Sygn. akt X GC 458/12

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 10 lipca 2012 roku powodka (...) spolka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w C. (...)
wniosla o zasadzenie od pozwanego K. P. prowadzacego dzialalno$éc gospodarcza pod firma P. P.H. (...) w N. na rzecz
powddki kwoty 300.000,- zlotych tytulem wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci w zwiazku ze sprzedaza lodoéw
oznaczonych znakiem towarowym (...) produkowanych przez pozwanego, zobowiazanie pozwanego do zaprzestania
naruszania prawa ochronnego na znak towarowy na znak towarowy (...) poprzez ustanowienie zakazu produkcji
lodéw spozywcezych oznaczonych znakiem towarowym (...) i zbywania przez Pozwanego wyprodukowanych przez
niego lodéw spozywczych oznaczonych znakiem towarowym (...), zaplate przez Pozwanego na rzecz Powoda kwoty
200.000,00 zlotych tytulem naprawienia szkody wyrzadzonej zawinionym naruszaniem prawa ochronnego na znak
towarowy (...) odpowiadajacej oplacie licencyjnej, ktéra bylaby nalezna tytulem udzielenia przez Powoda zgody na
korzystanie ze znaku towarowego (...). Nadto, powodka wniosla o zasadzenie od pozwanej na swoja rzecz kosztow
postepowania, w tym kosztow zastepstwa procesowego wedlug norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powoddka podniosla, ze jest wlascicielem znaku towarowego (...) wpisanego w rejestrze
znakow towarowych w Urzedzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem R- (...), rubryka A, natomiast
pozwany w prowadzonej przez siebie dzialalnoéci gospodarczej naruszyla przystugujace powodce prawo ochronne na
przedmiotowy znak towarowy, poprzez produkowanie i wprowadzanie do obrotu lodéw opatrzonych tym znakiem.

(pozew k. 2-10)

Pismem procesowym z dnia 1 pazdziernika 2012 r. strona powodowa ograniczyla powddztwo w zakresie roszczen
majatkowych wnoszgc o zasadzenie kwot 200.000 z} tytulem wydania bezpodstawnych korzysci i 100.000 z} tytulem
naprawienia szkody odpowiadajacej oplacie licencyjne;j. (pismo k. 70-71)

W odpowiedzi na pozew pozwany wnidst o oddalenie powddztwa oraz o zasadzenie od powodki na swoja rzecz kosztow
postepowania.

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew pozwany przyznal, ze produkowal lody pod nazwa ,B. z truskawkami,
jednakze zakwestionowal, aby naruszyt w ten spos6b prawa ochronne na znak towarowy powoda. Strona pozwana
zakwestionowala rowniez wysoko§¢ uzyskanych korzysci (zyskow), jakie miala wedtug oceny powddki uzyskaé strona
pozwana.

(odpowiedz na pozew k. 83-87)

W toku procesu strony podtrzymaly swoje stanowiska procesowe, z tym ze strona powodowa, ustosunkowujac sie do
opinii bieglej wnosila rowniez o badanie okresu i ilo§ci wyprodukowanych przez pozwanego lodéw oznaczonych jako
lody (...)ijako lodu ,odp” oraz korzySci uzyskanych z tego tytulu. (pisma procesowe k. 4711 k. 553)

Sad Okregowy ustalil nastepujqcey stan faktyczny:

Strony sa przedsiebiorcami w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalno$ci gospodarczej
(t.j. Dz. U. z 2010 1. nr 220, poz. 1447 ze zm.) i prowadza dzialalnoé¢ gospodarcza m.in. w zakresie produkcji lodow.

(odpis z KRS Powoda k.13, odpis zaswiadczenia z Centralnej Ewidencji DzialalnoSci Gospodarczej Pozwanego k.23)

Powdd jest wlascicielem znaku towarowego (...), wpisanego do rejestru znakéw towarowych, prowadzonego przez
Urzad Patentowy RP, pod numerem R- (...) w rubryce A.

(odpis decyzji z dnia 15 stycznia 2007 roku wydanej przez Urzad Patentowy RP, znak DR/R- (...) k.24, wydruk z
wyszukiwarki znakow towarowych wskazanej na stronie Urzedu Patentowego k. 623-624 i k. 625)



Na obszarze Unii Europejskiej zarejestrowanych bylo lub jest 118 znakéw towarowych pod nazwa (...), z czego 9
takich znakéw zarejestrowanych bylo na w Urzedzie Patentowym RP. Trzy sposrdd tych znakow zarejestrowane byly
w  (...) klasyfikacji nicejskiej obejmujacej nastepujgce produkty ,Kawa, herbata, kakao, cukier, ryz, tapioka, sago,
kawa nienaturalna; maka i produkty zbozowe, chleb, wyroby cukiernicze i slodycze, lody; midd, melasa (syropy);
drozdze, proszek do pieczenia; s6l, musztarda; ocet, sosy (przyprawy); przyprawy; 16d”. Znak towarowy slowny
powoda korzysta z nieprzerwanej ochrony od 3 lutego 1992 r. Znak towarowy kombinowany w klasie 30 nalezacy do
firmy (...) produkcji (...) s.c. K. J., K. M. korzystat z ochrony w okresie od 29 kwietnia 1994 do 14 czerwca (...)., za$
znak towarowy kombinowany w klasie 30 nalezacy do J. K. (1) (...) z siedziba w W. korzystat z ochrony w okresie od
16 marca 1993 r. do 28 listopada 2002 1.

(okolicznoséci powszechnie znane - wydruki z wyszukiwarki znakéw towarowych wskazanej na stronie Urzedu
Patentowego k. 623-624 i k. 625-6, 627-8 1 629-30)

Strona powodowa produkuje lody oznaczone zarejestrowanym znakiem towarowym (...), na opakowaniu brazowo
zlotym z nazwg produktu, umieszczona powyzej wizualizacji produktu (kwadratowy 16d na patyku, bialy wewnatrz z
cze$ciowo naruszona polewa z kawalkami orzechéw czekoladowa), pisang faliscie przy uzyciu bialych liter o rownej
wysokoSci, przy czym sa to litery wielkie z wyjatkiem litery ,m”. W dolnej czeSci opakowania znajduje sie dopisek
»cream & chocolate 110 ml”.

(kopia skanu opakowania k. 25)

Pozwany produkowal i wprowadzal do obrotu lody z uzyciem znaku towarowego ,,B. z truskawami” od co najmniej
2005 roku do 2012 r.

(opinia bieglego z zakresu ksiegowosci k. 155 i nastepne, odpis paragonu fiskalnego potwierdzajacy dokonanie zakupu
lodéw (...) w sklepie firmowym Powoda w K. w dniu 25 stycznia 2007 r., wydruki strony internetowej pozwanego
zawierajacej reklame lodéw ,,B.' znajdujaca sie na stronie internetowej Pozwanego wykonany w dniu 24.08.2010 roku
iwdniu 21.07.2011 1. k.27, 29, 31, 33 i 35, odpis faktury VAT (...) stanowigcej dowo6d zakupu lodow (...) k.38);

Lody produkowane przez pozwanego opakowane byly bialo (ew.kremowo)-blekitne opakowanie z nazwa producenta
(...) na gobrze pisana bialymi drukowanymi literami na czerwonym tle oraz napisem ,B. z truskawkami” pisanym w
dwoch réownych rzedach uko$énie kursywa (tylko pierwsza litera wielka), przy czym stowo (...) w pierwszym rzedzie
granatowymi literami na bialym tle, a reszta czerwonymi literami na bialym tle w drugim rzedzie. Druga strona
opakowania zawierala informacje o producencie, zawartosci produktu, przechowywaniu i inne podobne oraz kod
kreskowy.

(opakowanie lodéw (...) produkowanych przez Pozwanego k.37, 512)

W dniu 13 czerwca 2005 r. Powdd po raz pierwszy wezwal Pozwanego do zaprzestania naruszania prawa
przystugujacego mu do znaku towarowego (...). W odpowiedzi na powyzsze pismo Pozwany skierowal do
pelnomocnika Powoda pismo z zagdaniem wykazania praw do znaku ..B.” przystugujacych Powodowi. Pelnomocnik
Powoda w piémie z dnia 22 wrzeénia 2005 r. wyjasnil Pozwanemu podstawe nabycia przez Powoda praw do
rzeczonego znaku towarowego i ponownie wezwal do zaprzestania naruszania praw do tegoz znaku przez Pozwanego.
Pelnomocnik Powoda ponownie wezwal Pozwanego do zaprzestania naruszania praw Powoda do znaku (...) w dniu
3 czerwca 2009 T.

(pisma k. 39-50)

Pozwany przedstawil bieglej z zakresu ksiegowosci wszystkie wydruki sprzedazy dla poszczegélnych produkt za
badany okres, ktora zasadniczo byla zgodna z obrotami wg ewidencji ksiegowej. Rozbiezno$ci pomiedzy wydrukami
sprzedazy i ewidencja ksiegowa spowodowane byly wylacznie wykazywaniem sprzedazy na dwoch kontach analityczny
w ewidencji ksiegowej badz sprzedaza zwiazang ze sprzedaza uslug gastronomicznych.



Pozwany tylko raz, w dniu 20 maja 2009 r., zakupil opakowania (folie) do produkcji lodéw ,bambo z truskawkami”
w iloSci 574,25 kg

W okresie od 10 lipca 2009 r. do czerwca 2012 r. pozwany wyprodukowal 221.058 sztuk lodow zawierajacych w
nazwie stowo ,bambo” i sprzedal 230.235 sztuk lodow ksiegowanych w sprzedazy pod nazwami ,bambo” i ,bambo z
truskawkami” osiggajac w tym czasie z tego przychod ze sprzedazy w kwocie 123.755,27 zl.

Io$¢ mozliwych do wyprodukowania, ze zuzytej folii, lodow w okresie po 20 maja 2009 r. wynosila 274.695 sztuk,
jednakze zgodnie z wnioskiem strony powodowej opinia dotyczyla jedynie okres od 10 lipca 2009 r.

Ze wzgledu na brak inwentaryzacji nie jest mozliwe ustalenia iloSci (niesprzedanych) lodéw zawierajacych w nazwie
stowo ,bambo” na dzien 1 wrzeénia 2009 r.

Od czerwca 2012 r. nie wystepowala sprzedaz lodow zawierajacych w nazwie stowo ,bambo”, a od czerwca 2012 r.
rozpoczela sie, kontynuowana w 2013 r. sprzedaz lodéw ,bambini".

(opinia bieglego z zakresu ksiegowosci k. 155-165, ustne wyjasnienia do opinii — e-protokél rozprawy k. 456, wydruki
kont i raportéw sprzedazy k. 167-394, faktura nr (...) k. 395, opinia uzupetniajgca k. 568-572, zeznania §wiadka J. K.
(2) e-protokél rozprawy k.457)

Z zakupionej 20 maja 2009 r. ilo$ci folii mozliwe byto wyprodukowanie okoto 879.000 sztuk opakowan lodéw ,bambo
z truskawkami”. W magazynie pozwanego pozostalo 29 rolek niewykorzystanej folii o wadze 394,65 kg, co zmniejsza
ilo$¢ wyprodukowanych opakowan o 603.610 sztuk.

(opinia bieglego z zakresu dokumentacji technicznej k. 510, opinia uzupehiajaca k. 542)

Zysk pozwanego z tytulu sprzedazy 1 opakowania lodow B. w stosunku do ceny jego sprzedazy ulegal pomniejszeniu,
obok wartoéci materialow bezposrednich (tj. 0,12 zl), o wartosé pozostalych kosztéw produkeji obliczonych w firmie
pozwanego na kwote 0,36 zl na opakowania, a nastepnie podlegal opodatkowaniu.

(zeznania $wiadka I. B. — e-protokdl rozprawy k. 631 odwrot, wyjasnienia pisemne ksiegowej pozwanego k. 603-604,
wyliczenie kosztow i zyskow za lata 2009-2012 k. 611, przestuchanie pozwanego e-protokdt rozprawy k. 632

Pozwany sprzedawal sporne lody w zasadzie wylacznie na rynku lokalnym, na ktérym nie znal lodow produkowanych
przez powoda. Pozwany produkowal rowniez lody o nazwie (...) i lody oznaczone literami ,,odp”, ktére jednak byly
zupelnie innymi lodami, a te ostatnie byly pakowane w folie bez zadnych znakéw towarowych przeznaczone do
sprzedazy na lokalnych imprezach okolicznoSciowych (np odpustach, od ktoérych wziat sie ten skrot).

(przestuchanie pozwanego e-protokot rozprawy k. 632)
Sad Okregowy dokonal nastepujgcej oceny dowodow i zwazyl, co nastepuje:

Stan faktyczny w niniejszej sprawie Sad ustalil na podstawie opinii bieglych, wyzej wskazanych dowodéw w postaci
dokumentow, wydrukow strony internetowej, fotokopii, zeznan §wiadka J. K. (2) i I. B. oraz przestuchania pozwanego
jako nie budzacych watpliwosci co do ich prawdziwosci i rzetelnosci.

W szczegblnoéci, bedaca przedmiotem licznych zastrzezen, opinia bieglej z zakresu ksiegowosci, po uzyskaniu
ustnych wyjaénien od bieglej i jej pisemnym uzupehieniu, potwierdzita rzetelno$é ksiegowoSci pozwanego oraz
jednoznacznie i bez watpliwoéci wyjasnila kwestie iloSci wyprodukowanych i sprzedanych spornych lodow.
Ostatecznego stwierdzenia bieglej, iz nie znajduje podstawy faktycznej podnoszona przez powoda ilo$¢ 583.157 sztuk
wyprodukowanych lodéw strona powodowa nie zakwestionowala.



Jako okoliczno$ci powszechnie znane i nie wymagajace dowodu (art. 228 k.p.c.) Sad potraktowat informacje
wynikajace z wyszukiwarki znakéw towarowych do ktorej odsyla witryna Urzedu Patentowego RP (www.tmdn.org/
tmvivew/), majac przy tym na wzgledzie nie tylko fakt, iz sa one powszechnie dostepne, ale réwniez okoliczno$¢, iz na
wyszukiwarke te powolala sie strona powodowa w pozwie (k.6 akapit 2) nie zalaczajac jednakze do pozwu wydrukow
z niej pochodzacych.

Sad nie dal wiary twierdzeniom strony powodowej, iz przystugujacy jej chroniony znak towarowy (...) ma charakter
znaku renomowanego wobec zakwestionowania tej okoliczno$ci przez pozwanego i nie przedstawienia przez powoda
na te okoliczno$¢ zadnego dowodu.

Sad pomingl dowod z zeznanh §wiadka J. H. wobec przyznania okolicznoSci na ktére zostat zgloszony przez strone
pozwana oraz ograniczyt dowod z przesluchania stron do przestuchania pozwanego wobec braku wniosku o
przeshuchania strony powodowe;j.

Sad pominatl takze wniosek o zobowigzanie pozwanego do zlozenia i przeprowadzenie dowodu z listy odbiorcéw,
ktorzy dokonywali u pozwanego zakupdéw lodéw w okresie objetym opinig, uznajac, ze opinia bieglej z zakresu
ksiegowosci nie daje podstaw do kwestionowania rzetelnoSci prowadzonej przez pozwanego ksiegowoséci, a nadto
stanowiloby to niedopuszczalne odwrécenie zasady rozkladu ciezaru dowodu prowadzac do sytuacji, w ktorej pozwany
musialby wykazywac okolicznosci, z ktérych skutki prawne wywodzi powdd. W tym samym zakresie wniosek powoda
o przeprowadzenie dowodu z przestuchania tych os6b w charakterze §wiadkdéw réwniez nie mogl by¢ uwzgledniony
wobec nie sprecyzowania go zgodnie z przepisem art. 258 in fine k.p.c.

Sad pomingl wnioski powodki o przeprowadzenie dowodéw dotyczacych okresu i iloSci produkowanych przez
pozwanego lodéw o nazwach (...) i,0dp” oraz korzySci uzyskanych przez pozwanego z tego tytulu. Sad mial przy tym
na wzgledzie z jednej strony zeznania pozwanego (e-protokoél rozprawy k. 632), ktory wyjasnil, iz byly to lody innego
rodzaju niz lodu ,,B. z truskawkami”, inaczej oznaczone, a w zakresie lodow ,,odp” produkowane w celach sprzedazy
na lokalnych imprezach okolicznoSciowych (jak np. odpusty). Z drugiej strony Sad uznal, iz przedmiotem niniejszego
postepowania jest ochrona znaku towarowego (...) i rzecza powoda jest wykazanie, iz pozwany produkujgc towary
oznaczone jako (...) czy ,odp” naruszyl prawa ochronne powoda. Przypuszczenia uprawnionego, oparte jedynie na
tozsamosci ceny i wagi produktu, nie sa wystarczajaca podstawa do prowadzenia postepowania dowodowego w ww.
zakresie, przed wykazaniem przez powoda faktu takiego naruszenia, czego jednakze strona powodowa nie uczynila.
Co prawda biegla nie wykluczyla tozsamoS$ci miedzy tymi lodami, jednakze podkreslila, ze nie jest ona mozliwa
na podstawie dokumentacji ksiegowej. Okolicznosci, ze lody te maja zwiazek z lodami ,bambo” nie potwierdzil
tez Swiadek K., ktory produkowal i dostarczal pozwanemu opakowania do lodéw (e-protokét rozprawy k. 456
00:51:03-00:54:00).

Whnioski dowodowe na te okoliczno$¢, zgodnie z zasada ciezaru dowoddw, zglosi¢ winna strona powodowa. Jednakze
wnioski zgloszone przez powoda, w szczego6lnosci w piSmie z 30 lipca 2014 r. (k. 473)i piSmie z 29 wrzesnia 2014 r.
(k. 553) zmierzaja w swojej istocie do przerzucenia ciezaru dowodu na pozwanego, w szczegdlnosci co do wykazania
tozsamosci tych produktéw .. (...) ocenie Sadu, to jednak powdd winien wykazaé, ze produkcja i sprzedaz lodéw
oznaczonych innymi nazwami naruszala jego prawa do znaku towarowego. Zaden przepis ani k.p.c. ani ustawy Prawo
wlasno$ci przemystowej nie przewiduje instytucji w $wietle ktorej to pozwany mialby udowadniaé nieprawdziwoséc
okoliczno$§¢ ktora znajduje sie jedynie w sferze przypuszczen. Dopiero za$ po udowodnieniu (wykazaniu) tej
okolicznosci zasadne bylo by badanie dalszych okolicznoSci zwigzanych z lodami (...) i ,0dp”.

W zwiazku z powyzszym Sad w caloéci pomingl tez w ustaleniach okolicznos$ci dotyczace produkeji tych lodow.
W tym stanie faktycznym Sad Okregowy uznal, iz powodztwo jest bezzasadne i jako takie, nalezalo je oddalic.

Zgodnie z przepisem art. 296 § 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasno$ci przemyslowej (tekst jedn.: Dz. U.
22003 r.Nr 119, poz. 1117 ze zm.; dalej - "pwp") osoba, ktdrej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone, lub



osoba, ktorej ustawa na to zezwala, moze zadac od osoby, ktdra naruszyla to prawo, zaniechania naruszania, wydania
bezpodstawnie uzyskanych korzySci, a w razie zawinionego naruszenia rdwniez naprawienia wyrzadzonej szkody.

Zgodnie z ustepem 2 cytowanego przepisu naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym
uzywaniu w obrocie gospodarczym:

1) znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarow;

2) znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarow
identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad, ktére obejmuje w szczego6lnoéci
ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;

3) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do
jakichkolwiek towardw, jezeli takie uzywanie moze przynie$¢ uzywajacemu nienalezng korzy$¢ lub by¢ szkodliwe dla
odrozniajacego charakteru badz renomy znaku weze$niejszego.

W ocenie Sadu pozwany trafnie podniosl, ze uzywanie przez niego nazwy ,B. z truskawkami” dla produkowanych
lodéw spozywczych nie narusza prawa ochronnego na znak towarowy udzielonego powodowi.

W rozpoznawanej sprawie dzialanie pozwanego mozna oceniaé jedynie na plaszczyznie pkt 2 ustepu 2 przepisu art.
296 p.w.p.

Whbrew twierdzeniom powoda, nie mozna sie bowiem doszukiwa¢ podstawy zadania ochrony przede wszystkim na
gruncie pkt 3. Jak bowiem wyzej wskazano, Sad uznal, iz znak towary przyslugujacy pozwanemu nie ma charakteru
znaku renomowanego.

Zgodzié sie nalezy ze stwierdzeniami, iz renomowany znak towarowy (zarejestrowany) musi przede wszystkim
cechowaé okreSlony stopien znajomos$ci wéréd nabywcow (wg cytowanego przez pozwanego R. S. dla takich
kwalifikacji wystarczajaca jest z pewno$cia znajomo$§é wymagana od znakéw powszechnie znanych - tj. ponad 50%,
przy dolnej granicy poziomu znajomo$ci znaku stanowi 25% potencjalnych nabywcéw znaku na rynku. (...) (por Prawo
wlasno$ci przemyslowej, Komentarz red. Dr Piotr Kostanski wyd. C.H.Beck 2010, za R. Skubisz, Naruszenie praw z
rejestracji, s. 437, Legalis).

W wyroku w sprawie C-375/97 (L.) Trybunal ETS wyrazit stanowisko, iz ,, aby skorzystac z ochrony rozciagajacej sie na
niepodobne towary lub ushugi, zarejestrowany znak towarowy musi by¢ znany znacznej czeSci relewantnych odbiorcéw
towarow lub ustug, dla ktorych uzyskat ochrone" i wskazal okolicznosci, ktére moga by¢é pomocne do udowodnienia
takiego charakteru znaku (udzial w rynku oznaczanych towaréw lub ustug, intensywno$¢ uzywania, zasieg terytorialny
idlugotrwalo$¢ uzywania, naklady na promocje znaku). W takim rozumieniu renoma laczona jest z rozpoznawalno$cia
lub znajomo$cia znaku.(...) W celu ustalenia stopnia znajomo$ci znaku mozna przeprowadzi¢ rynkowe badania
demoskopowe. W zaleznoéci od charakteru towaré6w miarodajna moze by¢ opinia szerokiej grupy odbiorcow (w
przypadku produktéw masowych, powszechnego uzytku) lub waskiej (w odniesieniu do produktéw niszowych),
badanie renomy znaku towarowego odnosi sie zawsze do konkretnego rodzaju towaréw lub ustug (konkretnej klasy).
Znak renomowany dla okre$lonych towaréw nie musi by¢ renomowany w odniesieniu do innych towaréw. Dla
uznania, ze znak towarowy jest renomowany w znaczeniu ustawy nie wystarczy deklaracja uprawnionego, ani nawet
dlugoletnia obecno$é produktu na rynku. Jak wynika z przy toczonego powyzej stanowiska doktryny oraz orzecznictwa
ETS renoma znaku towarowego musi wynikaé z profesjonalnych badan rynkowych.

Okoliczno$é ta zakwestionowal pozwany, a strona powodowa w piSmie zawierajacym ustosunkowanie sie do
odpowiedz na pozew, jak i na dalszym etapie postepowania nie zglosila zadnych wnioskow dowodowych pozostajac
jedynie przy swoich twierdzeniach w tym zakresie. Powdd nie przedstawil w szczegbdlnoSci wynikéw badan wskazanych
powyzej, ani nie wniost o ich przeprowadzenie.



W ocenie Sadu okolicznosci istnienia renomy znaku powoda przecza tez powszechnie znane okolicznosci co do
poslugiwania sie takim samym zarejestrowanym znakiem towarowym w odniesieniu do tego samego rodzaju
produktéow przez innych przedsiebiorcéw. Co prawda, w okresie w ktorym znak ,bambo z truskawkami” uzywal
pozwany, strona powodowa byla jedynym uprawnionym do korzystania z zarejestrowanego znaku towarowego
~bambo”, jednakze w okresie kiedy juz je znak byl zarejestrowany, rejestracji takich samych znakéw w odniesieniu do
produktow z tej samej kategorii dokonaly inne podmioty i korzystaly z tych znakéw w tym samym czasie (od kwietnia
1994 do czerwca 2007 r. firma (...), a od lutego 1993 r. do listopada 2002 r. firma (...)). Okoliczno$¢ ta przesadza
ostatecznie, ze znak powoda nie mial cech znaku renomowanego

Co do przeslanek z pkt 1 omawianego przepisu stwierdzi¢ nalezy, iz co prawda pozwany uzywal slowa ,bambo”
do produkowania towaréw z tej samej kategorii, ale nie zachodzi ani identyczno$¢ znaku w stosunku do znaku
zarejestrowanego (co mozna stwierdzié na podstawie naocznych ogledzin sposobu uzywania tego stowa) ani tez towary
te nie byly identyczne (choc z tej samej kategorii, to jednak od razu i bez watpliwo$ci odréznié mozna i nalezy lody z
nadzieniem truskawkowym od lodow bez takowego).

Funkcja znaku towarowego jest komunikacja miedzy przedsiebiorca a konsumentem towaréow lub uslug. Znak
towarowy przekazuje nabywcom informacje, ze wszystkie towary tak oznaczone pochodza z jednego i tego samego
zrodla podporzadkowanego przedsiebiorcy, ktory jest uprawniony do uzywania znaku towarowego. Stosowanie
oznaczenia znakiem towarowym ma na celu oznaczenie w obrocie towaréw jednego przedsiebiorstwa, pozwalajace na
odroznienie ich od towar6w innego przedsiebiorstwa. Oceny takiej nalezy dokona¢ uwzgledniajac przede wszystkim
ogoblne wrazenie, jakie oznaczenie i opatrzone nim towary wywieraja na odbiorcach. Znak towarowy ma nabywcy
towaru przekazaé informacje, ze oznaczone nim towary pochodza od tego samego przedsiebiorcy uprawnionego do
uzywania znaku. Znakiem towarowym moze by¢ zatem tylko znak, ktéry ma zdolno$¢ odrézniajaca do konkretnych
towardw, czyli zdolno$¢ do przekazywania informacji o ich pochodzeniu. Zdolnoé¢ ta moze by¢ pierwotna (wynikajaca
z natury samego oznaczenia) lub wtérna - nabyta poprzez uzywanie oznaczenia jako znaku towarowego w obrocie
gospodarczym. Zatem znak musi sta¢ sie no$nikiem informacji o pochodzeniu towaru ( Sad Najwyzszy w uzasadnieniu
wyroku z dnia 4 grudnia 2002 r. III RN 218/01, OSNP 2004/2/23).

Zarejestrowanie znaku towarowego kreuje domniemanie, ze posiada on zdolnosé¢ odrézniajaca (art. 129 ust. 1 pkt 2
p-w.p.). Domniemanie to moze zosta¢ obalone w postepowaniu o uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy
(art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p.). Ale i nie ma przeszkdd, zeby w postepowaniu sadowym w sprawie dotyczacej naruszenia
prawa ochronnego na znak towarowy, na uzytek tego postepowania, dowodzié, ze ze wzgledu na uzywanie znaku
identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego nie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow
w blad z tego powodu, ze znak towarowy zarejestrowany ma "slabg" sile odr6zniajaca lub w ogoéle nie ma zdolnosci
odroézniajacej (Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 5 lutego 2010 roku, sygn. akt: IIT CSK 120/09, LEX nr 585820).

Pisownia nazwy towaru na opakowaniach produktu pozwanego w sposo6b istotny ro6zni sie takze od pisowni stosowanej
przez powoda tak co do samej nazwy, rodzaju czcionki, koloru liter jak i wreszcie usytuowania jej. Produkt pozwanego
posiadal nadto wyrazne, rzucajace sie w oczy oznaczenie producenta (...).

Stwierdzi¢ wiec nalezy, iz nie zachodzi w powyzszym stanie rzeczy przypadek reprodukcji znaku towarowego.

Kryterium identycznos$ci znakéw musi by¢ écisle interpretowane, przy czym o identycznos$ci moze by¢é mowa rowniez
w przypadku nieistotnych roznic, ktére moga zostaé¢ niedostrzezone przez przecietnego konsumenta (... ) réznice
pomiedzy kolizyjnymi znakami powinny by¢ oczach konsumentoéw prawie niedostrzegalne (...) Przy ocenie naruszenia
prawa ochronnego na stowny znak towarowy znaczenie ma poréwnanie - w plaszczyznie wizualnej - wyrazéw uzytych
w znaku chronionym oraz w znaku bezprawnie uzywanym, a nie poréwnywanie postaci graficznej obu znakow(...)
Ocena powinna by¢ dokonywana z punktu widzenia normatywnego modelu przecietnego konsumenta nalezycie
poinformowanego, uwaznego i racjonalnego...) ”. ( Prawo wlasnosci przemyslowej. Komentarz red. Dr Piotr Kostanski
wyd. C.H.Beck 2010)



Skoro zatem pozwany wprowadzal do obrotu towary wylacznie pod nazwa ,,B. z truskawkami”, to nie moze by¢ mowy
o identycznosci obu nazw, wobec udzielonego powodowi prawa ochronnego na stowny znak towarowy.

Na gruncie za$ definicji naruszenia praw ze znaku towarowego zawartej pkt 2 ost. cyt przepisu przestanka stwierdzenia
naruszenia jest twierdzenia bezprawnego uzywania w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do
zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towar6éw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko
wprowadzenia odbiorcéw w blad, ktére obejmuje w szczegdlnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym
zarejestrowanym.

Ewentualne naruszenie prawa ochronnego powoda przez pozwanego nalezy wiec rozpatrywac jako naruszenie
polegajace na imitacji. Dla stwierdzenia takiego naruszenia prawa ochronnego konieczne jest jednak wykazanie, ze
zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad i zaistnienia ryzyka pomylki co do pochodzenia towaru.

Sad nie moze zgodzi¢ sie ze stwierdzeniem powoda, ze sam fakt uzywania przez pozwanego w nazwie produktu
stowa (...), jako jednego czlonu nazwy zlozonej, przy tozsamosci produktow jest wystarczajace dla uznania, ze
podobienstwo grozi pomylka (takze w kontekécie wskazanej juz wyzej ilosci zarejestrowanych w tym samym okresie co
znak powoda znakéw towarowych dla produktow z tej samej kategorii). Konieczne jest wykazanie, ze ryzyko konfuzji
jest rzeczywiste, a strona powodowa okolicznoSci tej nie wykazala, ani nawet nie prébowala wykazac.

Niebezpieczenstwo (ryzyko) wprowadzenia w blad, ktore stanowi przestanka stwierdzenia naruszenia w tej postaci
interpretowane jest jako sytuacja, "gdy odbiorcy moga sadzi¢, ze towary i uslugi pochodza z tego samego
przedsiebiorstwa lub z przedsiebiorstw ekonomicznie ze soba powiazanych". (tak: m.in. w wyr. ETS z 22.6.1999 r.
(C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer and Co. GmbH p. Klijsen Handel BV, Zb.Orz. 1999, s. I-03819, pkt 17 cyt. za
Prawo wlasnoéci przemyslowej. Komentarz red. Dr Piotr Kostanski wyd. C.H.Beck 2010).

Produkt pozwanego nie tylko réznit sie od produktéw powoda co do sposobu uzycia spornego znaku, ale tez wyraznie
wskazywal na nazwe producenta i ryzyko pomylki, ze produkt ten pochodzi od powoda w ogoéle nie zachodzilo.

Produkty obu stron funkcjonowaly na rynku réwnolegle od dluzszego czasu (co najmniej 7 lat jak twierdzi powod), a
nie zostal udowodniony ani jeden przypadek wprowadzeni odbiorcy w blad co do wytwdrcey spornych produktow.

Uzasadniony jest wiec zarzut pozwanego,, ze w przedmiotowym przypadku nie zachodzi ryzyko wprowadzenia
odbiorcy w blad i pomylki co do pochodzenia towaru, a w konsekwencji stwierdzenie, ze nie doszlo do naruszenia
praw ochronnych do zarejestrowanego znaku towarowego powoda.

Z tych wszystkich wzgled6éw, na podstawie art. 296 p.w.p., powddztwo nalezalo oddalié.

Dokonanie powyzszej oceny mozliwe bylo zdaniem Sadu Okregowego dopiero po przeprowadzeniu postepowania
dowodowego w znacznej czesSci wnioskow dowodowych zgloszonych przez strony, gdyz zaréwno opinie obu biegltych
jak i przestuchania §wiadkoéw pozwolily na calo$ciowa analiza zachowania pozwanego w kontekécie naruszania przez
niego znaku przyshugujacego powodowi, w tym np. w zakresie skali produkeji i sprzedazy spornych lodéw. Jednakze
ocena ta spowodowala, iz zbednym bylo przeprowadzanie wniosku zgloszonego w pkt 7 pozwu dotyczacego wyliczenia
warto$ci oplaty licencyjnej, naleznej powodowi za korzystanie ze znaku towarowego.

O kosztach postepowania orzeczono na zasadzie odpowiedzialno$ci za wynik procesu, na podstawie art. 98 § 1i 3 k.p.c.
wzw. z art. 99 k.p.c. 1§ 6 pkt 6 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwoéci z dnia 28 wrze$nia 2002 roku w sprawie oplat
za czynno$ci radcow prawnych (...) (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 490), zasadzajac je od powodki, jako przegrywajacej sprawe
w caloSci, na rzecz pozwanego, na co zlozylo sie wynagrodzenie pelnomocnika pozwanego wraz z opltata skarbowa oraz
kwota uiszczonych przez pozwanego i wykorzystanych zaliczek na poczet wynagrodzenia bieglych.

O zwrocie nadplaconej zaliczki Sad orzekl na podstawie na podstawie art. 84 ust 1 k.s.c.



z/ odpis wyroku z uzasadnieniem doreczy¢ peln. powddki. 2016-08-23



