brak jest podstaw do zmiany zaskarzonego wyroku badz jego uchylenia i przekazania sprawy
do ponownego rozpoznania sadowi pierwszej instancji. Sgd ten w prawidlowy sposéb
przeprowadzit postgpowanie dowodowe w sprawie, a jego wynik oraz motywy jakimi kierowal
si¢ wydajgc orzeczenie koriczace postepowanie w tej sprawie prawidlowo uzasadnil w
rozumieniu art.328 §2 k.p.c. Odnidst sie¢ bowiem do wszystkich dowodéw przeprowadzonych
oraz majgcych znaczenie w tej sprawie i brak zgody pozwanego na dokonang ocene nie
uzasadnia stawiania zarzutu wystapienia istotnych sprzecznosci ustalen sadu oraz dowolnej
~oceny materiatu dowodowego. W tej sprawie nie zachodzg réwniez braki w zakresie poczy-
nionych ustalen faktycznych i oceny prawnej, ktére bylyby tak znaczne, ze sfera motywacyjna
orzeczenia pozostawataby nieujawniona badZ ujawniona w spos6b uniemozliwiajacy poddanie
Jjej ocenie instancyjnej (por. wyrok Sgdu Apelacyjnego w Lodzi, sygn. akt I ACa 1075/12, LEX
nr 1267341).
W zwigzku z tym nalezy podkreslié, ze sad drugiej instancji poczynione ustalenia uznaje za
prawidlowe i przyjmuje jako wlasne, co zwalania go od koniecznosci ponownego przytacza-nia
przywotanej przez sad okregowy prawidlowej argumentacji, ktéra stala sie podstawg wy-
danego wyroku (por. wyrok SN z 20 stycznia 2000r. I CKN 356/98, z 19 maja 1998r. Il CKN
770/97). Oczywiscie kwestia oceny prawidlowosci zastosowania w przepisdéw prawa
materialnego jest uzalezniona od dokonania prawidlowych ustalen faktycznych w sprawie, lecz
ocenie sgdu nie mozna postawi¢ zarzutu dowolnosci w poczynionych ustaleniach lub innego

rodzaju przekroczenia zasady swobodnej oceny dowodéw zawartej w art.233 §1 k.p.c. Sad




drugiej instancji uzupeiniajgc material dowodowy zgromadzony w sprawie dopuscit dodatkowo
dowéd z wyciggu z raportu pt. Konsumencki lider jakosci 2014r. na okoliczno$¢ znajomosci
przez odbiorcdéw styropianéw spornych znakéw towarowych powoda R 151823 1 R 184950 w
ktérym (k.3216) wskazano, ze na pytanie ,.co sprawilo, ze marka Termoorganika zostala
uznana za Lidera Jako$ci?” w odpowiedziach i skojarzeniach respondentéw wskazano
»ciekawy kropkowany wzér”. Powyzsze koresponduje z ustaleniami sadu pierwszej instancji w
zakresie rozwazan dt renomy przedmiotowych znakéw towarowych. Sad apelacyjny oddalit
natomiast pozostale wnioski dowodowe przedtozone w pismach procesowych strony
powodowej z dnia 04 czerwca oraz 04 lipca 2014r. i strony pozwanej z dnia 11 lipca 2014r. W
przypadku wnioskow z dwdch pierwszych pism, strona powodowa wskazywala na dzialania
podjete celem utrwalenia wséréd odbiorcéw styropiandéw ,,asocjacji” pomiedzy koncepcija
kropek a powodem, promowania styropianu w kropki poprzez wspieranie akcji artystycznych —
co nie pozostawalo zdaniem sadu w bezposrednim zwigzku z niniejszym postgpowaniem. Za
niezasadne nalezalo uzna¢ dopuszczenie na wniosek strony pozwanej dowodow ze zdjgé
styropiandéw w kropki na okolicznos¢ masowego wystepowania na terenie budow jak i skiadach
i marketach budowlanych styropianu w kropki réznych producentéw oraz zrdéznicowania co do
ilosci 1 braku powtarzalnosci kropek w styropianach réznych producentow (k.3235) gdyz
okoliczno$¢ produkeji styropianu w kropki przez réznych wytwércow nie byla kwestionowana
przez strone¢ powodowa, a wrecz przyznana z deklaracja ze réwniez przeciwko innym
producentom wystapi z zadaniem ochrony swoich znakow towarowych. Kwestia czy kropki
stanowiag nieprzewidywalny efekt naprzemiennej produkcji na jednej linii produkcyjnej
styropianéw biatych, ciemnych i innych jest kwestia podlegajaca rozstrzygnieciu bez
przedlozonych obecnie zdjeé.

W zakresie zgloszonych w apelacji zarzutéw naruszenia przepiséw postepowania, co
miato mie¢ wplyw na wynik postepowania to nalezy wskazaé, ze pozwana spoika powotat sie
praktycznie na dwa majace wystepowaé uchybienia tj. ze plyty styropianowe w kropki strony
powodowej to towary, ktore powdd oznacza znakiem towarowym w postaci kropek
znajdujacych si¢ w plycie styropianowej w kropki w wyniku opracowanej przez powoda
technologii mieszania biatego i szarego granulatu i w niewielkim zakresie $cinek
poprodukcyjnych oraz iz strona pozwana w sposéb celowy i zamierzony wytwarza styropian w
kropki w tym m.in. poprzez celowe dodawanie granulatu. Pierwsze z powyzszych zagadnien
zwigzane jest z zarzutem naruszenia prawa materialnego tj. wskazanych w ustawie przepiséw
ustawy prawo wlasnosci przemystowej , co powoduje, ze przy identycznosci tezy zarzutéw co
do obydwu w/w naruszen zagadnienia te zostang oméwione jednoczes$nie. Natomiast druga z

podanych powyzej okolicznosci, ze pozwana spotka w spos6b celowy i zamierzony wytwarza




styropian w kropki w tym m.in. poprzez celowe dodawanie granulatu praktycznie nie ma
znaczenia w tej sprawie. Z punktu widzenia ochrony praw jakiej domaga sie powodowa spotka,
nie jest przedmiotem rozpoznania zastosowana lechnologia i ewentualna odpowiedzialnogé
pozwanego za nasladowanie dzialan w ramach tzw. sposobu produkeji styropianu w kropki,
ktéry efekt kropek moze by¢ przeciez uzyskany w inny sposéb niz stosowany przez powodowa
spotke. W sprawie tej przedmiotem rozpoznania jest czy strona pozwana de facto postuguje si¢
znakiem towarowym przynaleznym powodowej spotce bez jej zgody oraz konsekwencjami w
tego wynikajgcymi z obydwu powolanych powyzej przepiséw ustaw. Zatem ustalenia sadu
pierwszej instancji, generalnie sad apelacyjny przyjmuje jako wiasne i uznaje za prawidtowe,
znajdujace potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie.

Przechodzge do rozpoznania sprawy w granicach zgloszonych zarzutéw naruszenia
prawa materialnego we wniesionej apelacji nalezy wskazaé, ze zgodnie z art.386 §6 k.p.c.
ocena prawna i wskazania co do dalszego postgpowania wyrazone w uzasadnieniu wyroku sadu
drugiej instancji wiazaly sad okregowy jak i obecnie sad drugiej instancji przy ponownym
rozpoznaniu sprawy. Ocena prawna o jakiej mowa w/w przepisie dotyczy zasadniczo
stosowania i1 wyktadni prawa materialnego oraz odniesienia sie do zarzutéw dotyczacych prawa
procesowego co doktorach czynnosci sadu pierwszej instancji zostaly juz zakonczone jaka
rowniez pewnych watpliwosci, ktére powinny byé wyjasnione w dalszym toku postepowania.
W tej sprawie sad drugiej instancji wytyczyt w poprzednim swoim wyroku pewne kierunki
postgpowania (obowigzek przeprowadzenia dowoddéw, rozwazenia pewnych aspektow sprawy)
nie ograniczajac sadu pierwszej instancji w ocenie dowodéw po _przeprowadzeniu
postgpowania dowodowego zgodnie z ogélnymi kierunkami wskazanymi w uzasadnieniu
wyroku uchylajacego orzeczenie sadu pierwszej instancji i przekazujgcego sprawe sadowi
pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Jednakze ocena prawna dokonana w tej
sprawie pozostaje wigZaca i nie moze by¢ podwazana nawet przy istnieniu powaznych
watpliwoscei co do ich prawidlowosci przez obydwa sady tj. pierwszej i obecnie drugiej
instancji. Watpliwosci te podnoszone byly przez pozwang spolke w zakresie prawidtowosci
uznania,.Ze powod postuguje si¢ graficznym znakiem towarowym w sytuacji gdy kropki na
towarach produkowanych przez powodowa spétke stanowig wynik procesu produkeji
styropianu a kropki na poszczegélnych plytach nie sa znakiem towarowym pomijajac juz
kwestie, ze w ogéle nie powinny byé zarejestrowanym znakiem towarowym.
Odnoszac sig do wskazan sadu apelacyjnego zawartego w wyroku z dnia 21 grudnia 2012r. to
sama decyzja administracyjna jaka jest udzielenie $wiadectwa ochronnego nie moze byé
weryfikowana. Zarejestrowanie znaku towarowego kreuje domniemanie, ze posiada on

zdolno$¢ odrézniajgcg lec zmoze zostaé obalone w postepowaniu w sprawie dotyczacej




naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy i strona na uzytek tego post¢powania moze
dowodzi¢ braku takiej zdolnosci. W tej sprawie przedmiotowe znaki towarowe jako takie
posiadajg zdolno$¢ odrdzniajaca. Jednakze jezeli uprawniony uzywa znaku istotnie réznigcego
sie od postaci zarejestrowanej, to wyklucza to skutecznos¢ zarzutu naruszenia prawa do znaku.
Zadaniem sadu okregowego mialo byl zajecie stanowiska w kwestil tego, czy tak
przedstawiony 1 opisany znak jest uzywany w istocie przez uprawnionego. Tylko uzywanie
znaku zgodnego zasadniczo z jego przedstawieniem graficznym begdzie uprawniato do
udzielenia ochrony. Nadto sad powinien byt zbadaé czy miato miejsce uzywanie znaku
identycznego do znaku zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towardéw, a co do
znaku renomowanego sad miat dokonaé¢ oceny przedtozonych dowoddéw. W sytuacji gdy by
powodowi nie przyshugiwataby ochrona z rejestracji znaku towarowego to przepisy ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji moglyby stanowi¢ samodzielng podstawe dochodzenia
roszczen. W sytuacji przyjecia, ze powodowa spétka nie uzywa swego znaku towarowego lecz
W istocie oznaczenia podobnego do niego, niewatpliwie i tak mamy do czynienia z kolizjg
uprawniefl gdyz sam towar pozwanego oznaczony jest w sposéb podobny do towaru powoda
(pomijajac kwesti¢ opakowan), wéwczas pomocnym moze by¢ ustalenie, ktéra ze stron
wezesniej korzystata w sposob ciagly z okreslonego oznaczenia.

W tym miejscu nalezy wskazaé, ze zgodnie z art.3 k.p.c. strony postgpowania
obowigzane sg dawaé wyjasnienia co do okolicznosci sprawy zgodnie z prawda i bez zatajania
czegokolwiek oraz przedstawi¢ dowody. Norma ta kierowana jest do strony postgpowania jako
wskazanie, ze ciezar dawania wyjasnien co do okolicznosci sprawy i powotywania dowodéw,
co do zasady spoczywa na stronach w ich wlasnym interesie. Obowiazek ten konkretyzuje sig
w art.232 k.p.c. w zw. z art.6 k.c. Zasadniczo strona powodowa powinna dowie$é wystgpienia
faktow tworzacych jej prawo podmiotowe bedace zrodlem roszczen oraz faktow
uzasadniajgcych jego odpowiedz na zarzuty pozwanego. Rowniez co do zasady to strony a nie
sad powinny przedstawi¢ material dowodowy pozwalajacy poczyni¢ ustalenia faktyczne, z
ktorych wywodzg skutki prawne. Sad nie jest odpowiedzialny za wynik procesu (por. wyrok
Sadu Najwyzszego z 07 pazdziernika 1998r. II UKN 244/98, OSNAi PUS 1999, nr20, poz.662)
jak réwniez nie jest jego rzeczg dochodzenie w celu uzupelnienia lub wyjasnienia twierdzen
stron 1 wykrycia $§rodkéw dowodowych pozwalajacych na ich udowodnienie, ani tez sad nie
jest zobowigzany do przeprowadzenie z urzedu dowodéw zamierzajacych do wyjasnienia
okolicznosci istotnych dla rozstrzygniecia sprawy (por. wyrok Sadu Najwyzszego z 17 grudnia
1996r. I CKU 45/96, OSNC 1997, nr6-7, poz.76). Dopuszczenie dowodu z urzgdu mogloby
nastgpi¢ wtedy, gdy przemawiajg za tym szczegdlne wzgledy.




W okolicznosciach tej sprawy niewgtpliwie powodowa spotka posiada zarejestrowane
znaki towarowe (k.339 -343). Z przedlozonych do akt sprawy $wiadectw ochronnych
wydanych przez Urzad Patentowy RP wynika, ze prawem chroniony jest element graﬁczny
wskazany w powyzszych $wiadectwach ochronnych Powyzszy urzad w decyzjach z dnia 20
marca 2009r. (znak: Sp.92/08 oraz Sp.524/07 9k.1291 i 1298) wydanych w sprawach
prowadzonych z udziatem obydwu stron tegoz postepowania o uniewaznienie w czesci /w praw
ochronnych uznal, ze zarzuty pozwanej spotki w zakresie braku zdolnosci do bycia znakiem
towarowym oraz braku zdolnosci odr6zniajgcej spornego oznaczenia nie zastugiwaty na
uwzglednienie. Urzad ocenial oznaczenie w postaci w jakiej zostato zgloszone i uzyskato
ochrong. W opisie znaku strona wskazala, ze oznaczenie przedstawia »blalg ptaszczyzne,
pokryta plamami i figurami w kolorze szarym/czarnym. Plamy i figury rozmieszczone sg na
calej powierzchni plaszczyzny réwnomiernie, przy czym ich ksztalty sa nieregularne, a
wielkos¢ rézna”. Oznaczenie jest znakiem dwuwymiarowym przedstawionym w sposob
graficzny i sporny znak graficzny nie stanowi wyobrazenia powierzchni plyty styropianowe;j.
Forma przedstawieniowa spornego oznaczenia nie przypomina bowiem plyty styropianowej, a
dopiero akcja informacyjna doprowadzita do wytworzenia skojarzenia ze styropianem
zawierajagcym w swojej strukturze wiracenia grafitu. Oznaczenie w postaci plam 1 figur
umieszczonych na powierzchni nie stanowi okreslenia wiasciwosci towaru okreslonego
wylgcznie jego naturg lub wynika z uwarunkowan technicznych. Wytwor procesu
technologicznego stanowi bowiem plyta styropianowa a nie oznaczenie dwuwymiarowe
skladajace si¢ z rozlozonych nieréwnomiernie plamek o réznej wielkosci i ksztatcie kwadratu,
czyli posta¢ w jakiej zostata udzielona ochrona na sporne oznaczenie.

Jesli zatem stronie powodowej przystuguje znak towarowy to moze sie ona domagaé
jego ochrony w trybie przewidzianym prawem, w tym przepisami ustawy Prawo wilasnosci
przemystowej (j.t. Dz.U. 2003, nr119, poz.1117 z pézn. zm.). Artykut 296 ust.2 tej ustawy
normuje dwa rodzaje naruszefi. W pierwszym przypadku dochodzi do naruszenia w postaci
bezprawnego uzywania w obrocie gospodarczym znaku identycznego do zarejestrowanego
znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towaréw identycznych lub podobnych,
jezeli takie uzywanie spowodowaé moze wérdd czesci odbiorcow blad polegajacy w
szczegolnosei na skojarzeniu miedzy znakami. Drugi rodzaj naruszenia przewidziany w tym
przepisie polega na bezprawnym uzywaniu znaku identycznego lub podobnego do
zarejestrowanego renomowanego znaku towarowego w odniesieniu do jakichkolwiek towaréw,
jezeli takie uzywanie moze przynies¢ uzywajacemu nienalezyta korzysé lub byé szkodliwe dla
odrézniajgcego charakteru badz renomy znaku. Przyjmuje si¢ w literaturze/doktrynie, ze w

pierwszym z opisanych przypadkéw mozna moéwié o naruszeniu funkcji oznaczenia




pochodzenia, a tym samym o ochronie znaku towarowego przed ryzykiem pomytki, w drugim
o naruszeniu funkcji gwarancyjnej i reklamowej znaku, a tym samym o ochronie przed
ryzykiem pasozytnictwa (por. U. Prominska, w: Prawo wiasnosci przemystowej, E. Nowiniska,
U. Prominska, Michat du Vall, LexisNexis, Warszawa 2011, wyd.5, 5.352).
Strona pozwana podnosila, ze powodowa spdtka nie odwzorowuje identycznego znaku
jak zarejestrowany znak towarowy, na swoich produktach, co ma wynika¢ z faktu, iz w
procesie produkcji styropianu przy uzyciu granulatu lub regranulatu (badZ jednoczesnie obojga
z nich) nie ma techniczne] mozliwosci odwzorowania takiego samego uktadu ,kropek”.
Tymczasem z godnie z art.296 ust.2 ustawy, naruszenie oznaczenia pochodzenia moze przyjac
posta¢ reprodukcji bgdZz imitacji. Reprodukcjg jest wierne odtworzenie oryginalnego znaku
towarowego. O naruszeniu tegoz znaku decyduje w tym przypadku jedynie bezprawnos¢
uzywania znaku wyrazajgca sie w tym, ze osoba trzecia- w tym przypadku pozwana spétka- nie
moze przedstawi¢ zadnego skutecznego wobec uprawnionego tytutu do uzywania znaku, a
pomimo to uzywa cudzego znaku towarowego w sposob i w zakresie, ktory charakteryzuje
uzywanie znaku przez samego uprawnionego. Natomiast imitacja to nasladownictwo
zabronione ze wzgl¢du na ryzyko pomyiki. Moze ono powsta¢ wowczas gdy osoba trzecia
uzywa wiernie odtworzonego znaku oryginalnego dla oznaczenia towaréw jedynie podobnych
do zarejestrowanych, jaka réwniez wtedy gdy zmodyfikowana posta¢ oryginalnego znaku
graficznego bedzie stuzyla oznaczeniu towaréw takich samych jak zarejestrowane badz
oznaczaniu towaréw podobnych. W okolicznos$ciach tej sprawy mozna przyjaé, ze pozwana
spotka nie dokonata naruszenia prawa do znaku towarowego przystugujacego stronie
powodowej w postaci reprodukcji gdyz mozna podzielié jej stanowisko co do tego, ze
praktycznie nie jest mozliwym wierne odtworzenie znaku towarowego stosowanego przez
powodowsg spolke z uwagi na to, ze , kropki” nie sg nanoszone jako znak graficzny np. metoda
nadruku lub podobng metodg na powierzchni styropianu. Kropki te bowiem sg wynikiem
mieszania granulatu i regranulatu oraz ewentualnie $cinek szarego styropianu uzyskiwanego
jako petnowartosciowy odpad w procesie jego produkcji. Mozna jej jednak skutecznie postawié
zarzut dokonania imitacji, ktére narazalo kupujacych na ryzyko pomytki. Poréwnanie plyt
styropianowych produkowanych przez obydwie spétki daje podstawy do stwierdzenie, ze
mamy w tym przypadku do czynienia z zamierzonym nasladownictwem. Oceny tej nie zmienia
fakt, ze jak podaje strona pozwana jej produkcja styropianu w kropki wynosi od 0,29% do
0,53% catosci produkeji, za to w trakcie postepowania przed sadem pierwszej instancji padaty
deklaracje, ze w przypadku korzystnego dla pozwanej spotki rozstrzygniecia sadu bedzie ona
taki towar produkowaé. Jest to o tyle znamienne, ze po wydaniu postanowienia w przedmiocie

zabezpieczenia w tej sprawie, pozwana spdétka obecnie nie produkuje styropianu w kropki




graficznie, wizualnie zblizonego do tego produkowanego przez powodowa spétke. Oznacza to,
ze jesli jest tak jak twierdzi pozwana, ze kropki w produkcie pojawiaja sie wytacznie na skutek
zmiany asortymentu na linii produkcyjnej (naprzemiennie produkcja biatego i szarego
steropianu) oraz w zwigzku z tym, ze strona powodowa nie obejmuje swoim zadaniem ochrony
jej praw zaniechania umieszczania szarych/czarnych/grafitowych elementéw w produktach w
ilosci wynikajacych wylacznie z w/w zmiany na linii produkcji.
W tym kontekécie konicznym zatem byto ustalenie czy zachowanie pozwanej spotki byto
bezprawne ale réwniez czy istniato ryzyko pomyltki co do pochodzenia towaru. Przyjmuje sie
A (ibidem. 5.354), ze zakaz wkraczania przez osobe trzecig w sfere wylagcznosci objetej prawem
podmiotowym do znaku towarowego stanowi ten element porzadku prawnego, ktérego
zlamanie czyni dzialanie osoby trzeciej bezprawnym. Narusza bowiem prawo wylaczne
uprawnionego do znaku, ujete jako prawo zakazu wkraczania w sfere przyznanego monopolu,
skierowane do kazdego uczestnika rynku. Bezprawno$é uzywania znaku towarowego
wyznaczajg dwa elementy tj. brak skutecznego wobec uprawnionego tytutu i uzywanie przez
osobg trzecig w taki sposob i w takim zakresie, ktéry charakteryzuje uzywanie znaku przez
samego uprawnionego. Wylaczenie bezprawnosdci bedzie miato miejsce wowezas gdy osoba
trzecia wykonuje swoje prawo podmiotowe lub gdy jej dziatanie miesci sie w granicach
dozwolonych przez prawo, tzn. gdy uzywanie nastepuje poza zakresem skutecznosci prawa z
rejestracji. Istotne jest to, aby bylo uzywaniem w funkcji znaku, w obrocie gospodarczym i
mialo charakter rzeczywisty. Doda¢ nalezy, ze bezprawnosci uzywania cudzego znaku
towarowego nie domniemywa sig, a ciezar dowodu spoczywa na uprawnionym z rejestracji.
Naruszenie prawa ochronnego nie jest uzaleznione od winy naruszajacego, nie ma znaczenia
zamiar naruszenia. Na stronie powodowej spoczywal jedynie obowigzek wykazania, ze
naruszajgcy nie ma wzgledem uprawnionego wiasnego tytutu do uzywania znaku lub Ze nie
dziala w granicach prawem dozwolonych. W okolicznosciach tej sprawy niewatpliwie
upodobnienie produktu pozwanej spotki do styropianu powodowej spélki nie jest
realizowaniem jej wlasnego prawa. Natomiast nie mozna moéwié o tym, ze produkcja
styropianu w kropki miesci si¢ w granicach dozwolonej przez prawo. Uzywanie bowiem
motywu kropek nie nastepuje poza zakresem prawa z rejestracji. Zwrdci¢ w tym miejscu nalezy
uwage na to, ze w okresie w ktérym styropian w kropki mial niskg ocene na rynku, to
powodowa spétka zdecydowata si¢ wypromowac taki styropian (ponoszac koszty reklamy i
marketingu) oraz w przeciwiefistwie do pozwanej spélki swoja strategie produkcji oprzeé na
produkc;ji takiego styropianu co doprowadzilo do tego, ze az 90% produkcji styropianu stanowi
ten w kropki. Majac na uwadze prowadzong akcje promocyjng przez powodowsa spotke istniato
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polegajacego w szczegdlnoéei na skojarzeniu migdzy znakami. Ocena dokonywana jest z

perspektywy . modelowego” kupujacego z tym, ze w przypadku naruszenia znakoéw o uznanej

pozycji rynkowej ryzyko pomytki zwigksza sie przez mozliwosé skojarzenia znaku imitujgcego

ze znakiem imitowanym. Kupujgcy dokonuje bowiem wyboru towaru oznakowanego znakiem,

ktory nasuwa mu skojarzenie za znakiem znanym wczesniej i rodzgcym pozytywne skojarzenia
w zaufaniu do tego wlasnie znaku. Tym samym koniecznym jest powigzanie kryterium sity
odrézniajacej znaku 1 jego pozycji rynkowej z ocena podobienstwa towaréw oraz
prawdopodobienstwa pomylki (por. orzeczenie ETS z dnia 29 wrzesnia 1998r. w sprawie znaku
Cannon v. Canon, GRUR Int.1998, s.875). Nadto w orzecznictwie Europejskiego Trybunatu
Sprawiedliwosci (por. sprawa Lloyd v. Loint’s z 22 czerwca 1999r., GRUR Int.1999, s.734).
Natomiast ryzyko wprowadzenia w blagd moze mie¢ miejsce w réznych sytuacjach. Moze
bowiem dojs¢ do sytuacji w ktorej z uwagi na podobiefstwo pomiedzy znakami i towarami
kupujacy nie dostrzega rdznic i wybierze towar oznaczony znakiem fatszywym w przekonaniu,
ze nabywa oryginalny. W innym przypadku, gdy kupujacy dostrzega rdéznice migdzy
oznaczonymi towarami ale zaklada, ze pozostaja one pod kontrolg uprawnionego, co oznacza
pomylke co do prawnych i organizacyjnych powigzan miedzy podmiotami naktadajacymi znaki
i wprowadzajacymi je do obrotu. Nadto ryzyko pomyiki powstaje rowniez gdy ze wzgledu na
stopien znajomosci znaku oryginalnego na rynku stopien podobiefistwa znaku imitujacego
nasuwa skojarzenie ze znanym znakiem oryginalnym, co przesadza o wyborze towaru
oznakowanego znakiem falszywym. Powyzsze oznacza, ze na podstawie ustawy prawo
wlasnosci przemystowej, jesli mozna stwierdzi¢, ze kupujacy ma prawo przypuszczaé, iz
towary pochodza z tego samego przedsiebiorstwa lub przedsigbiorstw powiazanych
ekonomicznie (zwlaszcza gdy to tylko powodowa spoika reklamowata ten produkt), istnienie
ryzyka pomylki nie budzi watpliwosci, choéby przypuszczenie kupujacego bylo skutkiem
skojarzenia znaku imitujacego z cieszacym sie renomg lub szczegdlnie odrézniajacym znakiem
oryginalnym.

Sad apelacyjny podziela poglad zgodnie z ktérym, im wieksze podobienstwo miedzy
towarami, tym surowsze powinny by¢ wymagania co do cech odrdzniajacych uzywane znaki.
W tym zakresie, jak juz bylo wskazane, sagd miat prawo dokonaé takiej oceny w zakresie
posiadania cech odr6zniajacych obydwa produkty. Jednorodzajowos¢ towaréw wzmaga ryzyko
pomytki podobnych znakéw. W wypadku gdy dla towaréw takiego samego rodzaju uzywane sa
podobne oznaczenia, ryzyko przypisania im wspdlnego pochodzenia jest znaczne. Nie
eliminuje go nawet zmieszczenie na towarach dodatkowych wskazdéwek np. nazwy
przedsigbiorstwa (w zakresie opakowania). W tym kontekscie kluczowe znaczenie ma kwestii

podobienistwa znakéw i towar6w. Mozna dokonywaé poréwnania znaku chronionego w postaci




zarejestrowanej i oznaczenia uzywanego przez nieuprawnionego oraz dokona¢ oceny ogélnego
wrazenia, jakie wywotuja znaki, a wiec oceny syntetycznej. W procesie dokonywania oceny
podobienstw mozna zastosowaé regute zgodnie z ktérg o podobienstwie decydujg elementy
zbiezne, a nie réznice oraz fakt, ze im silniejsza zdolno$é odrézniajaca znaku, tym wieksza
zdatnod¢ do skojarzenia. Oczywiscie nalezy rowniez uwzgledni¢ renome znaku gdyz znak
cieszacy sie renoma przyciaga uwage kupujgcych, a wiec sprzyja szybkiemu kojarzeniu z nim
oznaczen podobnych.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia ze znakiem towarowym graficznym, a
taki znak o charakterze obrazowym jest oceniany na plaszczyznie wizualnej, a podobienstwo
dotyczy najczedciej elementu lub szczegdélow. Znaki obrazowe petnig funkcje odrézniajaca
przede wszystkim przez okreslong kompozycje. Jej zmiana co do detali jest zauwazalna jedynie
tylko przez uwaznego obserwatora ale umyka uwadze modelowego kupujgcego, ktéry nie ma
Jjednoczesnie dwdch znakow przed sobg. Wrazenie podobienstwa obu znakéw moze dla niego
wynika¢ z ukladu elementéw, kolorystyki i jest to wystarczajace do przyjecia, ze znaki sg
podobne w stopniu grozacym ryzykiem pomylki, a kupujgcy ignoruje roznice co do detali. Gdy
réznice s3 dominujace, ryzyko pomylki jest malo prawdopodobne. Gdy dominuja cechy
wspdlne, to cho¢ réznice istniejg, kupujgcy moze byé wprowadzony w blad, a zatem mozna
mowi¢ o podobienstwie, ktére bedzie podstawg do udzielenia ochrony prawnej na podstawie
art.296 ustawy. Przewaga rdznic moze by¢ ilosciowo znaczna, a mimo to ryzyko pomyiki nie
bedzie wykluczone, jesli roznice- choé liczne- s3 mato istotne z punktu widzenia odbioru znaku
przez kupujacego. Moze sie zdarzy¢, ze zaden element poréwnywanych znakéw nie jest
skopiowany, a wrazenie podobienstwa znakéw jako catosci pozostaje. Nie mozna réwniez
poming¢, ze posiadana przez powodowa spOtke renoma znaku wzmaga ryzyko pomyiki.
Renoma ta wigze si¢ najczeSciej z ustalona wsérdéd klienteli opinia o cechach towaru
oznakowanego . Czyni to z renomy utrwalony w $wiadomosci kupujgcych wyobrazenie o
walorach towaru, oczekiwanych i niezawodnie spetianych cechach. Renoma ta zawiera
informacje co do jako$ci towaru oraz np. do reputacji uprawnionego do znaku lub do jego
dzialalnosci wyrazajacej sie przyktadowo w szczegblnosci w/w dbatosci o klienta. Renoma jest
wypracowana przez uprawnionego do znaku przez dbalo$¢ o poziom towardéw i ushug,
zapobiegliwos¢ o utrwalenie znaku na rynku np. przez reklame. Te elementy decydujg o tym,
ze znak renomowany to taki, ktéry nabywa i w pelni realizuje funkcje przyciggania klientow
przez konsekwentne przekazywanie pewnych informacji, odwotanie do okreSlonych
wyobrazen. Z tych tez przyczyn za niezasadne nalezalo uznaé zarzut naruszenia art.296 ust.1
ustawy prawo wiasnosci przemystowej. W $wietle art.153 ustawy przez uzyskanie prawa

ochronnego nabywa si¢ prawo wylacznego uzytkowania znaku towarowego w sposéb




zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze Rzeczpospolite] Polskiej. Na marginesie nalezy

uznaé, ze zarzuty strony pozwanej, ze za granicg produkowano juz tego typu styropian nie

wplywa na rozstrzygniecie w tej sprawie gdyz ewentualna ochrona znakow towarowych innych

podmiotéw zagranicznych nie jest przedmiotem tego postepowania. Z powyzszych powoddw

nie mozna réwniez skutecznie podnosi¢, ze sad pierwszej instancji blednie uznal, ze powdd

oznacza znakiem towarowym swdj produkowany styropian. Dzialania podjete przez powoda w

celu celowego mieszania bialego 1 szarego granulatu zostaly potwierdzone w materiale

dowodowym zgromadzonym w sprawie, a szczegbtowo omdwionym w uzasadnieniu wyroku

sadu pierwszej instancji. Argumentacje w tym zakresie sadu orzekajgcego w sprawie, sad

odwotawczy w tym miejscu przywoluje i powolujac sie na te ustalenia stwierdza, ze ocena
materiatu dowodowego i wyciagnigte z niego wnioski nie naruszajg przepisu art.233 §1 k.p.c.

w zw. z art.120 ust.1 i 2 ustawy prawo wilasnosci przemystowej. Nadto wbrew twierdzeniom
strony pozwanej produkowany przez powodowg spdtke styropian posiada dostateczne
znamiona w rozumieniu art.129 ustawy. Trzeba bowiem pamigtaé, ze jednym z gtéwnych
celéw wprowadzenia tak oznakowanego styropianu na rynek bylo odréznienie produkowanego
przez pozwang spdtke towaru od towaru tego samego rodzaju dostarczanego przez
konkurencj¢. Pomijajac kwestie adresowania tego przepisu do organu udzielajacego lub
odmawiajgcego praw ochronnych (Urzad Patentowy) to uwazna lektura przepisu art.129 ust.2
pktl i 2 ustawy w zw. z art.130 nie daje podstaw aby w tej sprawie odméwi¢ (uwaga odnosi sig
wylgcznie do prowadzonego procesu cywilnego) dostatecznych znamion odrézniajacych
oznaczenie z uwagi na to, ze nie nadaje sie do odréznienia w obrocie towaru dla ktorego zostat
zgloszony ani tez nie sklada sie wylgcznie z elementdéw mogacych stuzyé w obrocie do
wskazania w szczegllnosei rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakosci, ilosci, wartosci,
przeznaczenia, Sposobu wytwarzania, sktadu, funkcji lub przydatnosci. Znak towarowy opisany
w powolanym przepisie to znak, ktéry komunikuje wylacznie i jedynie informacje o cechach
towar6w nim sygnowanych, przez co pozbawiony jest dostatecznych znamion odrézniajacych,
nie pozwala bowiem odrézni¢ towaréw jednego przedsigbiorcy od takich samych towarow
pochodzacych od innego przedsiebiorcy. Tymczasem w tej sprawie, styropian w kropki
odrozniat si¢ od styropianow wyprodukowanych przez innych producentéw tego rodzaju
towaréw. Fakt, ze rowniez inne podmioty rozpoczely produkeje styropianu w kropki nie jest
wystarczajgcg podstawg do uznania, ze pozwana spotka miata prawo do wypuszczenia na rynek
produktu imitujacego produkt powodowej spoiki. Rzeézq sadu powszechnego nie jest — z
uwagi na wydane w drodze postgpowania administracyjnego s$wiadectwo ochronne-
rozstrzyganie czy kropki uzywane przez pozwanego sg znakiem towarowym. Niewgtpliwie

bowiem przyznana powodowi ochrona znaku towarowego przedstawionego w sposéb




graficzny nadaje si¢ do odrdznienia towaréw jednego przedsiebiorstwa od towaréw innego

przedsigbiorstwa (art.120ust.1 i 2 ustawy). Powodowa spdtka zachowata wymég graficzne]

przedstawialnosci oznaczenia co oznacza, ze jest ono precyzyjne, kompletne, obiektywne

trwale, samodzielne zrozumiate, fatwo dostepne i jasne. ,,Styropian w kropki” jest znakiem

graficznym, jest rozpoznawalny na podstawie jego opisu, natychmiast przez kazdego odbiorce.

Zatem jest ono w stanie wytworzy¢ i utrwali¢ u odbiorcy skojarzenia co do pochodzenia towaru

od tego samego przedsiebiorcy. Zdaniem sadu drugiej instancji nie mozna rowniez zapominad

o funkcji jakie peini znak towarowy tj. oznaczenia pochodzenia, reklamows, jakosciows.

Okreslenie pochodzenia towardéw polega na tym, ze znak towarowy przez wskazanie ich Zrodia
tj. konkretnego przedsiebiorstwa odréznia oznaczone towary od innych wystepujacych na
rynku to-waréw podobnych lub konkurujgcych pochodzacych od innego przedsiebiorstwa. W
tym tez znaczeniu znak towarowy stanowi ochrone konsumentéw przed wprowadzeniem w
btad co do pochodzenia towaréw opatrzonych oznaczeniem. W zakresie funkcji reklamowej to
nalezy wskaza¢ powolywane w postepowaniu sagdowym przed sagdem okregowym jak i
odwotawczym czynnosci podejmowane przez powodowa spélke celem wypromowania
produktu oznaczonego przedmiotowym znakiem graficznym, co miato stanowié¢ zachete do
nabywania towaréw opatrzonych znakiem, co zwigzane jest z szerzej omowiong juz renoma
znaku, W tych okolicznosciach mozna przyjaé, ze znak ten pelni réwniez funkcje inwestycyjna
rozumiang jako calo$¢ nakladéw finansowych wylgcznie uprawnionego przedsiebiorstwa
poniesionych na komercyjna promocje znaku towarowego w $wiadomosci odbiorcéw w celu
uzyskania lub utrzymania reputacji mogacej przyciggngé lub przywigzaé do niego
konsumentéw.

Odnoszac si¢ do zgloszonego w apelacji zarzutu naruszenia art.131 ust2 pkt6 ustawy to zwraca
uwage fakt, ze przepis ten wylgcza udzielenie praw ochronnych na znaki, ktdére stanowig forme
badz inna whasciwosé towaru lub opakowania, ktéra jest uwarunkowana wylacznie natura, jest
niezb¢dna do uzyskania efektu technicznego lub zwicksza znacznie wartoéé towaru. W te
sprawie nie mamy jednak do czynienia z narzucong forma przez nature, co prowadziloby do
njezdatnosci do pelnienia funkcji znaku towarowego. Dodanie w wiekszej ilosci do produktu
finalnego regranulatu szarego oraz $cinek po produkcji takiego styropianu w trakcie produkcji
styropianu w kolorze biatym jest celowym dziataniem powodowej spélki w-celu uzyskania
konkretnego efektu. Nadto forma tych znakéw jest samodzielna wzgledem towaru, kiéry ma
identyfikowa¢. Nie jest to rowniez forma konieczna ze wzgledéw technicznych lub
uwarunkowanych wylacznie wzgledami technicznymi ani forma konieczng i niezbedng i

praktyczng w rozumieniu ustawy. W tym znaczeniu bowiem oznaczenie stosowane przez




producenta jest czym$ odrebnym od towaru, co oznacza, ze bez tegoz oznaczenia (kropki)
towar moze istnie¢ (np. jako styropian biaty).

W zakresie w jakim strona pozwana podnosila zarzut naruszenia przepiséw ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji to nalezy uzna¢, ze sad
pierwszej instancji prawidlowo uznal, ze pozwany celowo podejmowal dzialania sprzeczne z
prawem i dobrymi obyczajami oznaczajac towary w sposéb wprowadzajacy klientéw w blad co
do tozsamosci producenta i produktu. Whrew twierdzeniem apelacji technologia produkcji
styropianu nie uniemozliwia unikniecia efektu kropek w zakresie w jakim ochrony domaga sig
osoba uprawniona ze znaku towarowego, a SfoSOwane przez pozwanego oznaczenia na
opakowaniach nie wylaczaja niebezpieczenstwa konfuzji.

Odnoszac to do wskazanych w apelacji przepiséw ustawy to pozwana spétka nie moze
skutecznie powolywaé sie na naruszenie art.3 ust.1 ustawy. Zgodnie bowiem z tym przepisem
czynem nieuczciwej konkurencji jest dzialanie m.in. sprzeczne z dobrymi obyczajami, ktore
zagrazajg lub naruszajg interes innego przedsiebiorcy. Produkcja przez pozwang spétke
,.Styropianu w kropki” oraz deklarowana przez nig po zakoniczeniu procesu chgé kontynuacji
takiej produkcji nie wynika wylgcznie ze wzgledow technologicznych. Jak juz wyzej wskazano
czynnosci obecnie podejmowane przez tg spétke w celu realizacji wydanego postanowienia o
zabezpieczeniu a polegajace na dokladniejszym czyszczeniu maszyn linii produkcyjnej z
pozostatosci szarego styropianu dajag podstawe do stwierdzenia, ze spoétka celowo nie
wykonywata tychze czynnosci dopuszczajac do produkcji, a nastepnie sprzedazy styropian
zawierajacy co najmniej imitujacy znak zarejestrowany i uzywany przez powodows spoike.
Nadto produkcja styropianu biatego zawierajacego ,.kropki” w okolicznosciach wskazywanych
przez powoda bytaby ograniczona tylko do czeéci produkciji, a ilo$¢ wiracefi czarnych/ szarych/
grafitowych zmniejszataby sie w kolejnych czesciach produktow. Mamy tu zatem do czynienia
z wprowadzajacym w blad oznaczeniem towaru oraz jego nasladownictwem, co ustawodawca
jednoznacznie ocenit jako czyn nieuczciwej konkurencji (art.3 ust.2 ustawy).

Sgd Najwyzszy w wyroku z dnia 15 stycznia 2014r. (I CSK 184/13) uznat, ze wprowadzenie
do obrotu produktéw, ktérych element dominujacy w oznaczeniu produktu jest bardzo zblizony
do znaku towarowego innego przedsigbiorcy rodzi ryzyko wprowadzenia w biad co do
pochodzenia produktu.

Odnoszac sie do zarzutu naruszenia art.13 ust.] ustawy to nalezy wskazaé, ze zgodnie z
tym przepisem, czynem nieuczciwej konkurencji jest nasladowanie gotowego produktu,
polegajace na tym, ze za pomocg technicznych §rodkéw reprodukeji jest kopiowana zewngtrzna
postaé produktu, jezeli moze wprowadzi¢ klientow w blad co do tozsamosci producenta lub

produktu. Deliktem w tej postaci nie jest kazda postaé nasladownictwa, lecz tylko tzw.




niewolnicze nasladownictwo, obejmujgce takie przypadki wiernego nasladownictwa
(kopiowania zewnetrznej postaci produktu), w ktérych dla przecietnego odbiorcy nie jest
mozliwe odréznienie kopii od oryginatu (por. postanowienie Sadu Apelacyjnego w Katowicach
z dnia 11 wrzesnia 2013r, V ACz 849/13, LEX nr 1366089). Przestanka uznania
nasladownictwa za czyn nieuczciwej konkurencji jest wiec wprowadzenie w biad tych
klientow, ktérzy sg i moga by¢ nabywcami tego gotowego produktu, ktory jest przedmiotem
nasladownictwa (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 11 sierpnia 2004r., Il CK 487/03, LEX
nr 176100). Z powyzszego wynika wiec, ze art.13 ust.] u.z.nk. nie wprowadza generalnego
zakazu nasladownictwa. Dla przyjecia, iz popetiono ww. delikt szczegdlny istotne jest
stwierdzenie nie tylko podobienstwa zewnetrznej postaci obu produktéw w takim stopniu, iz
zachodzi podstawa do wnioskowania o ich wykonaniu przy uzyciu takiej samej formy czy
innych sposobéw kopiowania, ale tez konieczne jest spetienie drugiej przestanki - ryzyka
konfuzji. Nalezy jednak wskazaé, ze nawet gdyby przyja¢, iz zachowanie pozwanego nie
wyczerpuje wszystkich przeslanek stypizowanego w art.13 ust.] u.z.nk. niedozwolonego
nasladownictwa, to nie jest to wystarczajace do oddalenia powoddztwa, a jedynie skutkuje
koniecznoscig oceny zachowania pozwanego w $wietle przestanek wskazanych w tym
przepisie (por. wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2008r., I ACa
1286/07, LEX nr 516532). Wynika to z faktu, Ze poszczegdlne czyny nieuczciwej konkurencji
wymienione art.5-17 u.z.nk. nie tworza zamknictego katalogu. Za czyn nieuczciwej
konkurencji w rozumieniu u.z.nk. moze by¢ zatem uznane takze dziatanie nie wymienione w
art.5-17 uznk., jezeli tylko odpowiada wymaganiom wskazanym w ogdélnym okresleniu
czynu nieuczciwej konkurencji wskazanym w art.3 ust.l wznk. (por. wyrok Sadu
Najwyzszego z dnia 9 czerwca 2009 r., IT CSK 44/09, LEX nr 738478). Przepis ten pelni
bowiem zaréwno funkcje uzupelniajaca jak i korygujacs. Oznacza to, ze czynem nieuczciwej
konkurencji jest zachowanie, ktérego nie mozna zakwalifikowaé zgodnie z art.5-17 w.z.nk.,
jezeli jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a ponadto narusza interes
przedsigbiorcy lub klienta badZ mu zagraza. Moze tez byé to zachowanie okreslone w art.5-17
u.znk. (co samo w sobie oznacza sprzecznosé z prawem lub dobrymi obyczajami) i ktére
ponadto stanowi zagroZenie badZz naruszenie interesu przedsigbiorcy (por. wyrok Sadu
Najwyzszego z dnia 4 listopada 2011r., I CSK 796/10, LEX nr 1095811). W konsekwencji,
art.3 ust.] u.znk. moze byé samodzielng podstaws uznania okreslonego zachowania jako
czynu nieuczciwej konkurencji i to bez wzgledu na to, czy zachowanie to stwarza mozliwosé
wprowadzenia konsumentéw w blad, m.in. co do pochodzenia towaréw (por. wyrok Sadu
Najwyzszego z dnia 9 stycznia 2008r., II CSK 363/07, LEX nr 432207). Co istotne dla

niniejszej sprawy, zachowaniem wskazanym w art.3 ust.] w.znk moze byé dziatanie o




charakterze pasozytniczym polegajgce na tym, ze uczestnik tego samego rynku korzysta z
gotowego efektu pracy swego konkurenta handlowego (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia
27 lutego 2009 r., V CSK 337/08, LEX nr 438738). Jednakze dziatanie wyczerpujace znamiona
nasladownictwa moze by¢ zakwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji wywiedziony z
klauzuli generalnej (art.3 ust.] u.z.n.k.) dopiero po wykazaniu istotnych z punktu widzenia
prawa konkurencji zarzutéw przesadzajacych naganno$¢ postgpowania konkurenta i
uzasadniajacych, w ustalonych okolicznosciach sprawy, powotanie si¢ na klauzulg dobrych
obyczajow (por. postanowienie Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 marca 2013 r., V
ACz 244/13, LEX nr 1298915).

Wystarczy zatem jedynie podkreslié, ze w orzecznictwie Sadu Najwyzszego za dominujgce
uznawane jest stanowisko, zgodnie z ktérym ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie
przewiduje ochrony wylgcznie w przypadku, w ktérym zachowanie naruszyciela stanowi czyny
stypizowane w rozdziale drugim. Przepisy tego rozdziatu okreslajg tylko niektore z czynow,
ktére uznaje si¢ za nieuczciwg konkurencje, generalnie natomiast nieuczciwe w rozumieniu
u.z.n.k. jest kazde zachowanie sie przedsiebiorcy (w tym - stypizowane w art.13 u.z.n.k.), ktore
narusza m.in. dobre obyczaje i kazde takie zachowanie, jesli zagraza lub narusza interes innego
przedsiebiorcy, podlega ochronie (art.3 ust.l u.z.nk.). Wymaga to jedynie wskazania, jaki
dobry obyczaj, inny niz wymieniony w konkretnym przepisie rozdziatu drugiego, doznat
naruszenia oraz udowodnienia, Ze nieprzestrzeganie tego obyczaju zagrozito lub naruszylo
interes konkurenta (por. m.in. wyrok SN z dnia 2 stycznia 2007r., V CSK 311/06, Biul. SN
2007/5/11), co sad pierwszej instancji w tej rozpoznawanej sprawie uczynil.

Tym samym istnialy w tej sprawie peilne podstawy do zastosowania art.18 ust.1l ustawy w

zakresie opisanym w sentencji zaskarzonego postanowienia.

Reasumujac powyzsze rozwazania, nalezy stwierdzi¢, ze zaskarzone orzeczenie jest
prawidtowe i nie narusza wskazanych w apelacji przepiséw prawa procesowego i materialnego.
Podnoszone w apelacji kwestie zwigzane ze sposobem produkcji przez pozwanego styropianow
w kropki nie majg znaczenia, co juz we wczes$niejszym orzeczeniu uznat sad apelacyjny w
$wietle postanowien ustawy prawo wiasnosci przemystowej jak i stypizowanych deliktow z
art.10 ust.1 oraz art.13 ust.1 uznk. Nie ma réwniez znaczenia, czy dziatania pozwanego byly
celowe i zamierzone, bo jego odpowiedzialno$¢ na gruncie obydwu ustaw ma charakter
obiektywny tj. niezalezny od tego czy pozwany dzialal umy$lnie czy nieumyslnie. Juz we
wezesniejszym wyroku wydanym w tej sprawie, tutejszy sad apelacyjny uznat réwniez, ze
przez oznaczenie towardéw znakiem towarowym nalezy rozumieé kazda czynno$¢ polgczenia

znaku bezposrednio lub posrednio z towarem. Powodowa spoéika- co zostato wykazane w tym




postepowaniu- stosuje znak towarowy (identyczny lub zblizony) bezposrednio na produkcie jak

1 posrednio w akcjach promocyjnych oraz na etykietach opakowan styropianéw. Nalezy

przyjac, ze ciemne (szare/czarne) kropki znajduja sie na styropianach gdyz powodowa spéika

umiescita je tam w celu oznaczania tych styropianéw jako pochodzacych od powoda. Znak

towarowy powoda moze by¢ bowiem nalozony na dowolna powierzchnie niezaleznie od tego,

ze znak ten (czyli kropki na plytach) nie majg znaczenia funkcjonalnego. Brak jest réwniez

podstaw prawnych, a nie wynikaja ona z tresci w/w przepiséw prawa, do ograniczenia sposobu

w Jaki powodowa spotka ma naktada¢ znak towarowy na powierzchnie plyt styropianowych

gdyz przez oznaczenie w rozumieniu ustawy rozumie sie kazda czynnos¢ polaczenia znaku z

towarem. Nadto strona powodowa posiada rozwigzania technologiczne pozwalajgce uzyskiwagé

W sposéb ciggly powtarzalny efekt réwnomiernie rozlozonych ciemnych kropek na biatej

plycie styropianowej. Proces produkcji ptyt w kropki jest w pelni kontrolowany przez powoda,

poniewaz to on decyduje o tym jakg ilo$é czystego granulatu oraz jaka ilo$¢ regranulatu dodaé
do czystego materialu aby powstat efekt w postaci ktérej ochrony sic domaga. Z drugiej strony,
pozwana spotka przyznata, ze nie ma przeszkdd, aby szare $cinki segregowaé a potem dodawad
do produkcji szarego a nie bialego styropianu- co faktycznie pozwany obecnie czyni. Kwestia
wykorzystania regranulatu bialego w kropki zostala wyjasniona w trakcie postepowania cho¢ i
tak ma znaczenie trzeciorzedne gdyz powodowa spétka w sposdb oczywisty moze i
wykorzystuje go do celowej produkcji swojego styropianu w kropki. Sad apelacyjny juz
wezedniej uznal réwniez, ze wylaczenie bezprawnosci dziatan pozwanego mogloby mieé
miejsce tylko przy ustaleniu, ze w ogéle nie da sie produkowaé plyt styropianowych w inny
spos6b, co w okolicznosciach tej sprawy prowadzi do wniosku, ze dzialania pozwanej sp6iki
byly bezprawne zwlaszcza, ze w zlozonej odpowiedzi na pozew wskazano, ze zrédtem kropek
w styropianie produkowanym przez pozwana spotke byto dodanie do produkeji biatego
styropianu mieszaniny zawierajacej bialy i szary regranulat (por. §wiadkowie

oraz " 7. Nadto $wiadek potwierdzit, ze iloé¢ regranulatu byta dodawana w
$cisle ustawionej wysokosci (7,8%) przez osobe kontrolujaca proces produkcji styropianu (przy
sredniej ilodci wirgcen na poziomie 3,5%). Powyzsze oznacza, ze pozwana spotka co najmniej
godzita si¢ na wprowadzania na rynek styropianu w kropki wiedzac, ze powodowa spotka
dziatajac na konkurencyjnym rynku posiadajac wylgczne prawa w tym zakresie wczesniej,
wprowadzila na rynek tego typu produkt ozna-czony znakiem towarowym. Produkt ten posiada
znak towarowy posiadajgcy abstrakcyjng zdolno$é odrézniajaca. Oznaczenie moze byé
skfadnikiem towaru ale kazdy potencjalny nabywca oznaczonego towaru powinien mieé- i w
tej sprawie ma- moznos¢ przynajmniej pojeciowego oddzielenia oznaczenia od towaru (por. E.

Wojcieszko-Gluszko, System prawa prywatnego. T.14B, str.429). Oznaczenie




samodzielne/samoistne to oznaczenie odrebne od towaru w sensie fizycznym lub przynajmniej
pojeciowymi.

Réwniez nie mozna postawi¢ skutecznego zarzutu zmonopolizowania przedmiotowego
oznaczenia przez jeden podmiot gospodarczy. Wylacznos¢ rejestracji znaku zawsze bowiem
oznacza ograniczenia dla innych. Nie mozna postawi¢ to powodowej spoice zamiaru dzialania
w zlej wierze gdyz nie zamyka on dostepu do rynku styropiandéw. Nadto mozna zauwazy¢, ze
pozwana spotka miala mozliwo$é wystapienia na droge sadowa w ramach procedury drogi
administracyjnej kwestionujac rozstrzygniecia odnoszace sie do zarejestrowanych znakéw
towarowych w postaci decyzji Urzedu Patentowego, z czego nie skorzystala. W zakresie
nasladownictwa, ktére zdaniem pozwanej spotki powinno w tej sprawie by¢ dopuszczalne to
dotyczy¢ moze ono cech funkcjonalnych a nie estetycznych (graficznych, wizualnych).

Majac powyzsze na uwadze nalezalo na podstawie art.385 k.p.c. orzec jak w sentencji.
Orzeczenie o kosztach postepowania uzasadnione jest trescig art.98 §1 1 3 kop.c. w zw. z
§10.1.18 w zw. z §12.1.2 Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 wrzesnia 2002r.
W sprawie oplat za czynnosci radcdéw prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztow

pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzgdu (Dz.U.2013.490

i1).




