Sygnatura akt XXVI GC 684/12

UZASADNIENIE

(...) sp. z 0. 0. z siedzibg w W. (w dacie wnoszenia pozwu (...) S.A. z siedziba w W.) oraz (...) sp. z 0. o. z siedziba w W. (w dacie
wnoszenia pozwu (...) S.A., nastgpnie (...) S.A.) wystapili przeciwko (...) sp. z 0. 0. z siedzibag w W. o:

1.

nakazanie pozwanemu, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. 22003 roku Nr 153, poz. 1503 z p6zn. zm. dalej ,,u.z.n.k.”) oraz art. 286 w zwiazku z art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 roku Prawo wtasnosci przemystowej (Dz. U. z 2003 roku Nr 119, poz. 1117 z pézn. zm. dalej ,,p.w.p.”), wycofania
7 obrotu ciastek (...) w dotychczas stosowanych opakowaniach wprowadzonych do obrotu przez pozwanego;

2.

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

2.1 dotychczasowych opakowan ciastek (...) wskazanych w zatacznikach do pozwu;

2.2 opakowan ciastek (...) podobnych do opakowan stosowanych do tej pory przez pozwanego i wskazanych w zalacznikach do
pozwu;

2.3 innych opakowan okragtych ciastek z zéttobrazowym spodem i brazowym wierzchem zawierajacych centralnie umieszczona
wypuktos¢ postugujacych si¢ wizerunkiem catego lub przepotowionego okragltego ciastka z z6ttobrazowym spodem i bragzowym
wierzchem zawierajacego centralnie umieszczong wypuktos¢; oraz

2.4 innych opakowan okraglych ciastek z zéttobrazowym spodem i brazowym wierzchem zawierajacych centralnie umieszczona
wypuktosé podobnych do opakowai chronionych stowno - graficznymi znakami towarowymi (R - (...), R - (...), R- (...), R- (...), R
-(.OR- (), R- (), Z- (...),Z - (...), zarejestrowanymi na rzecz (...) S.A.;

3.

zakazanie pozwanemu, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. oraz art. 296 ust. 1 w zwigzku z ust. 2 pkt 2 1 3 p.w.p. uzywania
(w tym przy wprowadzaniu do obrotu, marketingu oraz reklamie) nazwy (...) w odniesieniu do okragtych ciastek z z6ttobrazowym
spodem i brazowym wierzchem zawierajacych centralnie umieszczona wypuktosé;

4.
nakazanie pozwanemu, na podstawie art. 18 ust. 2 u.z.n.k. oraz art. 286 w zwigzku z art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p. zniszczenia,

na jego koszt:

4.1 opakowan ciastek (...) znajdujacych si¢ u pozwanego lub u 0s6b trzecich (z zastrzezeniem prawa przepakowania przez pozwanego
ciastek do innych opakowan nienaruszajacych praw Powoddéw);

4.2 niewykorzystanych opakowan ciastek (...) znajdujacych si¢ u pozwanego lub u oséb trzecich; oraz

4.3 wszelkich materiatéw reklamowych i marketingowych dotyczacych ciastek ,,(...)” znajdujacych si¢ u pozwanego lub u oséb
trzecich;

5.
zasadzenie od pozwanego, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 6 u.z.n.k., na rzecz Muzeum (...) w W. kwoty 1.000.000,00 zt;

6.

nakazanie pozwanemu, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 3 u.z.n.k., opublikowania na wilasny koszt:



6.1 w ciagu trzydziestu dni od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku, w pigciu kolejnych wydaniach ogélnopolskich dziennikéw: Gazeta
(o) () (o), (), () (..) oraz Gazeta (...) ogloszenia nastgpujacej tresci: ,W zwiazku z wprowadzeniem przez (...) sp. Z
0.0., wiasdciciela praw do marki ,,. (...) (...), do obrotu ciastek (...) pod nazwa (...) z naruszeniem praw (...) S.A. i (...) SA,,
producenta i wytacznego dystrybutora ciastek (...) (...), (...) sp. z 0.0. niniejszym przeprasza (...) S.A. i (...) S.A. za zwiazane
7 tym naruszenia zasad uczciwej konkurencji i praw wiasnosci intelektualnej. W imieniu (...) sp. Z 0.0.”, opatrzonego imionami
1 nazwiskami, stanowiskami, oraz faksymilami podpiséw wszystkich cztonkéw zarzadu pozwanego, przy czym kazde ogloszenie
powinno zosta¢ opublikowane na stronie 1, 2, 3, 4, 5 lub ostatniej gtéwnego grzbietu danego dziennika, rozmiar kazdego ogtoszenia
nie moze by¢ mniejszy niz pot strony, zas tekst powinien zostaé¢ opublikowany czcionka bezszeryfowa (lub czcionka szeryfowa
tozsama z uzywang na stronach redakcyjnych danego dziennika) w rozmiarze takim, aby tekst zajmowat nie mniej niz 70% tacznego
obszaru ogloszenia; oraz

w ciagu trzydziestu dni od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku, w dwéch kolejnych wydaniach czasopism branzowych (...) i (...)
ogtoszenia nastgpujacej tresci: ,,W zwiazku z wprowadzeniem przez (...) sp. z 0.0., wlasciciela praw do marki ,,. (...).(...)”, do obrotu
(...) (...) pod nazwa (...) z naruszeniem praw (...) S.A. i (...) S.A., producenta i wytacznego dystrybutora ciastek (...) (...), (...)
Sp. z 0.0. niniejszym przeprasza (...) S.A. i (...) S.A. za zwigzane z tym naruszenia zasad uczciwej konkurencji i praw wtasnosci
intelektualnej. W imieniu (...) sp. z 0.0.”, opatrzonego imionami i nazwiskami, stanowiskami, oraz faksymilami podpiséw wszystkich
cztonkéw zarzadu pozwanego, przy czym rozmiar kazdego ogtoszenia nie moze by mniejszy niz p6t strony, zas tekst powinien zostaé
opublikowany czcionka bezszeryfowa (lub czcionka szeryfowa tozsama z uzywana na stronach redakcyjnych danego czasopisma) w
rozmiarze takim, aby tekst zajmowal nie mniej niz 70% tacznego obszaru ogtoszenia;

a nadto, do upowaznienia powodéw do opublikowania powyzszych ogloszen na koszt pozwanego, gdyby pozwany nie uczynit tego
W wyznaczonym terminie;

7.

zasadzenie od pozwanego na rzecz kazdego z powodéw zwrotu koszt postgpowania i postgpowania zabezpieczajacego wszczgtego
przed Sadem Okregowym Warszawa Praga w Warszawie toczacym si¢ pod sygn. akt X GCo 48/12.

Powodowie podniesli, ze spér w niniejszej sprawie dotyczy naruszenia praw do ciastek (...), w okraglej formie z (...) zawierajacym
centralnie umieszczona wypukto$¢ sygnowanych znakiem towarowym (...) oraz (...) ( (...)). Zarzucili, Zze pozwany (...) sp. Z
0.0., ktéry nigdy wczesniej nie produkowat (...) wszedt na ten rynek bezprawnie wykorzystujac okolicznosé, ze (...) sa przez wielu
konsumentéw historycznie kojarzone z nalezaca od 2010 r. do pozwanego marka (...) (...)

W uzasadnieniu wskazano, ze (...) sa produkowane nieprzerwanie od konca lat 70-tych XX wieku w zaktadzie w P., nabytym w
1999 roku przez poprzednika prawnego (...). (...) shuzy pierwszeistwo wprowadzenia (...) do obrotu oraz prawa z licznych znakéw
towarowych (...), w tym znakéw graficznych obejmujacych charakterystyczne opakowania produktu.

Powodowie twierdzili, ze w ciggu ponad 30-lat obecnosci na rynku (...) zbudowaty silng renome swojej marki, ktéra od wielu lat
jest uznawana za jedna z najmocniejszych marek obecnych na (...) rynku. (...) sa produktem rozpoznawalnym wsréd konsumentéw
i dobrze przez nich postrzeganych.

Powodowie argumentowali, ze dawne przedsigbiorstwo (...) (...) zostato podzielone na czgsci wydzielone do odregbnych spétek.
Wskutek kolejnych przeksztatcen i transakeji, czg§¢ dawnego przedsigbiorstwa (...) (...) produkujaca (...) trafita ostatecznie do (...),
zas cze$¢ produkujaca wyroby czekoladowe i prawa do znaku towarowego ,,(...) (...)” - do pozwanego. Zdaniem powodoéw (...)
kontynuuja wigc renome dawnych zaktadéw (...) (...). Przez ponad 30 lat (...) oznaczane byly znakiem towarowym ,(...) (...)”,
poczatkowo jako znakiem producenta, a pdZniej — na podstawie umowy licencyjnej z kolejnymi uprawnionymi do znaku towarowego
»(...) (...)”, a w koicowym okresie - taczacej powodéw i pozwanego.

Powodowie podali, ze w marcu 2012 roku pozwany wprowadzit do obrotu (...) (...), ktérych wyglad rézni si¢ od (...) jedynie
imprintem na ciastkach, a ktére w dodatku sprzedawane sa w opakowaniach mylaco podobnych do opakowan (...). W ocenie
powodéw ze wzgledu na historyczne skojarzenia (...) z marka ,,(...) (...)” pozornie neutralna nazwa (...) wprowadza klientéw w btad,
sugerujac w domysle, ze oferowane pod nig ciastka sa jedynymi prawdziwymi (...) (...)” i tym samym tworzac wrazenie, Ze NOWy



produkt jest kontynuacja (...) w lekko zmodyfikowanej szacie graficznej. Jednoczesnie, (...) i (...) sa bardzo czgsto prezentowane
na pétkach sklepowych w bezposrednim sasiedztwie, co stwarza dodatkowe zludzenie, Ze stanowia one co najwyzej rézne odmiany
tego samego produktu i co zwigksza mozliwos¢ wprowadzenia konsumentéw w btad.

Powodowie zarzucili, iz dziatania pozwanego polegajace na wprowadzeniu do obrotu produktu (...) stanowig bezprawne
nasladownictwo zewngtrznej formy opakowan (...), co stanowi nie tylko naruszenie art. 3 ust.1, art. 10 i art. 13 uv.z.n.k., lecz
réwniez naruszenie praw (...) wynikajacych z zarejestrowanych znakéw towarowych. Naruszenia popetnione przez pozwanego, w
tym nieuprawnione wykorzystywanie renomy (...) godza zaréwno w interesy (...) jako producenta (...), jak i w interesy (...) jako
ich wytacznego dystrybutora. Wynikajace z naruszen zagrozenie dla pozycji rynkowej (...) ma bowiem bezposrednie przetozenie
na wyniki finansowe obydwu powodéw.

W ocenie powodéw powyzsze okolicznosci uzasadnialy wystapienie z pelnym katalogiem roszczen okreslonych w art. 18 u.z.n.k. i
art. 296 ust. 1 p.w.p w zwiazku z art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p. oraz art. 286 p.w.p.

W pismie procesowym opatrzonym data 27 grudnia 2013 r. powodowie zmienili powddztwo w ten sposéb, ze obok dotychczasowych
roszczen podniesionych w pozwie wniesli dodatkowo o:

1.

zasadzenie od pozwanego na rzecz (...) sp. z 0. 0. kwoty 286.400,00 ztotych tytulem wydania bezpodstawnie uzyskanych przez
(...) sp. z 0. o. korzysci, wraz z odsetkami ustawowymi od ww. kwoty od dnia dorgczenia pozwanemu odpisu niniejszego pisma
do dnia zaptaty:

2.

zasadzenie od pozwanego na rzecz (...) sp. z 0. 0. kwoty 3.353.600,00 zlotych tytutem wydania bezpodstawnie uzyskanych przez
(-..) sp. z 0. 0. korzysci wraz z odsetkami ustawowymi od ww. kwoty od dnia dorgczenia pozwanemu odpisu niniejszego pisma do
dnia zaptaty;

3.

zasadzenie od pozwanego na rzecz (...) sp. z 0. 0. kwoty 911.805,00 ztotych tytutem odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi
od ww. kwoty od dnia dorgczenia pozwanemu odpisu niniejszego pisma do dnia zaplaty;

4.

zasadzenie od pozwanego na rzecz (...) sp. z 0. o. kwoty 11.251.132,00 zlotych tytulem odszkodowania, wraz z odsetkami
ustawowymi od ww. kwoty od dnia dorgczenia pozwanemu odpisu niniejszego pisma do dnia zaptaty; lub

5.

na wypadek i w zakresie, w jakim precyzyjne okreslenie wysokosci szkody lub bezpodstawnie uzyskanych przez pozwanego korzysci
na podstawie przeprowadzonych dowodéw okazatoby si¢ niemozliwe w odniesieniu do ktéregokolwiek z powodéw, o zasadzenie od
pozwanego na rzecz, odpowiednio (...) sp.z 0. 0. lub (...) sp. z 0. 0. odpowiedniej sumy zgodnie z art. 322 k.p.c.

Podtrzymujac argumenty podniesione w pozwie, powodowie wskazali, ze w wyniku bezprawnych dzialan pozwanego poniesli
wymierng szkod¢ w postaci:

a) utraconych zyskéw wynikajacych z nizszej sprzedazy (...) (odpowiednio marzy na sprzedazy u (...) lub optaty licencyjnej a w
okresie do 29 kwietnia 2013 roku takze marzy na produkcji u (...), w tym w rezultacie trwatego zmniejszenia wartosci biznesu (...)
w przysziosci (w poréwnaniu z hipotetycznym scenariuszem, gdyby pozwany od poczatku wprowadzit swoje ciastka do obrotu w
sposéb zgodny z zasadami uczciwej konkurenciji);

b) dodatkowych wydatkéw o charakterze marketingowo - promocyjnym, ktdre (...) musiat ponies¢ w 2012 roku w celu zapobiezenia
utracie rynku i powstania szkody w jeszcze wiekszych rozmiarach.

Z uzasadnienia zadania wynikato, Ze roszczenie o wydanie utraconych korzysci miato dotyczy¢ korzysci, ktére osiagnat pozwany
wprowadzajac do obrotu produkt (...) i nie wycofujac go w wykonaniu postanowienia zabezpieczajacego. Powodowie zarzucili,



ze (...) sp. z o. o. nie wykonat postanowienia z dnia 25 czerwca 2012 r. Sadu Okrggowego Warszawa — Praga w Warszawie o
zabezpieczeniu, ktdre stalo si¢ prawomocne z dniem 6 listopada 2012 r. i zamiast wycofac (...) z obrotu bezprawnie kontynuowat
ich sprzedaz.

Roszczenia odszkodowawcze generalnie obejmowaly tzw. utracone korzysci ( lucrum cessans), tj. korzysci, jakie powodowe sp6tki
osiagne¢lyby, gdyby na rynek nie zostat wprowadzony produkt (...). (pismo powodéw k.1637 — 1736 tom XII i zataczniki)

W _odpowiedzi na pozew (...) sp. z 0. 0. wni6st o oddalenie powddztwa w catosci i zasadzenie od powodéw na rzecz pozwanego

kosztow postgpowania wedtug norm przepisanych. Argumentowal, ze w niniejszej sprawie nie zostaly spetnione przestanki
zastosowania powotanych jako podstawa zgtoszonych roszczen, przepiséw: art. 3 ust. 1 u.z.n.k., art. 10 u.z.n.k., art. 13 ust.1 v.z.n.k.
oraz art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Pozwany podniést, ze powodowie nie wykazali zagrozenia naruszenia lub naruszenia ich interesu w zwiazku z dziatalnoscia (...)
(...), w konsekwencji nie jest mozliwe zastosowanie art. 3 ust.1 u.z.n.k., jako samodzielnej podstawy prawnej, a takze podstawy
konstrukcyjnej kazdego czynu nieuczciwej konkurencji, ktéra musi by¢ zrealizowana w stosunku do czynéw wymienionych w czgsci
szczegbtowej u.z.n.k.

Strona pozwana argumentowata, ze jest nastgpca prawnym dawnego przedsigbiorstwa (...) (...), za§ renoma pozwanego i znaku
towarowego (...) (...) dotyczy rynku stodyczy, a nie jedynie rynku czekolady. Pozwany zakwestionowatl zarzut czerpania korzysci z
renomy (...). Wskazujac, ze powodowie nie moga skutecznie zarzucac (...) (...) naruszenia ich renomy, poniewaz pozwany korzysta
wylacznie z wlasnej renomy, ktéra jest renoma przedsigbiorstwa, firmy i znaku (...) (...), a opakowanie produktu powodéw zostato
zbudowane w oparciu o wzorce stosowane przez poprzednikéw prawnych pozwanego. Powodowie przejmujac lini¢ produkcyjna
(...) korzystali z renomy i znajomosci oznaczenia ,,(...) (...)” umieszczajac to oznaczenie na froncie swoich opakowan. Tym samym,
zdaniem pozwanego, to powodowie doprowadzili do sytuacji, w ktdérej Swiadomos¢ konsumenta nakierowana jest na wskazanie
pochodzenia (...) od przedsigbiorstwa (...) (...). Ze wzgledu na §wiadoma polityke powodéw oznaczenie (...) nie pelni obecnie
prawidtowo funkcji znaku towarowego, tj. nie wskazuje pochodzenia komercyjnego produktu oznaczanego tym znakiem. Powodowie
nie podjeli zadnych dziatan, ktére mogtyby zapobiec swoistej degeneracji oznaczenia (...), prowadzac do przeksztatcenia go w nazwe
rodzajowa ciastek typu (...).

Pozwany zarzucit takze powodom mylenie renomy opakowania (...), renomy znaku towarowego (...), jak réwniez samego produktu
—t. (..0)-

Pozwany zakwestionowat, ze dopuscil si¢ wobec powod6éw popetnienia czynu nieuczciwej konkurencji opisanego w art. 10 ust.
1 u.z.n.k. Powodowie nawet nie wskazali jakiej relacji miatoby dotyczy¢ wprowadzenie w btad przecigtnego odbiorcy, poniewaz
nie wykazali w najmniejszym stopniu zwiazku oznaczenia (...) z powodem (...) S.A. (obecnie (...) sp. Z 0. 0.) - producentem
tego produktu lub powodem (...) S.A. (obecnie (...) sp. z 0. 0.) - dystrybutorem (...). Pozwany zarzucit tez, iz powodowie nie
przeprowadzili prawidtowej analizy podobieristwa oznaczer, ani nie wykazali prawdopodobieristwa wprowadzenia w biad.

Pozwany argumentowat dalej, ze w sprawie wykluczone jest takze zastosowanie art. 13 ust.1 u.z.n.k. ze wzglgdu na brak spetnienia
przestanek nasladownictwa oraz ryzyka wprowadzenia w btad, a takze z uwagi na wylaczenie odpowiedzialnosci, o ktérym mowa w
art. 13 ust.2 uznk, przede wszystkim bowiem zar6wno opakowanie pozwanego jak i produkt jest oznaczony renomowanym znakiem

Zdaniem pozwanego nie zostaty réwniez spetnione przestanki zastosowania przepisu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. albowiem oznaczenie
pozwanego (...) jest niepodobne do znaku renomowanego powodéw (...) oraz nie wywoluje z nim Zzadnych skojarzen, a ponadto
nie wystepuje zadna z przestanek naruszenia prawa ochronnego na renomowany znak towarowy (odpowiedZ na pozew k.257-353
tom V oraz zataczniki).

Pozwany wniést o oddalenie powddztwa w rozszerzonym zakresie. Podtrzymujac stanowisko zaprezentowane w odpowiedzi na
pozew, argumentowal, Zze wykonal postanowienie Sadu Okrggowego Warszawa - Praga w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012
r. o udzieleniu zabezpieczenia. W szczegdlnosci pozwany nie tylko wstrzymat produkcje, dystrybucje oraz sprzedaz (...) ale
réwniez przeprowadzit proces wycofania z obrotu (...) wprowadzonych przez niego do obrotu. Proces ten obejmowatl szereg



dziatan skierowanych do autoryzowanych dystrybutoréw pozwanego oraz wszystkich sieci handlowych lub sklepéw spozywczych
wspotpracujacych z pozwanym, tj. do wszystkich podmiotéw, w odniesieniu do ktérych pozwany miat kontrole i mozliwos¢
podjecia dziataii w stosunku do produktu (...). Podat, ze wycofat z obrotu te partie/opakowania (...), ktére znajdowaly si¢ pod
jego kontrola, natomiast pozwany nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za ewentualng sprzedaz (...) prowadzona przez podmioty
nabywajace produkty juz wprowadzone do obrotu, jezeli pozwanego nie lacza z tymi podmiotami Zadne stosunki handlowe.
Producent zywnosci nie ma Srodkéw do samodzielnego usunigcia z rynku okreslonego produktu, gdyz bytoby to zobowiazanie
przekraczajace nie tylko mozliwosci organizacyjne przedsigbiorcéw, ale réwniez niewykonalne z punktu widzenia prawnego, bez
wyposazenia przedsigbiorcy w kompetencje wtadcze pozwalajace na konfiskate czy tez przymusowy wykup produktéw, ktére nie
znajduja si¢ juz pod bezposrednia kontrola przedsigbiorcy.

Pozwany powolujac si¢ na tres¢ postanowienia Sadu Okregowego Warszawa — Praga w Warszawie o udzieleniu zabezpieczenia,
wskazat, ze mial wycofaé z obrotu (...) wprowadzone do obrotu przez pozwanego, a nie wprowadzane do obrotu przez osoby trzecie.
Sugerowana przez powoddéw, rozszerzajaca wyktadnia treSci ww. postanowienia, prowadzitaby do wniosku, Ze orzeczenie Sadu
nakazalo pozwanemu takie dziatanie, ktérego realizacja byta niemozliwa réwniez z prawnego punktu widzenia.

Pozwany poszukujac podstawy prawnej zgtoszonego roszczenia o wydanie korzysci w postaci zgloszonej przez powodéw, zarzucit, ze
roszczenie to nie przypominato w ogéle zadnego roszczenia znanego polskiemu porzadkowi prawnemu. Powotujac si¢ na stanowisko
doktryny i Sadu Najwyzszego pozwany analizowat, ze w przypadku gdyby roszczenie powodéw bylo roszczeniem o wydanie korzysci
w znaczeniu art. 18 ust. 1 u.z.n.k., chodzi¢ musialoby o sytuacj¢ wzbogacenia podmiotu odpowiedzialnego za czyn nieuczciwej
konkurencji, jezeli wzbogacenie nastapito w zwiazku z popetnieniem tego czynu. Gdyby natomiast podstawa prawna miat by¢ art.
296 ust 1 p.w.p., wzbogacenie podmiotu odpowiedzialnego za naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego polegaloby na
zaoszczedzeniu wydatkéw, ktére wzbogacony musiatby ponies¢ dla zapewnienia sobie mozliwosci korzystania z cudzego uprawnienia
zgodnie z obowigzujacym porzadkiem prawnym i uznawanymi zasadami. Ewentualnie ww. wzbogacenie moze obejmowac réwniez
inne bezpodstawnie uzyskane korzysci, jednak uzyskane w zwiazku z naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy.

Pozwany argumentowal, Ze postanowienie zabezpieczajace nie rozstrzygato sporu migdzy stronami, dlatego tez na potrzeby
okreslenia wysokos$ci roszczenia dochodzonego w procesie (w tym roszczenia o wydanie korzysci) wydanie postanowienia
zabezpieczajacego nie jest istotna cezura, a bezzasadne zarzuty wobec pozwanego, jakoby nie wykonat niezwlocznie tego
postanowienia nie moga wptywac na istnienie lub wysokos¢ szkody. Zdaniem pozwanego w niniejszym postepowaniu powodowie nie
dochodza, ani nie moga dochodzié roszczef zwiazanych z rzekomym niezastosowaniem si¢ pozwanego do obowiazkéw wynikajacych
7 postanowienia zabezpieczajacego. Niezaleznie od powyzszego, miara rzekomo uzyskanych przez pozwanego korzysci nie moga by¢
koszty wycofania produktu z obrotu lub jego przepakowania, a juz zwtaszcza koszty powiazane z postanowieniem zabezpieczajacym.

Ponadto, w ocenie pozwanego, roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci w kazdym ze swych wariantéw nie moze
by¢ bez ograniczen kumulowane z roszczeniem odszkodowawczym, taczne dochodzenie obu roszczen nie moze bowiem prowadzié
do dwukrotnego pokrycia wyrzadzonej szkody.

Pozwany zarzucit, ze roszczenie odszkodowawcze powod6w, domagajacych si¢ odszkodowania, ktére ma zrekompensowaé rzekoma
szkode w postaci utraconych korzysci (zysku) spowodowanych utratg czesci sprzedazy (...) na rzecz (...), powigkszone zostato
réwniez o zadanie odszkodowania za utrate czesci sprzedazy na rzecz wszystkich (...), ktére pozwany wprowadza na rynek i bedzie
wprowadzal na rynek w przysztosci. Powodowie nie wskazali natomiast jakie inne zubozenia, nieobjgte roszczeniami z pkt. 1.3. i
1.4 petitum ich pisma, w ktérym nastapito rozszerzenie powddztwa, miato rzekomo nastapi¢ po stronie powodéw w zwiazku z
niewycofaniem (...) wbrew postanowieniu o zabezpieczeniu.

Ponadto pozwany zarzucil, ze szkoda (...) jest tzw. szkoda posrednia, poniewaz szkoda tego powoda zostata przedstawiona jako
skutek szkody doznanej przez (...). Natomiast w polskim prawie cywilnym, zgodnie z dominujacym stanowiskiem doktryny, szkoda
posrednia nie podlega naprawieniu.

W przypadku powoda (...) szkoda zostata przedstawiona jako szkoda w postaci utraconych korzysci, bedaca réznica w majatku
poszkodowanego migdzy jego stanem obecnym, a stanem hipotetycznym, ktérym bytoby - zdaniem powodéw - wprowadzenie do
obrotu ciastek (...) w opakowaniach, ktére powodowie uznaja za zgodne z prawem. Pozwany podniést, ze roszczenie odszkodowawcze
(...) sktada sig z kilku elementéw i oparte zostato na znacznej liczbie hipotetycznych zatozer, ktére co do zasady musiatyby wszystkie



okazac sie trafne, by kalkulacje powod6éw uzna¢ mozna byto za usprawiedliwione. W tym przypadku jednak mozna méwic jedynie
o szkodzie ewentualnej (lub niekiedy, utracie szansy), ktéra nie podlega naprawieniu.

(stanowisko pozwanego na rozprawie w dniu 25.03.2014 r. k.7105, pismo pozwanego opatrzone datg 24.04.2014 r. k.7122-7227 ,
tom XXXIX i XL).

W dalszym toku postgpowania strony podtrzymaly swoje stanowiska w sprawie.
Sad Okregowy ustalit, co nastepuje:

Historia przedsigbiorstwa (...) (...) lidera na rynku (...) w produkcji czekolady i wyrob6éw czekoladowych sigga roku 1851, w ktérym
(...), przy ul. (...) w W. otworzyt pierwszy sklep oraz pierwsza fabryke czekolady ( fabryka (...). (...)).

Po II wojnie §wiatowej w 1949 r. nastgpita nacjonalizacja zaktadéw (...), ktérym nadano nazwe Zaktady (...) (...)” dawniej (...)
(...). W tamtym okresie przedsigbiorstwo stanowito kilka fabryk, i dziatato pod nazwa (...) (...) d. (...) (...). Fabryki te stanowity filie
tychze Zaktadéw, wsrdd fabryk nalezy wymienié: Zaktad (...), Zaklad (...) takze Zaktad (...) w P..

(dowdd: fragmenty publikaciji (...) ,Dzieje Firmy (...) (...), wydruk z www.(...).org (zalaczniki do odpowiedzi na pozew k.354-366
tom V).

Zaktady (...) ,(...) L.” d. (...) (...) wyprodukowaly jako pierwsze produkty o nazwie (...). Ciastka (...) byly produkowane
nieprzerwanie od korica lat (...) XX wieku w zakladzie w P., stanowiacym od poczatku stanowit filie przedsiebiorstwa panstwowego
Zaktadéw (...) (...)” d. (...) (...) Zaklady (...) w P. nigdy nie stanowity odrebnego przedsigbiorstwa i nie pracowaty na wtasna renome
lub znajomos¢, ale na znajomos¢ i renomg firmy (...) (...) i byly z tym przedsigbiorstwem nierozerwalnie zwiazane do 1997 r.

Od poczatku lat 90-tych XX wieku opakowania produktu (...) budowane byty w (...) ,,(...) L.” d. (...) (...) w oparciu o kolor
granatowy, wizerunek (...) oblanego (...) w §rodku, uwidaczniajacym produkt od strony (...), wizerunek produktu przepotowiony na
pot, wizerunek owocu nawiazujacy do odmiany smakowej produktu, oraz nazwe (...), (...) umieszczona na froncie opakowania w
jego centralnej czesci. Tradycja produktu (...) wywodzi si¢ od Zaktadéw (...) (...)” d. (...) (...) i jest zwiazana z marka (...) (...).
(...) sa historycznie kojarzone z marka ,,(...) (...).

(okolicznosci przyznane przez powodow pozew k.8; okolicznos¢ te potwierdzaja réwniez wizerunki opakowan (...) funkcjonujacych
na rynku przed przejeciem (...) przez poprzednikéw prawnych (...): wizerunki opakowar (...) w latach 1977 r., 1993-1994 r. k.289
tom V, prezentacja opakowan produktéw (...) od latach 1993 — 1997 k.1447 — 1451 tom XI, okoliczno$¢ bezsporna, zeznania
swiadka F. P.1J. R. (1) k.9368, nagranie CD k.9370).

Przedsiebiorstwo (...) (...)” d. (...) (...) zostato przeksztatcenie nastgpnie na poczatku lat 90-tych w sp6tke akcyjng pod firma (...)
. (-..) S.A.

(...)sp.zo.o.

Spéika (...) S.A. w ramach prywatyzacji weszta w sktad grupy (...). Wskutek dziatan kontrolujacego wéwcezas (...) (...) S.A.
koncernu (...), spétka (...) . (...) S.A. zostata podzielona i przeksztatcita si¢ w holding czterech odrebnych spotek z ograniczong
odpowiedzialnosciq: (...), (...), (...) i (...) (okolicznosci bezsporne).

Mianowicie, w dniu 14 sierpnia 1998 roku spétka (...). (...) S.A. wniosta do (...) sp. z 0.0. wktad niepieni¢zny sktadajacy si¢ z
o$miu znakéw towarowych, w tym gtéwnych znakéw ,,(...) (...)” Oznaczenie ,,(...) (...)” funkcjonujace wczesniej zaréwno jako znak
towarowy, element firmy i oznaczenie przedsigbiorstwa (...). (...) S.A. zostato przeniesione wéwczas na (...) sp. Z 0.0.

(kopia wypisu aktu notarialnego z dnia 14 sierpnia 1998 roku, Repertorium (...), obejmujacego protokét nadzwyczajnego
zgromadzenia wspolnikéw (...) sp. z 0.0. k.4352 tom XXV).



Na spétke (...) sp. z 0.0. przeszta tym samym renoma znakéw towarowych i oznaczanych nimi produktéw (okolicznosci te zostaty
przyznane takze przez powodéw w piSmie z datg 27 grudnia 2013 r. k.1659).

W konsekwencji spétka(...) . (...) S.A. wniostado spoiki (...) sp. z 0. 0. wktad niepienigzny sktadajacy si¢ z opisanych szczegétowo
w uchwale jedynego wspdlnika: a) linii produkcyjnych; b) srodkéw trwatych (w tym srodkéw transportu); ¢) wierzytelnosci z tytutu
przedptat na podstawie uméw dotyczacych srodkéw trwatych; d) nieruchomosci; e) prawa z rejestracji lub ze zgtoszenia wskazanych
znakéw towarowych dotyczacych niektérych produktéw oraz prawo do nieodplatnego korzystania okres przez 12 lat ze wskazanych
znakéw towarowych ,,(...) (...)”; f) wiadomosci i do§wiadczenia o charakterze technicznym (know-how) odnosnie receptur i procesu
technologicznego wskazanych tam czekolad, batonéw, (...) M.”, bombonierki i torcikéw.

Na mocy przedwstepnej umowy sprzedazy przedsigbiorstwa w przedmiocie sprzedazy przedsiebiorstwa (...) sp. z o.0. na rzecz (...)
sp. 2 0. 0. z dnia 17.09.1998 r. zawartej migdzy (...) sp. z 0.0. oraz (...) sp. Z 0.0. - w sktad przedsigbiorstwa, ktére byto przedmiotem

zbycia, weszly wszystkie prawa wlasnosci intelektualnej sprzedajacego tj. . Z 0.0. wymienione w zataczniku nr 2 wraz z

renomg z nimi zwigzana. Zalacznik nr 2 wymienia kilkaset znakéw towarowych (...) (...) oraz przystugujace mu prawa autorskie

do opakowan produktéw.

Spotka (...) sp. z 0. 0. nabyta przedsigbiorstwo (...) sp. Z 0.0. na podstawie umowy przyrzeczonej zawartej w dniu 29 stycznia 1999
roku w wykonaniu powotanej powyzej przedwstepnej umowy sprzedazy przedsigbiorstwa

(kopia wypisu aktu notarialnego z dnia 12 wrzesnia 1997 roku, Repertorium (...) obejmujacego protokét nadzwyczajnego
zgromadzenia wspolnikéw (...) sp. z 0.0.; k.4299 tom XXV; kopia wypisu aktu notarialnego z dnia 14 sierpnia 1998 roku,
Repertorium (...), obejmujacego protokét nadzwyczajnego zgromadzenia wspdlnikow (...) sp. z 0.0. k.3452 tom XXV; wyciag
z przedwstepnej umowy sprzedazy przedsigbiorstwa z dnia 17.09.1998 r. wraz z zalacznikiem nr 2 do tej umowy k.1202 tom
X; kopia wypisu aktu notarialnego z dnia 29 stycznia 1999 roku, Repertorium (...) obejmujacego przyrzeczong umowe sprzedazy
przedsigbiorstwa (...) sp. Z 0.0. na rzecz (...) sp. z 0.0.; k.4358 tom XXV; odpis pelny z (...) sp. z 0.0. - wczesniej (...) sp. z 0.0.,
k.4370 tom XXV).

rzez spoiki kontrolowane przez (...

.) znalazta sie w grupie (...

W konsekwencji marka (...) (..
dawnego (...) (...) S.A. _Przedsiebiorstwo zaczelo dziataé pod nazwaq (...) sp. Z o. o.

(...) Sp. Z 0.0. powstat pod koniec 2009 roku pod firma (...) sp. z 0.0. W 2010 roku spotka ta zostala nabyta przez spéike (...) (...)

L B..V. i zmienila firme¢ na (...) (...) sp. z 0.0. , i ktéra w 2011 r. przyjeta nazwe (...) Sp. Z 0. 0. (...) Sp. Z 0. 0. przeniesiono w
drodze podziatu przez wydzielenie szczegotowo opisana w planie podziatu zorganizowanq czes¢ przedsiebiorstwa spotki (...) sp. z

0.0. zwiaqzangq z produkcjq wybranych wyrobow czekoladowych sprzedawanych pod oznaczeniem (...) (...).

(dowdd: odpis petny z KRS (...) (...) (k. 374 tom II); kopia ogtoszenia planu podziatu w Monitorze Sadowym i Gospodarczym
(k.382 tom II).

W konsekwenciji (...) sp. z 0. 0. jest sukcesorem (...) (...) w zakresie, w jakim prawa przystugujace uprzednio spétce dzielonej (tj.

(...) sp. z 0.0., ktdéra nabyta czes¢ dawnego przedsigbiorstwa (...) (...) wniesiong uprzednio przez (...) (...) S.A. aportem do sp6tki

(...) sp. z 0. 0.) zostaty nan przeniesione wskutek dokonanego podziatu (dokumenty powotane powyzszej dotyczace przeksztatcen

wlasnoSciowych).

Wyjasnienia w tym miejscu wymaga dodatkowo, ze (...) Inc. (obecnie (...) Inc.), ktérej spotkami zaleznymi pozostawaty (...) 1 (...),
w zwiazku z przejeciem grupy (...) (ktérej spotka zalezna byta wéwczas spétka (...) sp. z 0.0.), mial obowigzek zby¢ m. in. — na
podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2010 roku - czes$¢ dziatalnosci grupy (...) prowadzonej w P. pod marka
(...) (...). Chodzito o brak zgody Komisji Europejskiej na integracj¢ lokalnego biznesu (...) Inc. (czyli biznesu (...) i (...), obecnie (...))
z biznesem czekoladowym z wykorzystaniem oznaczenia ,,(...) (...)” i konieczno$¢ sprzedazy tego ostatniego biznesu i utrzymania
jego oddzielnego zarzadzania). Przez ponad sze$¢ miesigcy, od przejecia (...) przez (...) Inc. do chwili faktycznego wydzielenia ze
spotki (...) sp. z 0.0. aktywOw zwigzanych z marka ,,(...) (...)” do (...) spotki (...). (...) sp. z 0.0. 1 sprzedazy udzialéw tej spotki
japonskiemu koncernowi (...) Co., Ltd. co nastgpito w dniu 8 wrzesnia 2010 roku, przedsigbiorstwo (...) (...) nalezato do grupy



spotek (...). Komisja Europejska natozyta na (...) zobowiagzanie do zbycia przedsigbiorstwa zwiazanego z marka (...) (...) w Scisle
okreslonym terminie, K. przygotowywat oferte sprzedazy przedsigbiorstwa (...) (...) (okolicznosci bezsporne).

W decyzji Komisji Europejskiej w ww. sprawie ((...) (...) (...). (...) (...) (...)) wskazano m.in., ze w P. (...) jest obecny (funkcjonuje)
w oparciu o lokalna, odziedziczong (dziedziczna) renomowana marke (...) (s. 19 decyzji: ,,(...) is present with a local heritage brand
called (...) sold throughout the three markets”).

(dowdd: Decyzja Komisji Europejskiej ((...) (...)(...). (...) =K. (...) (...)y, k.7370 tom XL, ttumaczenie przysiggte —k.7427 tom XLI).

)7 lub (...). WSréd tych

. Z 0.0. jest wylgcznie uprawniony do wszystkich znakéw towarowych zawierajacych element

napisem ,,od 1851 r.”

(dowdd: wydruki z baz danych Urzedu Patentowego RP dotyczace znakéw zawierajacych element ,,(...) (...)” k.7433 i nast. tom
XLI; wizerunki opakowan produktéw pozwanego bedace zarejestrowanymi znakami towarowymi oraz opakowanie produktu (...) -
rodzina znakéw towarowych pozwanego k.9159-9160; wyciagi z rejestru znakéw towarowych Urzedu Patentowego RP dotyczacy
znaku ,,Zaktady (...) L. d.(...) (...)” - powotane jako zatacznik nr 16 do odpowiedzi na pozew k.1522 tom XI; wyciagi z rejestru
znakoéw towarowych Urzgdu Patentowego RP dotyczace przyktadowych znakéw towarowych zarejestrowanych z oznaczeniem ,,(...)
(...)” - powotane jako zatacznik nr 17 do odpowiedzi na pozew k.1522 tom XI).

(...) sp. z 0. 0. ma prawo odwotywa¢ si¢ do tradycji wyrobéw czekoladowych produkowanych pod marka ..(...) (...)” (okolicznosci

bezsporne, przyznane przez powodéw k.18 pozew). W komunikacji (...) sp. z o. o. nieustannie akcentuje zwiazek oznaczenia ,,(...)
(...)” z historia i tradycja przedsigbiorstwa (...) (dowdd: katalogi produktéw pozwanego z lat 2009-2013 ukazujace uzycie znaku
towarowego zawierajacego element ,,(...) (...)” wraz z elementem ,,0d 1851 r.” zatacznik nr 14 k.7689 tom XLII; wizerunki opakowar
produktéw pozwanego bedace zarejestrowanymi znakami towarowymi oraz opakowanie produktu (...) - rodzina znakéw towarowych
pozwanego k.9159-9160).

(..)

(...) sp. z 0. 0. pozostaje wtascicielem przedsigbiorstwa (...) (...) i zwiazanej z nim renomy oraz powszechnej znajomosci. Firma
i znak towarowy (...) (...) jest niezalezna od przeksztalceri wtasnosciowych jakich przedsigbiorstwo (...) doznato w ostatnich (...)
latach. Renoma i prestiz oznaczenia ,,(...) (...)” jest znaczaca. (...) (...) odnoszaca si¢ przede wszystkim do przedsigbiorstwa (...)
pozostawata w 2011 r. najsilniejsza polska marka. (dowdd: artykut z portalu www.(...).pl dotyczacy rankingu najsilniejszych polskich
marek w 2011 r., k.367 tom V).

(...) (...) na przestrzeni lat byta laureatem wielu nagréd i wyrdéznieit zaréwno w konkursach konsumenckich jak i w rankingach
przeprowadzanych przez branze spozywcza. Przyktadowo, marka (...) (...) otrzymata w latach 2001 — 2005 (...) w kategorii
»stodycze”. (...) B. to prestizowe, ogdlnoeuropejskie badania konsumenckie przeprowadzane przez R.'s D. i jedne z najszerzej
zakrojonych badai konsumenckich w Europie. Ponad 27 tysiecy respondentéw w 15 krajéw wybiera w nim marki, ktére darza
najwigkszym zaufaniem.

W latach 2005 — 2007 marka (...) (...) otrzymata statuetke w kategorii Najsilniejsza (...) w ramach nagrody Superbrands. Superbrands
jest prestizowa nagroda przyznawana od 16 lat w ponad 80 krajach §wiata. Za wybdr marek odpowiada tzw. (...) M., ktorej
cztonkowie oceniaja kandydatow w oparciu m.in. o kryteria rozpoznawalnoSci i wyrazistosci wizerunku marki, wyjatkowych
korzysci, ktére oferuje, stalego rozwoju czy aktywnego budowania relacji z klientami.

Od roku 2006 marka (...) (...) jest corocznym laureatem w ramach nagrody P. B., ktéra przyznawana jest w rezultacie przeprowadzenia
profesjonalnych badan prowadzonych przez wiarygodne instytucje. (...) (...) zdobywata statuetki w kategoriach: M. R. (1), M. o



najwyzszym zaufaniu spotecznym, Najbardziej polecana M.. Od roku 2005 marka (...) (...) systematycznie otrzymuje takze statuetki
w ramach rankingu Rzeczpospolitej dla najcenniejszej/najsilniejszej polskiej marki.

(dowody: tom V - (...). (...) z 15.02.2012 r. pt. ,,Nagrody — marka (...)”; zdjecia nagréd, wyrdznieni i certyfikatow przyznanych
marce (...); artykuly z prasy ogélnopolskiej zawierajace informacje o przyznanych nagrodach marce (...) lub o jej pozycji na rynku;
przyktady artykuiléw z prasy ogdlnopolskiej zawierajace informacje o marce (...) k.372 i nast. tom V; publikacja z okazji 135-lecia
firmy (...) k.494 i nast. tom VI).

Renomg i jakos¢ (...) w Polsce potwierdza wstep artykutu (...) opublikowanego w czasopiSmie B. z okresu, gdy przedsigbiorstwo
(...) (...) nalezato do (...). (dowdd: kopia artykutu z czasopisma (...) pt. ,,(...)” (k.565 i nast. tom VI).

W dlad za stawg i renoma (...) podazyta réwniez znajomos$¢ i rozpoznawalnos¢é przez odbiorcOw charakterystycznego oznaczenia

»(...) (...)” stylizowanego na odreczny podpis. Podpis ten nalezat do E. W. (1) (oznaczenie k.269 tom V). To charakterystyczne

oznaczenie ,,(...) (...)” bylo uzywane nieprzerwanie od momentu powstania fabryki (...) (...). Oznaczenie to ostato si¢ nawet w
okresie nacjonalizacji przedsigbiorstwa, kiedy to obok oznaczenia (...) funkcjonowato réwnolegle oznaczenie (...) (...). Juz wéwczas
znajomos¢ oznaczenia (...) (...) wsréd konsumentéw byta szeroka, a oraz przekaz jaki ta marka niosta (...) odbiorcom silny, (...) ,,(...)
L.” kontynuowaty tradycje (...).

(dowdd: fragment publikacji M. K. ,,Dzieje Firmy (...) (...) (k.569 tom VI); powotane w odpowiedzi na pozew wydruki z bazy
danych Urzedu Patentowego zawierajacej informacje nt. znakéw towarowych pozwanego zarejestrowanych w okresie PRL (wydruki
k.574 i nast. tom VI, wyciagi z rejestru znakow towarowych Urzgdu Patentowego RP dotyczacy znaku ,,Zaktady (...) L. d.(...) (...)”
k.1522 tom XI).

Oznaczenie ,,(...) (...)” widnieje na kazdym czekoladowym produkcie (...) sp. z 0.0. Uzywane jest rowniez w reklamie, promocji,
marketingu czy wszelkiej innej komunikacji ze strony (...) (...) sp. 0. 0., jest rowniez elementem niemal wszystkich znakéw
towarowych zgtoszonych lub zarejestrowanych na rzecz tej spotki.

(dowéd: wydruki z bazy danych Urzgdu Patentowego RP zawierajacej informacje o ogtoszonych lub zarejestrowanych na rzecz
pozwanego znakach towarowych zawierajacych oznaczenie ,,(...) (...) k.581 i nast. tom VI oraz dowody ztozone jako wyciagi z rejestru
znakéw towarowych Urzedu Patentowego RP dotyczace przyktadowych znakéw towarowych zarejestrowanych z oznaczeniem ,,(...)
(...)” - powotane jako zatacznik nr 17 do odpowiedzi na pozew k.1522 tom XI).

(...) (...) odnoszaca si¢ do przedsigbiorstwa (...) jak i oznaczenie ,,(...) (...)” stylizowane na wiasnoreczny podpis sa niezwykle silnie
odrézniajace na rynku (...), doskonale znane (...) odbiorcom jak i cechujace si¢ niepodwazalng renoma oraz prestizem.

(dowdd: artykuty oraz materialty promocyjne lub prasowe §wiadczace o pozycji na rynku (...) oraz jej jakosci i znajomosci (k.708 i
nast. tom VII); prezentacje pt. ,,Podsumowanie: PR Korporacyjny i B. P. C. (...) styczefi — Maj 2009” oraz ,,Lipiec — Sierpieri 2009
r.” oraz ,,Podsumowanie PR Korporacyjnego i B. PR (...) styczenn — Grudzien 2010” (k.753 i nast. tom VII); prezentacja dotyczaca
reklamy i promocji produktéw pozwanego w latach 2006-2011 (k.871 i nast. tom VIII).

KOLOR GRANATOWY

Kolor granatowy od poczatku byt uzywany w odniesieniu do produktéw przedsigbiorstwa (...), co byto kontynuowane przez
poprzednikéw prawnych (...) sp. z 0.0., jak i tg spétke. Kolor granatowy jest obecnie kolorem rozpoznawczym (...) spoitki (...),
uzywany jest nie tylko w odniesieniu do konkretnych opakowan produktéw L. (...), ale réwniez we wszelkiego rodzaju komunikacji
tej spotki np. na jej stronie internetowej, materiatach reklamowych, stojakach, materiatach (...).

(dowdd: prezentacja strony internetowej www.(...).pl (k.271-272 tom V, k. 891 tom VIII; zdjecia materiatéw reklamowych, stojakéw,
materiatéw (...), k.897 tom VIII; zeznania §wiadka A. G. k.7107, nagranie CD k.1709, transkrypcja k.8936-8958 tom XLVIII).

W odniesieniu do produktéw L. (...), w ktérych opakowaniach nie przewaza kolor granatowy, zawsze na opakowaniu takich
produktéw wystgpuje oznaczenie ,,(...) (...)”. Oznaczenie to pisane jest biala czcionka na granatowym tle, z nielicznymi wyjatkami



(zdjecie opakowania produktu pozwanego pt. (...) k.273 tom V). Umieszczanie oznaczenia ,(...) (...)” w kolorze bialym na
granatowym tle ma miejsce niezmiennie od roku 1999 r. (okoliczno$¢ bezsporna; k.273 odpowiedzi na pozew tom V).

Produkty nalezace do réznych kategorii tj. czekolady, bombonierki, batony, chatwy, wafelki, mieszanki czekoladek-cukierkow
(mieszanka (...)) uzywaja koloru granatowego, jako koloru firmowego (...) (...). Kolor granatowy nie jest wi¢c zarezerwowany dla
jednego typu produktéw L. (...), ale dla kazdego ich rodzaju. Uzycie tego koloru wsréd produktéw L. (...) jest powszechne.

(dowdd: przyktadowe produkty z portfolio (...), w stosunku do ktérych uzywany jest kolor granatowy w odniesieniu co catego
opakowania, k.274 tom V; prezentacja pt. ,,Wyglad opakowan (...) prezentacja pt. ,,Wyglad opakowan (...) — tabliczki czekolady”,
wydruki ze strony internetowej www.(...).pl zawierajace prezentacje produktéw wchodzacych w sktad aktualnej oferty pozwanego
oraz opakowania produktéw pozwanego (zataczniki 23-26 k.944-1027 tom VIII-X).

HISTORIA SPOEEK (...)

Jak ustalono powyzej w latach 90-tych XX wieku spétka (...) S.A. weszta w sktad grupy (...). i zostata podzielona - przeksztalcita
si¢ w holding czterech odrgbnych spétek z ograniczong odpowiedzialnoscia: (...), (...), (-..) i (-..) (-..).

W dniu 12 wrzesnia 1997 roku doszto do podwyzszenia kapitalu zaktadowego w spétce (...) sp. o.0. (spéika zalezna, w ktdrej
jedynym wspdlnikiem pozostawata spéika (...) (...) S.A.), poprzez objecie udzialéw w podwyzszonym kapitale zaktadowym przez
jedynego wspdlnika (...). (...)”” S.A. Produkcja (...) zostata przekazana wraz z zakladem w P. do spéiki (...) sp. z 0.0., w drodze
whniesienia aportem sktadnikéw majatkowych obejmujacych m.in.: a) linie produkcyjne do piernikéw, nieruchomosci; b) liczne
prawa z rejestracji znakéw towarowych (...); c¢) liczne prawa wynikajace ze zgloszei znakéw towarowych (...); d) prawa do
nieodptatnego uzywania, na podstawie umowy licencyjnej, przez okres 12 lat znakéw towarowych ,,(...) (...)” wpisanych do rejestru
lub zgtoszonych do rejestracji w Urzedzie Patentowym RP, wymienionych w zalaczniku; oraz e) wiadomosci i do§wiadczenia o
charakterze technicznym ( know-how) odnosnie receptur i procesu technologicznego zwiazane z produkcja (...).

(kopia aktu notarialnego z dnia 12 wrzesnia 1997 roku Repertorium (...), obejmujacego protokét Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wsp6lnikéw (...) sp. z o.0. zatacznik pt. ,Lista wktadéw niepieni¢znych do kapitatu zaktadowego (...) sp. z 0.0. wniesionych przez
jedynego wspoélnika (...) (...) S.A.” (zalacznik nr 8 k.138),

W dniu 1 marca 1999 roku spétka (...) sp. z o.0., (bedaca bezposrednim poprzednikiem prawnym (...) S.A.), nabyla
przedsiebiorstwo spotki (...) sp. z o.0. (takze wszystkie opisane wyzej prawa nabyte uprzednio od (...) (...) S.A.), w tym w
szczegblnosci zorganizowang czg¢$¢é przedsigbiorstwa (...) (...) - zaklad w P., gdzie odbywata si¢ produkcja (...), prawa wtasnosci
przemystowej (w tym prawa z rejestracji i zgloszen znakéw towarowych. Spétka ta kontynuowata produkeje (...) o nazwie handlowej

().

Nastepnie spotka (...) sp. z o.0. , wchodzaca wéwcezas w sklad grupy (...), zmieniata firme kolejno na (...) sp. z 0.0. i na (...) sp.
Z 0.0. W dniu 30 wrzesnia 2002 roku (...) sp. z 0.0 (dziatajacy uprzednio pod firma Zaktady (...) S.A. ) polqczyt sie - jako spotka
przejmujaca — w trybie art. 492 §1 pkt 1 k.s.hz (...) sp. z 0. 0. i od tego dnia spotka ta dziatata pod firma (...) S.A.

(...) S.A. wchodzila tez w sktad miedzynarodowej grupy (...), a jego jedynym akcjonariuszem na dzien 17 lipca 2012 r. (data
sporzadzenia pozwu w tej sprawie) pozostawala spétka pod firma (...) .V.

(...) S.A. pozostawala producentem (...), ktére byty wprowadzane do obrotu w opakowaniach, na ktérych na z6itobrazowej stronie

kazdego ciastka znajduje si¢ charakterystyczny imprint (...).

(dowéd: kopia umowy przedwstgpnej sprzedazy przedsigbiorstwa z dnia 4 listopad 1998 r. pomigdzy (...) sp. z 0.0. oraz (...) sp.
7 0.0. (k.148); kopia umowy sprzedazy przedsigbiorstwa z dnia 1 marca 1999 r. pomiedzy (...) sp. z 0.0. a (...) sp. z 0.0. (k.240):
odpis pelny z (...) sp. z 0.0. (k.245); odpis z (...) sp. z 0.0. (k.251); odpis z (...) sp. z 0.0. (k.254), odpis petny (...) S.A. na dzien
6.06.2012 . k.97).



(...) S.A. (nastepnie (...) S.A. a obecnie (...) sp. z 0. 0.) wchodzi w sktad migdzynarodowej grupy (...), a jego jedynym akcjonariuszem
na dziefi 17 lipca 2012 r. pozostawata spétka (...).V. (...) m.in. prowadzi dzialalno$¢ w zakresie dystrybucji produktéw spétek z
grupy (...) na terenie Polski.

Na podstawie umowy dystrybucyjnej z dnia 29 maja 2009 roku (...) stat si¢ wytacznym dystrybutorem produktéw (...), w tym (...). Do

obowiazkéw (...) na podstawie tej umowy nalezato takze m.in. prowadzenie dziatalnosci reklamowej, marketingowej i promocyjnej
produktéw (...) (w tym monitorowanie rynku, rozwdj produktéw, zapewnianie nowych opakowan).

(dowdd: odpis petny z (...) S.A. stan na dzier 18.05.2012 r. k.107; wyciag z umowy dystrybucyjnej (k.257 tom II).

Nawigzujac w tym miejscu do historii (...) (...), wskaza¢ nalezy, Ze nastgpca prawny dawnej (...) sp. Z 0.0. (po podziale) az do grudnia
2011 pozostawat spotka zalezng spétek holdingowych dawnej grupy (...), a dopiero w 2013 roku stat si¢ spotka zalezna (...). Spétka
(...) sp. z 0.0. zmienita firm¢ na (...) sp. z 0.0. W potowie 2011 roku (...) sp. z 0.0. zostata potaczona (jako spétka przejmowana) z
inng dawng spotka grupy (...), tj. (...) sp. z 0.0., ktéra jednocze$nie zmienita firme¢ na (...) sp. z 0.0. w grudniu 2011 roku wspdlnik
tej spotki (...) (...)s (...).V. (dawniej (...).V.) zbyl swoje udziaty na rzecz spéiki (...).V. (bedacej w dacie wniesienia pozwu jedynym
akcjonariuszem obydwu powodéw). W marcu 2013 roku wszystkie udziaty w (...) sp. z 0.0. zostaly wniesione aportem do (...) S.A.
W dniu 26 kwietnia 2013 roku firma tej spétki ulegta zmianie na (...) sp. z 0.0. Rdwnoczesnie zmianie ulegta firma (...) S.A. na (...)
S.A. oraz firma wielu innych spotek 7 tej grupy, zas w dniu 29 kwietnia 2013 roku, miedzy innymi (...) S.A. wniosta don aportem
swoje aktywa produkcyjne, w tym zaktad w P.. Tym samym, (...) S.A. (obecnie (...) sp. z 0. 0.) przestat by producentem (...),

pozostat natomiast nadal uprawnionym do znakéw towarowych, jakie mu przystugiwaty . W 2013 r. nastgpita zmiana dotychczasowej
firmy (...) S.A. na (..) S.A. W grudniu 2013 roku (...) S.A. nabyl od swojego jedynego akcjonariusza 100% akcji (...).

(odpis pelny z (...) sp. z 0.0. (dawniej (...) (...) sp. 0.0. k.4370 tom XXV; odpis petny z (...) sp. z 0.0. - dawniej (...) sp. z0.0. i(...)
sp. z 0.0. k.4380 tom XXV kopia odcinkéw zbiorowych akcji (...) S.A. k4391 tom XXV; kopia ksiggi akcyjnej (...) S.A. k.4394
tom XXV; informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu z (...) S.A. stan na dzieri 28.06.2013 r. k.1598 — 1601 tom XI-XII).

W dniu 28 listopada 2014 roku nastgpito przeksztalcenie podmiotu ze spétki akcyjnej pod firma (...) S.A. w spétke z ograniczong
odpowiedzialno$cia pod firma (...) sp. z 0.0. (odpis petny z KRS k.9994 tom L).

W dniu 19 maja 2015 r. nastapito przeksztatcenie (...) ze spdtki akcyjnej w spétke z ograniczong odpowiedzialnoscia pod firma (...)
sp. z 0.0. (k.10189 , odpis petny z KRS k.10190 tom LI).

RENOMA ZNAKU (...)

(...) S.A. przed wniesieniem aportu do (...) S.A. w kwietniu 2013 r. - o czym byla mowa powyzej — kontynuowata produkcje (...)
(...) w polewie czekoladowej i galaretka w postaci wypuklto$ci. Opakowania przedmiotowych (...) znane sa pod nazwa handlowa (...)
bedaca réwniez zarejestrowanym znakami towarowymi R- (...), R- (...), R- (...) (wizerunki znakéw k.61-62), z ktérych uprawniona
byta ta spétka. Na wierzchniej stronie opakowania, zawieraja one po prawej stronie elementy graficzne w postaci wizerunku ciastka
w catoSci 1 przepotowionego ciastka, wraz z umieszczeniem w tle wizerunku owocéw wskazujacych na odmiang smakowa (...),
dominujacy granatowy kolor opakowania, umieszczenie w centralnym miejscu wierzchniej czgsci opakowania stylizowanego znaku
towarowego (...) oraz (...). Na tylnej czesci opakowania znajduje si¢ informacja o producencie. Taka kompozycja (...) byta niezmienna
w toku wielu lat wprowadzania tego produktu na rynek.

Stowny znak towarowy stylizowany napis (...) (R- (...)) zostat zgtoszony w Urzedzie Patentowym RP w dniu 4 stycznia 1991 roku, a
w dniu 9 wrzesnia 1992 r. zostal zarejestrowany na rzecz (...). Od tego momentu (a takze wczesniej) jest on nieprzerwanie uzywany
na rynku w celu oznaczenia pieczywa cukierniczego, tj. ciastek (...) (...). W wyniku intensywnego uzywania na rynku oraz wysokiej
jakosci produktéw, a takze naktadow na reklame i promocje (...) uzyskaty status renomowanego znaku towarowego. Obecnie (...)
jest uprawniony z rejestracji dwéoch stownych znakéw towarowych (...) (R- (...) i R- (...)).

(dowdd: wyciagi z rejestru Urzedu Patentowego RP dotyczacy znaku towarowego R- (...) i R- (...) =(k.583-588 tom III).



(...) posiada tez zarejestrowane stowno - graficzne znaki towarowe przedstawiajace wizerunek opakowania, w ktérym sa
wprowadzane do obrotu (...), uzywanego w obrocie przed odSwiezeniem wizerunku opakowania (tzw. liftingiem), a zawierajace
elementy granatowe tlo i umieszczony po prawej stronie wizerunek ciastek i owocéw. Sa to znaki Z- (...); Z- (...); R-(...),R-(...),R-
(o), R-(..), R- (...), R- (...) 1 R- (...) - kopie $wiadectw ochronnych na znaki towarowe wraz z kopiami decyzji o przedtuzeniu praw
ochronnych i kopiami decyzji dotyczacych zmiany uprawnionego zataczniki do pozwu nr 18 k.322 tom II, zataczniki do pozwu nr
44 - 51 k.588- 632 tom III-IV oraz wyciagi z rejestru Urzgdu Patentowego RP - kolorowe kopie wyciagéw znakéw towarowych: R-
() R-(.); R-(); R- () R- () R- (1) k. 10193 — 10198 tom LI).

(...) obecnie sa produktem majacym szczeg6lna pozycje w Swiadomosci wielu konsumentéw, gdyz przed przemianami gospodarczymi
rozpoczetymi w Polsce w 1989 roku ciastka o nazwie handlowej (...) byly jednymi z nielicznych ciastek na cierpiagcym na niedobory
produktéw rynku i u wielu konsumentéw pamigtajacych tamte czasy moga nadal przywotywaé wspomnienia z czaséw dziecifistwa
czy mtodosci i kojarzy€ si¢ z czyms trudno dostgpnym, moze nawet w pewnym sensie luksusowym (okolicznosci bezsporne).

Popularno$é produktu takze w nowej rzeczywistosci gospodarczej jest wynikiem wieloletniej systematycznej pracy i naktadéw
finansowych (...) i jego poprzednikéw prawnych, kontynuowanych obecnie takze przez (...), w tym dzialaii zmierzajacych do
tworzenia nowych odmian wyrobéw (zeznania swiadka A. B.)

(...)i(...) od wielu lat prowadzg intensywna promocje¢ swoich wyrobow, w tym ciastek o nazwie (...) i dziatania marketingowe m.in.
w ogdlnopolskich srodkach masowego przekazu, co wiaze si¢ z istotnymi naktadami finansowymi (okolicznosci, ktérym pozwany
nie zaprzeczyl, uznane jako bezsporne, zeznania Swiadkéw J. 1. k.8769 tom XLVII, transkrypcja k.8993-9033 tom XLVIII — XLIX,
A. B. k.7107, transkrypcja XLVIII).

M. (...) byla wielokrotnie wskazywana jako jedna najcenniejszych na (...) rynku. W rankingu opublikowanym w 2002 r. w magazyn
(...) przeprowadzonym wedlug metody (...) wskazano marke (...) na miejscu czwartym wsréd stu najmocniejszych marek na rynku
(...) wedtug ich potencjatu.

W200612008r. (...) przeprowadzil badanie marketingowe w ramach realizowanego programu ,,Produkt R.. Wybdr Konsumentow”.
M. (...) zostaly wskazane odpowiednio na pierwszym i trzecim miejscu.

W badaniu z 2010 r. przeprowadzonym przez Instytut (...)/ (...) réwniez metoda (...) poswigconego kondycji marek w P.na zlecenie
agencji (...), w ktérym ocenia si¢ wyréznialno$¢, zapotrzebowanie, szacunek i wiedzg o marce, (...) zostaly wskazane na trzecim
miejscu. Badanie to skomentowano m.in. w artykule z dnia 25 paZdziernika 2010 r., umieszczonym na portalu (...).pl ,,Ranking
najsilniejszych marek w P.: (...), L., R. i P. w czotéwce”.

(dowdd: zeznania §wiadka A. B. .A. B. k.7107, transkrypcja XLVIII, artykut: ,,Ranking najsilniejszych marek w P.: k.389, rynku
potencjatu k.659, Badanie (...)/ (...) z 2010 roku k.663, artykuly potwierdzone notarialnie; artykut (...).com.pl; przeglad artykutéw
prasowych 2009 — 2012 k.695-713 i nast. tom IV)

Odpowiednio w 2006 roku i 2008 roku odmiany (...) ( (...)) byly uznawane za Produkt R.. (...) od 2004 roku regularnie otrzymuja
tez od organizacji (...) dla (...) tytut (...) jako marka, ktéra zbudowala wyrazista i silng pozycj¢ w swoim segmencie, jest doskonale
rozpoznawalna na rynku (pismo z organizacji (...) potwierdzajace przyznanie nagréd k.755 tom IV).

()

Spoéika (...) nie byta w 2012 r. jedynym producentem (...) (...) (...)u. Ciastka (...) sa typowymi ciastkami okreslanymi jako ,,(...)”.
Nazwa (...) jest powszechnie uzywana dla ciasteczek (...) oblanych czekolada, zawierajacych galaretke owocowa oraz posiadajaca
wypuktosé posrodku. Takie ciastka sa znane na §wiecie od 1927 r. W tym to roku (...) i P. wprowadzili je na rynek (...) (...)
doczekaly sie réwniez swojego opisu encyklopedycznego. W. przedstawia je nast¢pujaco: ciastko (...) jest okragte i ma trzy warstwy:
biszkoptowy spdd, warstwe pomaraficzowej galaretki i pokrycie czekoladowe. Na stronie W. opisujacej ten produkt, (...) widnieje jako
ciastko przetamane na pét. Wobec takiego sposobu ukazania ciastka, odbiorca moze zobaczy¢, ze w srodku jest smakowa galaretka
ktérej z zewnatrz nie wida¢ (dowéd: wydruk ze strony www.en.(...).orq wraz z thumaczeniem przysigglym (k.1124 i nast. tom IX).



Zadnemu podmiotowi, w tym (...) ani (...) nie przystuguja prawa wylaczne do ciastek(...)a obejmujace ich wyglad, ksztatt lub sktad
(biszkopt, czekolada, galaretka). (...) S.A. prébowal uzyska¢ w Urzedzie Patentowym RP prawo ochronne na znak towarowy pt.
»plaskie okragle ciasteczko, ktérego dolna cze$¢ stanowigca krazek z zaokraglonymi brzegami jest w kolorze jasno-zéttym: na
wierzchu ciastko posiada okragle wzniesienia o mniejszej Srednicy, powierzchnia ktérego jest wypukta: prostokatna kratka: cata
gbrna powierzchnia ciastka jest w kolorze ciemnego czekoladowego brazu”.

Prawo to jednak zostato uniewaznione przez Urzad Patentowy RP, a jego decyzja zostata utrzymana zaréwno przez Wojewddzki Sad
Administracyjny w W. (sygn. VI SA 3199/03) jak i przez Naczelny Sad Administracyjny, ktéry stwierdzil, m.in., ze ,,Niewatpliwie
ksztalt okragty i ptaski ciasteczka z polewa czekoladowa i galaretka (dwuwarstwowy) odpowiadajacy zewnegtrznej formie zjawiskowej
tego ciasteczka jest typowym ksztattem tego rodzaju ciastek (...)typu (...), nie spetnia on zadnego z kryteriéw nadajacych mu zdolnos¢é
odrézniajaca w rozumieniu art. 4 ustawy o znakach towarowych.” (wyrok z dnia 29.06.2005 r., Il GSK 92/05). Powyzsze okolicznosci
pozostawaty w sprawie bezsporne.

(...) sa produktem niechronionym zadnymi prawami wylacznymi oraz powszechnie i swobodnie produkowanym na catym §wiecie.
Takie wyroby znajduja si¢ w domenie publicznej i moze produkowac je kazdy przedsigbiorca. Tak jak sam produkt — (...) — réwniez
jego oznaczenie ,,(...)” oraz sam wizerunek ciastek sa swobodnie uzywane w obrocie. (...) produkcja (...) przez wielu producentéw
ma miejsce réwniez wP..

(dowdd: wydruki stron internetowych zawierajacych nazwe lub wizerunek (...) k.1130 i nast. tom IX; wielo$¢ podmiotéw
produkujacych (...) na terenie P. uwidacznia zestawienie wskazane w tabeli nr 1 k.308-311 odpowiedzi na pozew).

UMOWA LICENCYJNA - RELACJE GOSPODARCZE POMIEDZY POWODAMI A POZWANYM

W dniu 12 wrzesnia 1997 r. pomiedzy (...) (...) S.A. a sp6ika (...) sp. z 0.0. (poprzednik prawny (...)) z siedziba w P. zostata zawarta
umowa licencyjna na okres dwunastu lat nieodptatnie z mozliwoscia odplatnego przedtuzenia wedtug woli licencjobiorcy (prawo do
uzywania znaku towarowego ,,(...) (...)” w tym okresie zostato wniesione aportem ). Na mocy tej umowy poprzednicy prawni (...)
uzywali znaku towarowego ,,(...) (...)” na froncie opakowania produktu (...).

Zgodnie z aneksem z dnia 30 wrze$nia 2009 roku, zawartym - m.in. w zwiazku z uptywem okresu licencji nieodptatnej - do umowy
licencyjnej, ktérej stronami byty wowczas (...) sp. z 0.0. (poprzednik prawny (...) (...)) i (...), przystqpit (...). Jednoczesnie okreslono,
ze umowa licencyjna obowigzywaé miata do dnia 31 maja 2011 roku. Wskutek podziatu (...) sp. z 0.0., w koiicowym okresie
obowigzywania, umowa licencyjna taczyta obydwie spéiki (...) ze spoétka (...).

(dowdd: kopia tekstu jednolitego umowy licencyjnej (k.293 i nast. tom II); kopia aneksu do umowy licencyjnej z dnia 30 wrzesnia
2009 roku (k. 308 i nast. tom II; zatacznik nr 12 poz. 38 do planu podziatu (...) sp. z o.0., k.320 tom II).

Przedmiotem umowy licencyjnej (w brzmieniu okreslonym aneksem z 2009 r.) bylo udzielenie zgody przez poprzednika prawnego

oprzednikowi prawnemu (...), a nastepnie spotce (...) S.A. oraz . Z 0.0., Na uzywanie znaku towarowego

na opakowaniach (...) (znak towarowy — k.279 tom V).
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Zgodnie z brzmieniem ust. 1.6 umowy licencyjnej (wedtug wersji zmienionej aneksem z dnia 30 wrzesnia 2009 r.): licencjodawca
(. (...) sp. z 0.0. - poprzednik prawny (...) (...)) zobowiazal si¢ do nieuzywania powyzszego znaku towarowego (...) (...) (znaku
towarowego k.279 tom V) w odniesieniu do (...) (tj. (...)) lub (...), ktére moga by¢ tudzaco podobne do produktéw wyprodukowanych
przez (...). W umowie nie zostal ustanowiony zakaz produkcji (...) lub produktéw podobnych do (...), a jedynie strony postanowity,
ze licencjodawca nie bedzie uzywat dla takich wyrobéw znaku (...) (...). Zakaz dotyczyt wigc oznaczania (...) (...) dla tego typu
produktéw .. (...) §wietle postanowienn umowy licencjodawca nie mégt uzywac wyltacznie znaku towarowego wskazanego w umowie
licencyjnej, a nie innych swoich znakéw towarowych.

W umowie nie przewidziano zakazéw aby licencjodawca produkowat (...), taka produkcja byta dopuszczalna w trakcie
obowiazywania umowy licencyjnej, strony nie zawarly tez zadnych zakazéw w tym zakresie, po zakoriczeniu umowy.



(...) zgodnie z punktem 4.1.2. umowy licencyjnej na opakowaniach ciastek (...)h (...) wskazywat uprawnionego do znaku towarowego
»(...) (...)". Ujawniat takze siebie jako producenta (...), z tym, ze na spodzie opakowania i matymi literami.

(kopia §wiadectwa ochronnego na znak towarowy R- (...) wraz z kopia decyzji o przedtuzeniu ochrony na kolejne dziesigcioletnie
okresy i kopia decyzji dotyczaca zmiany uprawnionego k. 322; kopie historycznych opakowan k.329 - 339 zatacznik nr 19;
opakowanie (...) k. 1200-1201 tom IX).

Umowa licencyjna w punkcie 5) przyznawata uprawnionemu do oznaczenia ,,(...) (...)” prawo konsultowania i zatwierdzania
materiatéw marketingowych dotyczacych produktéw objetych umowa, w tym (...). Postanowienia umowy byty realizowane w
praktyce.

(wydruki przyktadowej korespondencji e-mailowej z 1 kwietnia 2007 oraz 31 sierpnia 2007 r. dotyczacej zatwierdzania dziatan
marketingowych licencjobiorcy (k.356 i nast. tom II),

W konsekwencji, przez ponad 30 lat opakowania (...) (...) - (...) (...) (...) obok oznaczenia stownego (...) oznaczane byty znakiem
towarowym ,,(...) (...) (stowno-graficznym znakiem towarowym m.in. ,,(...) (...) R- (...), znak k.318 pozycja nr 4), poczatkowo jako
znakiem producenta, a péZniej — na podstawie umowy licencyjnej z kolejnymi uprawnionymi do znaku towarowego ,(...) (...) W
koricowym okresie taczacej (...) i (...) i (...) (...) (okoliczno$¢ bezsporna przyznana przez powodéw pozew k.8)

Po wygasnieciu licencji z koficem maja 2011 roku znak towarowy .,(...) (...)” nie byl juz uwidaczniany na opakowaniach (...). W
konsekwencji (...) byly wprowadzane do obrotu przy zachowaniu tej samej szaty graficznej opakowania z jedng r6éznicg — w lewym
gbérnym rogu nie bylo juz znaku stowno - graficznego ,,(...) (...)”. W roku 2012 r. opakowania (...) wskazywaly na (...) jako na
producenta ,,(...) a nadto zawieraly znak towarowy (...) (dowdd: fotografie i przyktady opakowan (...) w 2012 r. (k.340 — 355,
tom II).

Usunigciu znaku towarowego ,,(...) (...)” przez (...) i (...) nie towarzyszyty zadne dodatkowe kampanie informacyjne, znak ten zostat
usunigty ,,po cichu”. Spétki nie podjety dziatai aby zakomunikowa¢ rynkowi zmiang sytuacji prawnej (...).

(dowdd: wydruk ze strony http://www.(...)/ (...) (...) S..html oraz ze strony www.money.pl (k.1304 tom X); komentarz do kampanii
reklamowej powodow pt ,,(...)” - ,Aktorka D. S. zostata twarza najnowszej kampanii reklamowej (...) ((...) (...))” - Kopia artykutu
z czasopisma Handel (k.1315 tom X).

Z uwagi na to jednak ze (...) historyczne wchodzity w skiad palety produktéw ,,(...)” i przez ponad 30 lat byly oznaczane
znakiem ,,(...) (...)” wielu konsumentéw w dalszym ciagu kojarzy (...) z marka ,,(...) (...)”. Wynika to z uwarunkowan historycznych
(okoliczno$¢ bezsporna, przyznana przez powodéw pozew k.8).

Przekonanie rynku o tym, ze (...) pochodza od (...) jest wciaz bardzo powszechne.

(dowdd: opublikowany 11 marca 2014 r. na tamach portalu gazeta.pl materiat filmowy pt. ,,Czy kultowe (...) z (...) powinny obawia
si¢ konkurencji (...) ZapowiedZ tego materiatu — fotografia k.7179 tom XXXIX wydruk ze strony internetowej www.(...): materiat
filmowy pt. ,,Czy kultowe (...) z (...) powinny obawia si¢ konkurencji (...), artykut pt. ,,(...)” opublikowany w czasopiSmie Hurt
(...) w lutym 2014 r., zatacznik nr 20 k.7843, tom XLIII).

WPROWADZENIE NA RYNEK CIASTEK (...)

W marcu 2012 roku (...) sp. z o. 0. wprowadzit do obrotu (...) (...). (...) to okragte (...) (...)¢, to ciastka typu (...) (okolicznosci
bezsporne; faktura z dnia 28 marca 2012 roku potwierdzajaca datg, w ktérej produkt pozwanego byt juz w obrocie, k.384).

Wprowadzenia do obrotu (...) byto debiutem (...) (...) w segmencie (...) w polewie czekoladowej. Przygotowania do tego spétka ta
czynila jeszcze w okresie obowigzywania umowy licencyjnej z (...) i (...) P. (okolicznosci bezsporne).

Znak towarowy (...) nr R - (...) zostal zgloszony przez (...) (...) w dniu 17 grudnia 2010 roku i zarejestrowany (dowdd: wydruk z
bazy Urzedu Patentowego RP znak towarowy (...) nr R - (...) (k.387 tom II);



(...) (...) opracowat (...), a nastgpnie wprowadzit je na rynek opierajac si¢ na wtasnym doswiadczeniu oraz wiedzy. Konkretne dziatania
dotyczace produktu rozpoczat w sierpniu 2010 r. a zakoriczyt w potowie marca 2012 r. (data rozpoczecia produkcji ,(...) (...)).
Na proces opracowywania tego produktu sktadalo si¢ miedzy innymi: opracowanie koncepcji produktu, ocena sytuacji rynkowej w
segmencie (...), przeprowadzanie testéw produkcyjnych, przeprowadzanie testéw konsumenckich, przeprowadzenia testow receptur
produktu, przeprowadzanie kolejnych préb produktu po zatwierdzeniu receptur oraz zaktadu produkujacego ciastka.

(dowdd: zeznania Swiadka E. K. k.9107 tom XLIX, swiadka W. P. k.9107 tom XLIX, $wiadka K. C. k.9367 tom L, transkrypcja
k.10512 - 10529 tom LIII, M. H. k.10184 tom LI, transkrypcja k.10201-10241)

Z okazji Mistrzostw Europy w Pilce noznej (...) (...) (...), jako jedynemu przedsigbiorstwu w branzy spozywczej, zostal przyznany
tytul narodowego sponsora EURO, co stanowito ogromne wyréznienie. (dowdd: wydruk ze strony internetowej: http://www.(...)
(...) (k.535 tom VI).

W ramach UEFA EURO 2012, (...) (...) jako Narodowy Sponsor prowadzil w szerokim zakresie dziatania reklamowo — promocyjne
dotyczace samej marki (...) (...) jak i wlasnych produktéw L. (...). Wsréd tych dziatari odbyly sig: reklamy telewizyjne, 23 odcinki
wyemitowane na antenie P., reklamy internetowe, reklamy prasowe, reklamy radiowe oraz inne dziatania promocyjne. (...) (...)
zorganizowal takze narodowg loterig, w ktérej mozna byto wygraé ponad tysiac podwojnych biletéw na mecze (...). We wspoipracy
z (...), w czasie trwania (...) (...) (...) (...) zorganizowal plenerowe (...) Telewizji (...) na dachu fabryki (...) (...) z panorama na
Stadion (...) oraz lewobrzezna strong W.. Byta to ogromna kampania reklamowo — promocyjna w czasie (...) 2012. Celem jej byto
utrwalenie zwiazku wszystkich produktéw produkowanych przez (...) (...), w tym réwniez (...) z marka (...) (...). (dowdd wydruk ze
strony internetowej www.(...) pl(...) (...) k.535 i 537 tom VI); materialy dotyczace dziatalnosci pozwanego w ramach (...) 2012,
k.541 i nast. tom VI; zeznania swiadka T. K. k.8769 tom XLVII, transkrypcja k.9033-9052 tom XLIX; okolicznosci przyznane przez
powodéw w piSmie opatrzonym data 27 grudnia 2013 r., w ktérym powodowie potwierdzili, ze zostanie narodowym sponsorem
(...) 2012 wigzato si¢ z ogromnymi naktadami (wielomilionowymi) po stronie (...) (...)).

W2012r. (...)i(...) (Wéwcezas jako (...)) wystapili do Sadu Okregowego Warszawa — Praga w Warszawie o udzielenie zabezpieczenia
roszczen przeciwko (...) sp. z 0. 0., powolujac si¢ na okolicznosé, ze (...) (...)l w marcu 2012 roku wprowadzit do obrotu (...) (...),
ktérych wyglad rézni si¢ od (...) jedynie imprintem na ciastkach, a ktére dodatkowo sprzedawane byly w opakowaniach mylaco
podobnych do opakowari (...), co stwarzalo zludzenie, ze stanowig one co najwyzej rézne odmiany tego samego produktu i co
zwigkszato mozliwos¢ wprowadzenia konsumentéw w btad.

Postanowieniem z dnia 25 czerwca 2012 r. Sad Okregowy Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie o sygn. akt X GCo 48/12,
udzielit zabezpieczenia roszczen (...) i (...) poprzez:

1.

nakazanie (...) (...)] wycofania z obrotu ciastek (...) w dotychczas stosowanych opakowaniach wprowadzonych do obrotu przez te
spoike,

2.

zakazal obowigzanej uzywania nazwy (...) w odniesieniu do okraglych ciastek z zéttobrazowym spodem i brazowym wierzchem
zawierajacych centralnie umieszczona wypuktos¢,

3.

zakazat (...) (...)] uzywania dotychczas stosowanych opakowari ciastek (...), a takze opakowan do nich podobnych i innych opakowan
okragtych ciastek z z6ttobrazowym spodem i brazowym wierzchem zawierajacych centralnie umieszczong wypukto$¢é podobnych
do opakowar chronionych stowno - graficznymi znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz wnioskodawczyni (...) S.A. w W..

Postanowienie to uprawomocnito si¢ z dniem z dniem 6 listopada 2012 roku (postanowienie Sadu Okregowego k.528, tom III oraz
postanowienie Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6.11.2012 r. oddalajace zazalenie k.1923 tom X akt sprawy Sadu Okrggowego
Warszawa — Praga w Warszawie o sygnaturze X GCo 48/12).



Wobec wydania postanowienia o zabezpieczeniu (...) (...)] w okolicach potowy grudnia 2012 roku wprowadzit do obrotu ciastka
w nowych kartonowych opakowaniach, opakowania te w potowie 2013 roku zastapit jeszcze innymi opakowaniami (okolicznosci
bezsporne). (...) (...)] w wykonaniu postanowienie Sadu Okregowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r.
wszczal proces wycofania z obrotu (...) wprowadzonych przez niego do obrotu w pierwotnych opakowaniach (okolicznosci bezsporne,
powodowie kwestionowali jedynie szybkos¢ tych dziatan oraz ich skutecznos$¢, zarzucajac, ze w niektdrych sklepach produkt byt
nadal dostgpny w grudniu 2012 r.).

Pismem z dnia 27 listopada 2012 1. (...) (...)] wystapit o dokonanie wyktadni postanowienia wydanego przez Sad Warszawa — P.
w W. z dnia 25 czerwca 2012 r. w zakresie pkt 1) tego postanowienia, podnoszac, ze w nakazie wycofania z obrotu (...) (...) W
dotychczas stosowanych opakowaniach wprowadzonych do obrotu przez obowigzanego (...) sp. z 0.0. nie zamieszczono zadnych
wyjasnien dotyczacych zakresu i sposobu wycofania z obrotu produktéw obowiazanego. Wskazat, ze w rozumieniu (...) (...)l zakres
wycofania produktéw (...) obejmuje wylacznie te produkty, ktére zostaty wydane przez obowiazanego osobom, ktére nabyty te
produkty od (...) sp. z 0. 0.

Postanowieniem z dnia 11 lutego 2013 r. Sad Okregowy w Warszawie oddalit powyzszy wniosek, zajmujac stanowisko, ze
niewatpliwie wycofanie z obrotu spornych produktéw dotyczy wszystkich dystrybutoréw, zaréwno bezposrednich jak i posrednich,
bo tylko ten sposdéb zabezpieczenia umozliwia ochrong intereséw uprawnionego na czas trwania procesu (wniosek k.1934 i nast.,
postanowienie k.1967 - akt sprawy o sygnaturze X GCo 48/12).

Po zaistnieniu sporu miedzy stronami niniejszego postgpowania, (...) i (...) rozpoczely nowa kampanie reklamowa swoich ciastek
(...). W ramach tej kampanii prowadzona byta szeroko zakrojona reklama ich produktu, ktéra obejmowata m.in. reklame telewizyjna,
internetowa, prasowa, radiowa oraz outdoorowa (billboardy). Owczesna (...) podjat szereg kosztownych dziatain marketingowych w
celu utrzymania pozycji rynkowe;j (...) (okolicznosci bezsporne, zeznania §wiadka J. I. k.8769 tom XLVII, transkrypcja k.8993-9033
tom XLVIII/XLIX)

(...) 1 (...) spotki wprowadzily potem do obrotu nowe opakowania (...) (zdjecia k.304 tom V; wydruki ze strony internetowej
www.(...).pl oraz www.(...) (k.1317 tom X).

Powyzszy stan faktyczny Sad ustalit na podstawie powotanych wyzej dokumentéw, wydrukéw, ktérych prawdziwosci zadna ze stron
nie kwestionowata, a takze na podstawie innych wymienionych powyzej dowodéw w postaci: fotografii, opakowan, wydrukéw
reklam i prezentacji, publikacji, autentyczno$¢ tych dowodéw nie byla kwestionowana, nie budzita watpliwosci Sadu.

Pozostate dokumenty ztozone do akt sprawy, w tym prywatne ekspertyzy, analizy i raporty, badania, opinie a takze inne dowody -
w szczegdlnosci pozostate wydruki, fotografie i opakowania, kopie gazetek promocyjnych Sad pominat, jako nie majace istotnego
znaczenia dla rozstrzygnigcia. Ponadto ekspertyzy prywatne nie stanowia dowodu w rozumieniu art. 278 k.p.c., stanowia one
uzupelnienie twierdzen strony poszerzone o wiadomosci specjalistyczne. Prywatne opinie i badania przedstawione przez strony Sad
potraktowat jako uzupetnienie stanowiska stron, opinie te ani badania nie stanowity bowiem dowodu z opinii bieglego sadowego ani
instytutu w rozumieniu Kodeksu postgpowania cywilnego. W rozumieniu art. 278 k.p.c. opinig bieglego (instytutu) jest tylko opinia
ztozona przez osobg wyznaczong przez sad. Jak wyjasnil Sad Najwyzszy w orzeczeniu z 29 wrzesnia 1956 1., 3 Cr 121/56 (OSN
1958, nr 1, poz. 16), nie moze by¢ traktowana jako dowdd w procesie opinia biegtego, cho¢by byt nim biegly staty, sporzadzona
na polecenie strony i ztozona do akt sadowych. Prywatne ekspertyzy opracowane na zlecenie stron, czy to w toku procesu, czy
jeszcze przed jego wszczgciem, nalezy traktowa w razie przyjecia ich przez sad orzekajacy jako wyjasnienie stanowiace poparcie
stanowiska stron. Czes¢ z tych dowodéw, w szczegdlnosci analizy i raporty byty takze spdZnione i zostaly pominigte na podstawie
art. 207 § 6 k.p.c.

Ustalenia faktyczne sad poczynit takze w oparciu o okolicznosci bezsporne oraz twierdzenia stron, ktére nie byty kwestionowane i
ktdre na podstawie 230 k.p.c. w zw. z art. 229 k.p.c. Sad przyjat za udowodnione.

Sad ustalit stan faktyczny takze na podstawie zeznan Swiadkéw, uznajac je za rzeczowe a w konsekwencji wiarygodne:

a)J. 1. - w zakresie w jakim $wiadek potwierdzit podejmowanie kosztownych dziatan przez (...) w celu utrzymania pozycji rynkowe;j
(...) szczegblnie po wprowadzeniu (...) okolicznosci te w zasadzie nie byty sporne. W pozostatym zakresie dotyczacym bezprawnych



dziatani pozwanego Sad zeznania te pominat jako, ze byly to okolicznosci prawne nie podlegajace ustaleniu w drodze tego srodka
dowodowego;

b) A. B. - Swiadek potwierdzita podejmowanie przez (...) dziatai marketingowych dotyczacych (...), historycznych zmian w
wygladzie opakowari (...) uzywanych w obrocie; oraz i renomy i rozpoznawalnosci zwiazanej z (...), te okolicznosci takze w istocie
nie byty sporne. Renom¢ znaku towarowego (...) powodowie wykazali takze innymi dowodami powotanymi powyzej. Zeznania
Swiadka w pozostaltym zakresie nie miaty znaczenia dla rozstrzygnigcia w sprawie, renoma odnosi si¢ bowiem do znaku towarowego
a nie do opakowania oraz jego oznaczen jako takich.

Swiadkowie J. L i A. B. zostali takze przeshuchani na okoliczno$é mylenia (...) z Jedynymi od (...)”. Dowéd z zeznaii §wiadkéw nie
stanowi odpowiedniego srodka dowodowego mogacego potwierdzic takie okolicznosci, zeznania tych swiadkéw nie wyjasnity innych
okolicznosci istotnych w sprawie , dotyczyly kwestii normatywnych i byty bezprzedmiotowe, dlatego tez zeznania te w powyzszej
czesci pominigto. Okolicznosci istnienia przypadkéw mylenia (...) z (...) (...)” sa ogdlne i nie niosg ze sobg tresci istotnych dla
rozstrzygnigcia w tej sprawie, same w sobie nie potwierdzaty zarzutéw powodéw co do bezprawnego dziatania pozwanego, w tym
»przeniesienia renomy marki (...) na pozwanego”, co zostanie wyjasnione w wywodach prawnych zawartych ponizej. Dlatego w
tym zakresie Sad pominat dowody z ich zeznan. Natomiast zeznania Swiadka A. B. potwierdzity dzialania marketingowe dotyczace
(...), historyczne zmiany w wygladzie opakowan (...) uzywanych w obrocie.

¢) T. K. — swiadek potwierdzit znaczenie jakie miato zostanie narodowym sponsorem (...) 2012 dla dziatalnosci, marki, renomy
pozwanej spoiki, a takze dla reklamy jej produktéw; koszty jakie ponidst pozwany w zwiazku z prowadzonymi dziataniami w ramach
(...) 2012; opisal zasady strategii reklamowej produktéw pozwanego, w tym (...) w czasie (...) 2012 .

d) A. G. - zeznania tego $wiadka potwierdzity, ze pozwany od zawsze uzywal intensywnego koloru granatowego w odniesieniu do
produktéw W. oraz w komunikacji; $wiadek wyjasnita znaczenie koloru granatowego w dziatalnosci pozwanego.

¢)E.K., W.P, K. C. - zeznania tych §wiadkéw potwierdzily, ze pozwany opracowat produkt (...), a nastgpnie wprowadzit je na rynek,
opierajac si¢ na wtasnym doswiadczeniu oraz wiedzy; zeznania wyjasniaty proces powstawania produktu (...); proces opracowania
receptury (...); proces wyszukiwania i nawigzania wspétpracy z zaktadem produkujacym (...); proces ustalania odpowiedniej linii
technologicznej dla (...); ilosci opracowania strategii produkcji (...); sposobu zamknigcia opakowania; ksztattu opakowania produktu;
powszechnosci stosowania okreslonych cech opakowania (...) przez innych producentéw (...) na rynku (...); przyczyn wprowadzenia
narynek przez pozwanego (...); przyczyn dotyczacych konkretnego wygladu oraz wielkosci i gramatury ciastka produkowanego przez
pozwanego; jego wagi, proporcji miedzy biszkoptem galaretka. W czesci dotyczacej szczegétow procesu opracowania receptury (...);
zeznania te jednak zostaly pominigte przez Sad, jako nieistotne dla rozstrzygnigcia w sprawie. Spér w sprawie dotyczyt bowiem
wygladu opakowania produktu. Pominieciu wniosek o przestuchania swiadka W. P., w zakresie w jakim dotyczyt metodologii
wyliczenia rzekomej szkody w ,,Raporcie z oszacowania wartosci szkody poniesionej przez powodéw w zwiazku z naruszeniem
praw do ciastek ,,(...) przez spoike (...) sp. z 0.0.” autorstwa (...) sp. z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. oraz przyjmowanych
w tym celu zatozen i czynnikéw mogacych mie¢ wplyw na sprzedaz (...) oraz (...) Jedyne od (...)”. Okolicznosci te okazaly sie
nieistotne dla rozstrzygnigcia.

e) M. H. — zeznania tego swiadka potwierdzity okoliczno$ci prowadzenia dziatan reklamowych dotyczacych ciastek (...) sposobu i
zakresu tych dziatan; zasad dotyczacych prowadzenia kampanii reklamowych dla poszczegdlnych produktéw pozwanego oraz ogélnej
strategii dotyczacej reklamowania produktéw wprowadzanych przez pozwanego do obrotu, strategii wprowadzania (...) w sklepach
oraz dziatan w tym zakresie przedstawicieli handlowych pozwanego. Swiadek potwierdzil, ze pozwany opracowat opakowanie
swojego produktu nawigzujac do tradycji produktéw (...). Zeznania §$wiadka dotyczace braku polecen dotyczacych taczenia ekspozycji
produktéw powod6éw oraz pozwanego; brak mozliwosci po stronie pozwanego spowodowania okreslonego ulozenia towaru na
potkach sklepowych; polityki sklepéw w zakresie rozmieszczania towaru na pétkach sklepowych, Sad pominat jako ze okazaty sig
nieistotne dla rozstrzygniecia w sprawie.

f) F. P.iJ. R. (1) - zeznania tych §wiadkéw potwierdzily pierwszeristwo przedsigbiorstwa (...). (...) we wprowadzeniu na rynek
(...), pochodzenia (...) od (...); zachowania renomy przedsigbiorstwa (...) (...) przy poprzedniku prawnym pozwanego w zwiazku z
sprzedaza spoiki (...) sp. z 0.0., w tej jednak czeSci w jakiej zeznania tych swiadkow dotyczyty kwestii prawnych, zostaty pominigte,
jako ze okolicznosci te nie podlegaja ustaleniom w drodze osobowego Zrédta dowodowego. Zauwazy¢ jednak nalezy, ze Swiadkowie



przedsigbiorstwo (...) i cata zwiazana z nim histori¢ kojarzyli z zaktadem przy ul. (...) w W. i z tym zaktadem wiazali histori¢
pozwanego. W pozostalej czgsci zeznania Swiadkéw Sad pominat, jako nieistotne dla rozstrzygnigcia.

Sad pominat zeznania §wiadkow:

M. S. (1)iA. S (1) (k8770-8771, transkrypcja k.9052-9081 i k.9082-9105). Zeznania tych s§wiadkéw nie przyczynily si¢
ostatecznie do wyjasnienia okolicznosci istotnych w sprawie, zeznania w zakresie w jakim dotyczyly istnienia wysokiego ryzyka
wprowadzenia konsumentéw w btad co do tozsamosci i pochodzenia produktéw (...) 1 (...) (...)”, nie stanowily podstawy do przyjecia
odpowiedzialnosci pozwanego wobec ustalent Sadu, zgodnie z ktérymi to powodowie przyczynili si¢ do takiego stanu rzeczy i nie
zapobiegli konfuzji; zeznania w zakresie praktyki przeprowadzania badan konsumenckich oraz badan przeprowadzonych przez (...)
i ich wynikéw oraz poprawnosci metodologicznej — Sad pominat w konsekwencji pominigcia prywatnych opinii i badan zleconych
przez samych powodow.

Whiosek pozwanego o przestuchanie $wiadka M. P., W. Z. zostal cofnigty, przeprowadzanie tych dowoddéw stato sig

bezprzedmiotowe.

Whiosek powodéw dotyczacy dowodu z opinii biegtego, zespotu biegtych lub instytutu zgtoszony w pozwie a doprecyzowany
w piSmie procesowym z dnia 27 marca 2015 r. (k.9984) podlegat oddaleniu, dowdd ten byt nieprzydatny dla rozstrzygnigcia
w sprawie bowiem zostat zgloszony na okoliczno$¢ wysokiego ryzyka wprowadzenia konsumentéw w btad co do tozsamosci i
pochodzenia produktéw (...)1,,(...) , co stanowi okoliczno$¢ normatywna i podlega ocenie przez sad (pkt 9.2.1). Dowdd ten ponadto
nie byt wiasciwy do wykazania renomy, ktéra to kwestia podlega wykazaniu innymi §rodkami dowodowymi a okoliczno$¢ nie
wymaga wiadomosci specjalnych, powodowie ponadto — biednie odnosili renomeg z opakowaniem ciastek, jako ze renoma dotyczy
znaku towarowego a nie opakowan czy tez grupy oznaczen (pkt 9.2.2). Ponadto (pkt 9.3.) tezy dowodowe dotyczyty powyzszych
okolicznosci, zatem takze okolicznosci normatywnych, ktére podlegaja ocenie prawnej sadu (9.3) okolicznosci z pkt 9.4 nie wymagaja
wiadomosci specjalnych i wtadny jest rozstrzygnac je sad.

W tym miejscu nalezy podkresli¢ wstepnie, ze na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji funkcjonuje model
przecigtnego odbiorcy tj. osoby rozwaznej (wyrok ETS w sprawie C342/97 (...) [1999] ECR I — 3819, pkt 26. Zbiory orzecznictwa
Trybunatu Europejskiego 1999 Strona 1-03819). Zgodnie z wyktadnia dokonana przez ETS w sprawie Gut Springenheide (C-
210/96, Zb. Orz. 1998, s — I — 04657), sad krajowy dokonujac ustalenia ryzyka wprowadzenia w btad winien oprzec sig
na domniemanych oczekiwaniach doswiadczonego konsumenta, ktéry jest nalezycie poinformowany, spostrzegawczy i rozwazny
(metoda normatywna). Sa to kwestie normatywne dlatego nie podlegajg ustaleniom w drodze dowodu z opinii bieglego ani badan
eksperckich. Okolicznosci te ocenia sad obsadzajac w roli gléwnej §wiadomego konsumenta.

Ponadto, co stusznie podnosit pozwany powyzszy wniosek dowodowy powodéw zawierat w tezie — wiele niedookreslonych pojeé
1 okolicznosci, jakie miatyby zosta¢ poddane analizie biegtego (instytutu), co uzasadnialo wniosek, ze tak uksztaltowanie badanie
bedzie odbiegaé od rzeczywistosci rynkowej i nie bedzie zgodne z naturalnymi warunkami zakupu. Brak sprecyzowania przez
powoddéw wielu pojec rodzito ryzyko blednej interpretacji wynikéw badania.

Whniosek o powotanie dowodu z badari konsumenckich wykonanych przez niezalezna agencj¢ badawcza, czyli w istocie z opinii
instytutu badawczego, zgtoszony przez pozwanego w odpowiedzi na pozew (doprecyzowany w pisSmie procesowym z dnia 27 marca
2015 r. (k.10097 tom LI) miat natomiast charakter ewentualny i aktualizowal si¢ na wypadek uwzglgdnienia wniosku powodow.
Skoro tak si¢ nie stato — podlegat oddaleniu jako bezprzedmiotowy.

Wobec oddalenia powddztwa co do zasady, wskutek braku wykazania naruszeil zarzucanych pozwanemu, zadania z rozszerzonego
powddztwa takze staly sie bezpodstawne. Z tych tez wzgledow bezprzedmiotowe okazato si¢ przeprowadzenie postgpowania
dowodowego w tym zakresie. W konsekwencji Sad pominal wnioski dowodowe powodéw zawarte w piSmie procesowym
opatrzonym data 27 grudnia 2013 r. (stanowigcym rozszerzenie powodztwa:

a) z opinii bieglego, zespotu biegtych lub instytutu naukowo-badawczego specjalizujacego si¢ w badaniach rynkowych i majacego
wiedze z zakresu ksiggowosci i marketingu na okolicznosci wskazane w pkt. 5.1. petitum pisma na wysokos$¢ szkody k.1610 i o



dopuszczenie dowodu z opinii bieglego z zakresu marketingu, ksiggowosci, rachunkowosci, finanséw oraz wyceny, z pkt. 5.2. petitum
powyzszego pisma procesowego powoddw, na okolicznosci tam wskazane, jako ze powddztwo co do zasady zostato oddalone.

b) zobowigzanie pozwanego i podmiotéw trzecich, do przedstawienia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 5.3 — 5.4 jezeli takie
istnieja, potwierdzajacych wycofanie z obrotu produktu (...),

c) z zeznan Swiadkéw: P.J.iM. S. (2) .M. M. (4), A. W.1J. S. (k.1645) - takze dlatego, ze istota sporu dotyczyta wygladu opakowan
a nie kradziezy know — how, ani tez - przeptywu poufnych informacji.

d) z zeznan swiadka M. R. (2) - w tym przypadku dowéd z osobowego Zrédta nie byt dowodem, ktérym wykazuje si¢ zachowania
rynku w przypadku wprowadzenia do obrotu (...) w szczeg6lnoSci w poréwnaniu do zachowarn rynku w przypadku wprowadzania
do obrotu innych produktéw, wysokosci poniesionej przez pozwanych szkody, adekwatnego zwiazku przyczynowego oraz inne
okolicznosci objgte raportem G.. Ponadto teza dowodowa nie odpowiadata wymogom okreslonym w art. 258 k.p.c.

Wobec bezpodstawnosci zarzutu naruszenia przez pozwanego przepiséw ustawy Prawo wiasnosci przemystowej oraz braku
dopuszczenia si¢ wobec powodéw czynéw nieuczciwej konkrecji, oddaleniu jako bezprzedmiotowe podlegaty wnioski dowodowe,
powotane na okoliczno$¢ niewykonania przez pozwanego obowigzku zaprzestania sprzedazy ciastek (...) oraz niewycofania tego
produktu z obrotu, jak réwniez podejmowanych przez pozwanego dzialai promocyjnych zmierzajacych do wyprzedazy ciastek (...)
po obnizonej cenie pomimo uprzedniego uprawomocnienia si¢ postanowienia o zabezpieczeniu.

Dowody powotane w piSmie zawierajacym rozszerzenie powddztwa byty takze spdznione, powodowie nie podali nawet twierdzen
co uniemozliwiato zgtoszenie tychze wnioskéw juz w pozwie. Przedstawianie tego rodzaju dowodéw dopiero w piSmie z datg 27
grudnia 2013 r. musiatoby skutkowac i tak ich pominigciem w oparciu o art. 217 § 2 k.p.c. Nie sposéb bowiem nie uwzglednié
faktu, ze strona powodowa jest podmiotem gospodarczym, reprezentowanym przez fachowego petnomocnika, a tym samym znane
sa jej zasady dowodzenia w procesie cywilnym. Poniewaz to strona powodowa zainicjowala postgpowanie, miata tez mozliwos¢
uprzedniego zgromadzenia wszelkich dowoddéw, jakie uznata za nieodzowne. Dopuszczalno$¢ rozszerzenia powodztwa w trybie art.
193 § 1 k.p.c. w zw. z art. 191 k.p.c. nie uchylaja prekluzji dowodowej i zmienia powyzszej oceny o tym, ze dowody te byty sp6Znione.

Wobec oddalenia powddztwa co do zasady, jako bezprzedmiotowe oddaleniu podlegaly takze wnioski dowodowe pozwanego
zgloszone w piSmie procesowym opatrzonym data 24 kwietnia 2014 r. (k.7122- 7227) z zeznaf §wiadka J. K. i W. U. (k9136
tom XLIX) . Sad oddalit takze wnioski dowodowe pozwanego zawarte w jego piSmie procesowym opatrzonym datg 22 listopada
2014 r. z zeznan Swiadkow: P. W., A. P. jako zgtoszone na okoliczno$ci niemajace istotnego znaczenia dla rozstrzygnigcia w sprawie
oraz jako bezprzedmiotowe wobec oddalenia powddztwa co do zasady (pismo k.9135 tom XLIX).

Sad oddalit takze wniosek o przestuchanie stron, ograniczony do przestuchania pozwanego w osobie czlonka zarzadu K. Y.
uznajac za nieistotne dla rozstrzygnigcia okolicznosci dotyczace relacji pozwanego z powodem (...) (dawniej (...)) w czasie
przygotowywania przedsigbiorstwa pozwanego do sprzedazy; posiadania dostgpu przez (...) do informacji dotyczacych planowanych,
nowych produktéw pozwanego, w tym (...); posiadania wiedzy przez (...) odnosnie do planéw pozwanego rozpoczecia produkcji
(...); obecnosci i aktywnosci (...) w czasie procesu sprzedazy przedsigbiorstwa pozwanego (wniosek k.10244).

Whioski dowodowe powodéw powotane w pismie procesowym z dnia 29 lipca 2015 r. byty takze sp6Znione i na podstawie art. 207
§ 6 k.p.c. podlegaty pominieciu (pismo k.10270 tom LII)

Oddaleniu podlegat takze wniosek powodéw dopuszczenie dowodu ze wszystkich dokumentéw zgromadzonych w aktach
postepowania i powddztwa pozwanego przeciwko obydwu powodom, zawistego przed Sadem Okregowym w Warszawie pod sygn.
akt XVI GC 1245/15 na okolicznos¢ ich tresci, a w szczegdlnosci na okolicznos¢ stanowiska procesowego pozwanego w tamtej
sprawie zgloszony w piSmie procesowym w dniu 26 listopada 2016 r. oraz ponownie w dniu 15.12.2015 r. (k.10558, k.10579
tom LII). Dowdd z tychze dokumentéw byt nieprzydatny dla rozstrzygnigcia w sprawie niniejszej. Wskazaé jedynie nalezy, ze
powodowie podniesli w tym postgpowaniu, ze w réwnolegtym postgpowaniu prowadzonym przed tut. Sadem Wydziatlem XVI
Gospodarczym pod sygn. akt. XVI GC 1245/15 (...) (...) wystepujacy jako powdd stara si¢ wykaza¢ istnienie konfuzji co do
komercyjnego pochodzenia (...) i przypisa¢ powodom odpowiedzialno$¢ za rzekome zaniechania (w zwiazku z zakonczeniem
umowy licencyjnej), ktére w jego ocenie miaty wptyw na istnienie tej konfuzji.



Sad Okregowy zwaziyl, co nastepuje:

Zasadnicza kwestia, od ktérej nalezato rozpoczaé analizg prawna to nieprawidtowosci w formutowaniu przez strong powodowa
roszczen okreslonego zachowania sig:

Powodowie zadali bowiem:
1. wycofania z obrotu ciastek (...) - w dotychczas stosowanych opakowaniach wprowadzonych do obrotu przez pozwanego,

2. zakazanie pozwanemu, uzywania (przy wprowadzaniu do obrotu, marketingu oraz reklamie):
1.

dotychczasowych opakowari ciastek (...), okreSlajac je jako _,wskazanych w zatacznikach do pozwu”
2.

opakowan (...) (...) podobnych do opakowai stosowanych do tej pory przez pozwanego i _wskazanych w zatacznikach do pozwu;
3.

innych opakowan okragtych ciastek z zéttobrazowym spodem i brazowym wierzchem, zawierajacych centralnie umieszczong

wypuktosé postugujacych si¢ wizerunkiem catego lub przepotowionego okraglego ciastka z z6ttobrazowym spodem i brazowym
wierzchem zawierajacego centralnie umieszczong wypuktos¢; oraz

4.

innych opakowan okragtych ciastek z zéttobrazowym spodem i brazowym wierzchem, zawierajacych centralnie umieszczona
wypuktos$¢é podobnych do opakowari chronionych stowno - graficznymi znakami towarowymi (R- (...), R- (...), (...), R-(...), R-(...),
R- (..), R-(..), Z- (...), Z- (...)) zarejestrowanymi na rzecz (...) S.A.;

ponadto, okreslone jako zadanie w pkt 4:

4. nakazanie pozwanemu, zniszczenia, na jego koszt: opakowari ciastek (...), znajdujacych si¢ u pozwanego lub u oséb trzecich,
niewykorzystanych opakowan ciastek (...) znajdujacych si¢ u pozwanego lub u 0séb trzecich; oraz wszelkich materiatéw reklamowych
1 marketingowych dotyczacych ciastek (...) znajdujacych sig¢ u pozwanego lub u 0séb trzecich.

Roszczenia z pkt 5 1 6, tj. zasadzenia odpowiednich kwot i opublikowania przeprosin pozostawaty w zwiazku z powyzszymi
zadaniami .

Zadania pozwu sa niesamodzielne. Powodowie uzyli sformutowari opakowania ,,dotychczasowe, podobne do stosowanych do tej
pory” ,,inne opakowania” - pkt 2.4., jezeli chodzi o wymogi formutowania zadari - nie wiadomo i nie sposéb okresli¢ jakie opakowania
pozwanego zostaty objete zgloszonymi zadaniami. W zadaniach nie zawarto precyzyjnego opisu tych opakowari. Nie okreslono, jakie
konkretnie opakowania pozwanego, dotyczace okragtych ciastek z z6itobrazowym spodem i brazowym wierzchem zawierajacych
centralnie umieszczona wypukto$é pozwanego sa ,,podobne” do opakowan powodéw chronionych stowno - graficznymi znakami
towarowymi: R- (...) (wizerunek k.15); R- (...) (k.61), R- (...) (k.62), R- (...) (k.62); R- (...) (k.61); R- (...) (k.62), R- (...) (k.61);
Z- (...) (k.29); Z- (...) (k.30, k.1727 tom XII ).

Zadania pozwu musza by¢ okreslone w sposéb precyzyjny, nie pozostawiajacy watpliwosci, jakiego rodzaju dzialania zostana
zakazane lub/i nakazane stronie pozwanej, ,,zadanie i rozstrzygnigcie zawierajace jednoznaczne definitywne i kategoryczne okreslenie
niedozwolonych czynnosci jest niezbgdne nie tylko w celu zapewnienia mozliwosci ich egzekucji, lecz takze w celu respektowania
zasady wolnosci gospodarczej i rozwoju konkurencji (tak trafnie T. Zyznowski, w: Niektore aspekty drogi sadowej w sprawach
z zakresu wlasnosci przemystowej, PS 2002, nr 9, poz. 3, cyt. za J. Rasiewicz, Komentarz do ustawy zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, System Lex). W orzecznictwie wskazuje si¢, ze niedopuszczalne jest formulowanie tresci roszczenia zakazowego
poprzez odwolywanie si¢ do tresci niedookreslonych, nie pozwalajacych na ich jednoznaczna oceng w wypadku egzekucji:
»Nalezy pamietac, ze organ egzekucyjny jest zwigzany trescia tytulu wykonawczego (art. 804 k.p.c.), a zatem po zakonczeniu
procesu sadowego strony nie maja w zasadzie prawnych instrumentéw korekty tresci nakazu lub/i zakazu (tak trafnie wyrok Sadu



Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2012 r., I ACa 134 II). Wadliwe sformutowanie (nazbyt ogdlnikowe, blankietowe)
przez powodéw roszczenia o wycofanie z obrotu ciastek (...) _w dotychczas stosowanych opakowaniach wprowadzonych do obrotu
przez pozwanego; zakazanie mu uzywania dotychczasowych opakowan ciastek (...) wskazanych w zatacznikach do pozwu; musiato
skutkowac oddaleniem powddztwa. Sposéb sformutowania roszczenia nakazujacego okreslone dziatania lub zaniechania nie powinien
prowadzi¢ do koniecznos$ci jego interpretacji na etapie egzekucji wyroku, nawet jezeli w danym przypadku okolicznosci sprawy
pozwalaja na przypuszczenie o jakie opakowania stronie chodzi. Stad tez za niewystarczajace uzna¢ nalezato odwotanie si¢ przez
powodow do okreslenia opakowanie jako ,,poprzednich”.

Tres$¢ wyroku powinna bowiem okresla¢ w sposéb jednoznaczny zakres ustanowionego nakazu i zakazu, zakaz ten powinien odnosi¢
si¢ do Scisle okreslonego wygladu opakowania. Organ egzekucyjny nie jest nigdy uprawniony do rozstrzygania takiego sporu (tak

trafnie Sad Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 28.10.2011 r. , sygn. akt I ACa 873/11, oraz tenze Sad w wyroku z dnia 1
kwietnia2010 r., sygn. akt I ACa 1247/09).

Takze w orzecznictwie Sadu Najwyzszego wyrazne wskazuje sig, ze tres¢ zadan zakazowych dochodzonych na postawie art. 18
ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. w zadnym wypadku nie moze wykracza¢ poza skonkretyzowany zakres dokonanych dziatai. Przepis art. 18
ust. 1 pkt 1 stanowi podstawe orzeczenia zakazujacego konkretnych, niedozwolonych dziatai konkurencyjnych, ktére zagrozity lub
naruszyly interes innego przedsigbiorcy. Zakaz nie moze ponad te dziatania wykracza¢, gdyz prowadzitoby to do niedopuszczalnego
zastosowania sankcji nieodpowiadajacej popetnionemu czynowi (wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 22 paZzdziernika 2002 r., III CKN
271/01, Lex nr 77032).

Na konieczno$¢ okreslenia w sposéb jednoznaczny zakazu, jakiego domaga si¢ podmiot dochodzacy ochrony Sad Najwyzszy
wskazywal takze w innych orzeczeniach (im. in. w sprawie powodztwa (...) z siedziba w P., S. przeciwko J. R. (2) — wyrok z dnia
2.06.2011 r., sygn. I CSK 581/10).

Na rozprawie w dniu 26 lutego 2015 r. Przewodniczaca skierowala pytania do strony powodowej, czy zadania w pozwie popieraja
jak dotychczas, czy tez chcieliby je sprecyzowaé Powodowie niezmiennie popierali zadania w dotychczasowym ksztalcie (protokét
rozprawy k. 9367 tom L).

Zwréci¢ nalezy uwagg, ze zgodnie z art. 316 k.p.c., sad przy wyrokowaniu bierze stan sprawy istniejacy w chwili zamknigcia
rozprawy. Do dnia orzekania w sprawie, tj. 28 grudnia 2015 r. na rynku funkcjonowato opakowanie pozwanego w kilku odstonach.
Wobec wydania postanowienia o zabezpieczeniu (...) (...) w okolicach potowy grudnia 2012 roku wprowadzit do obrotu ciastka w

nowych kartonowych opakowaniach, a opakowania te w potowie 2013 roku zastapit jeszcze innymi opakowaniami (okolicznosci
bezsporne).

(fotografie przyktadowych opakowan ciastek(...)a pozwanego wprowadzonych w potowie grudnia 2012 r. k.1657, tom XII).

Wobec tak sformutowanych zadan, Sad w przypadku istnienia podstaw do udzielenia powodom ochrony musiatby samodzielnie
sformutowaé tre$¢ orzeczenia, czyli samodzielnie zbudowaé opis opakowania jakie miatoby zosta¢ objgte przedmiotem zakazu
lub/i zakazu i w tym zakresie catkowicie przejaé rolg strony powodowej. W tym przypadku nie chodzitoby bowiem jedynie o
doprecyzowanie zakresu ochrony, a o catkowite sformulowanie tej ochrony a zatem okreslenie w catosci w jakim stopniu i w
jaki sposéb udzielana bylaby powodom ochrona z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy z ustawy prawo wiasnosci
przemystowej. Modyfikacja taka prowadzitaby do niedozwolonego uzupetnienia tresci zadania a nawet zastgpienia go innym. Sad
naruszytby woéwczas zakaz wynikajacy z art. 321 § 1 k.p.c. Sad natomiast nie moze formutowaé za strong zadan, byloby to
réwnoznaczne z samodzielnym udzieleniu zakresu ochrony.

Niedookreslony sposéb sformutowania roszczenia nakazowego i zakazowego powodowat koniecznos¢ interpretacji zadan pozwu i
jedynie w wyniku takich zabiegéw biorac pod uwage okolicznosci sprawy, merytoryczna ocena przez Sad byla mozliwa. W tym
przedmiocie Sad odnosit si¢ do opakowania powodéw (...), wskazanego w pkt 3.2 pozwu oraz oznaczenia stosowanego przez
pozwanego (k.31).

Wyjasnienia wymaga tez, iz w toku sprawy obie powodowe spotki ulegty przeksztatceniu ze spétek akcyjnych w spéiki z ograniczona
odpowiedzialnoscia (przepisy art. 551 — 570 k.s.h. reguluja ogdlne zasady wszelkich przeksztatceri, natomiast w kolejnych czterech



rozdziatach zawarte zostaly przepisy szczegdlne odnoszace si¢ do réznych typéw przeksztatcen). Przeksztalcenie spotki prawa
handlowego w inna spétke polega na modyfikacji ustrojowej (typu) spotki bez zmiany przedmiotu jej dziatalnosci, sposobu jej
prowadzenia, a takze bez zmiany wigkszosci wspdlnikéw (tak m. in. WSA we Wroctawiu w wyroku z 6 maja 2010 ., I SA/Wr 92/10,
LEX nr 673711). Modyfikacja ta zaktada, ze nie jest konieczne rozwigzanie dotychczasowej sp6tki i utworzenie w jej miejsce innej
nowej spotki. Zaréwno przed, jak i po przeksztatceniu mamy do czynienia z tym samym podmiotem (przedsigbiorca), ktéry jedynie
zmienia swa forme — ,,szat¢ prawna” ( tak trafnie takze A. Szumariski ,,Prawo spotek” 2005, s. 882, wyrok WSA w Gliwicach z
dnia 24 listopada 2010 r., I SA/G1 704/10, LEX nr 748312).

Zgodnie z art. 553 § 1 k.s.h. spotce przeksztalconej przystuguja wszystkie prawa i obowiazki sp6iki przeksztatcanej, co nalezy
rozumie¢ w ten sposéb, ze spotka ta nie wstepuje, ale jest caty czas podmiotem tych praw i obowiazkéw. W takim wypadku spétka
jest caty czas ex lege podmiotem tych praw i obowiazkéw. W przypadku kontynuacji nie ma poprzednika i nastgpcy prawnego, ale
istnieje ta sama spdtka w zmienionej formie (np. postanowienie Sadu Apelacyjnego w poznaniu z dnia 12 wrzesnia 2013 r., I Acz
1170/13, LEX nr 1363347, takze postanowienie Sadu Apelacyjnego w Warszawie, I ACz 1262/15).

Wiasnie z takiej modyfikacji formy prawnej ulegly obie powodowe sp6étki w toku procesu, co zostato wykazane dotaczonymi przez
powodéw odpisami z rejestru. Nalezy uznad, ze w odniesieniu do kazdego z powodéw nadal istnieje ta sama spétka, a jedynie w
zmienionej formie prawnej. Powyzsze przeksztatcenie nie wptywato na uprawnienia procesowe powodow.

W grudniu 2013 roku (...) nabyt od swojego jedynego akcjonariusza 100% akcji (...). Tym samym, (...) przestat by producentem (...),
pozostawatl jednak nadal uprawnionym z praw ochronnych do znakéw towarowych, jakie mu przystugiwaty — jak ustalono powyzej
— byly to stowne znaki towarowe (...) R- (...) i R- (...) (wyciag z rejestru Urzedu Patentowego RP dotyczacy znaku towarowego
R- (...) 1 R- (...), k.583-588 tom III) oraz stowno - graficzne znaki towarowe przedstawiajace wizerunek opakowania, w ktérym sa
wprowadzane do obrotu (...), uzywanego w obrocie przed od$§wiezeniem wizerunku opakowania (tzw. liftingiem), a zawierajace
elementy: granatowe tlo i umieszczony po prawej stronie wizerunek (...) i owocéw: znaki Z- (...); Z- (...); R- (...), R- (...), R- (...),
R- (...), R- (..), R- (...) i R- (...)). Powdd ten domagat si¢ w sprawie ochrony tych znakéw, zachowat tez legitymacje w zakresie
7adania naprawienia szkody, ktérej wedlug twierdzeni strony powodowej spotka ta doznata wskutek dziatari pozwanego. Podkreslié
takze nalezy, iz zgodnie z art. 192 pkt 3 k.p.c., okoliczno$¢ zbycia prawa w toku procesu nie wptywa na dalszy bieg sprawy.

Drugi z powodoéw (...) (poprzednio (...)) czerpal swoja legitymacije z umowy dystrybucyjnej z dnia 29 maja 2009 roku, na podstawie
ktdrej stat si¢ wytacznym dystrybutorem produktéw (...), w tym (...) w Polsce. Do obowiazkéw (...) na podstawie tej umowy nalezato
takze m.in. prowadzenie dziatalnosci reklamowej, marketingowej i promocyjnej produktéw spétek z grupy (...) na terenie Polski
(w tym monitorowanie rynku, rozwdj produktéw, zapewnianie nowych opakowari). Powdd ten takze wywodzit swoja legitymacje
czynna z faktu powstania szkody, ktdrej spétka ta doznata wskutek zarzucanych w tym postgpowaniu dziatan pozwanego.

Istota sporu
Spér w sprawie dotyczyt wygladu opakowar ciastek (...).

W sprawie istotne byty okolicznosci dotyczace przebiegu wspétpracy i relacji gospodarczych pomigdzy stronami (ich poprzednikami
prawnymi), sposéb oznaczania produktéw przez powodéw w okresie obowigzywania umowy licencyjnej z pominigciem oznaczenia
producenta na froncie ich opakowania, renoma znakéw pozwanego i stopiefi rozpoznawalnosci jego produktéw w P., wreszcie
swiadomos$¢ konsumenta, co do rzeczywistego pochodzenia (...). Podkresli¢ takze nalezy, ze istota w sprawie nie byt spér o site

marek a o naruszenie znakéw towarowych powodéw.

W rozwazaniach prawnych dotyczacych oceny zarzucanego podobieristwa opakowar, zaakcentowaé nalezy przede wszystkim to, Ze
wspolne elementy przeciwstawionych opakowari powodow i pozwanego sq opisowe, mianowicie pokazuja rodzaj ciastka (...)oblanego

(...) w $rodku, uwidaczniajacym produkt od strony czekoladowego wierzchu, wizerunek produktu przepotowiony na pét, a takze
wizerunek owocu nawigzujacy do odmiany smakowej produktu, kolor nadzienia adekwatny do danego owocu. Elementy te nie sa

chronione prawami wytacznymi, naleza do domeny publiczne;.

W niniejszej sprawie powodowie nie wykazali, Ze zostaly spetnione przestanki zastosowania wskazywanych przez nich przepisow:
art. 3 ust. 1, art. 10 i art. 13 u.z.n.k. ani art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy — p.w.p.



Sad podzielit stanowisko merytoryczne prezentowane przez strong pozwana, ktéra przedstawita trafng i wyczerpujaca analizg prawna
w sprawie. Pozwany udowodnil, ze zbudowal swoje opakowanie (...) opierajac si¢ wylacznie na przystugujacych mu znakach
towarowych, utrwalonych wizerunkach swoich produktéw pochodzacych z jego przedsigbiorstwa oraz w oparciu o te elementy,
ktére nalezag do domeny publicznej, takich jak nie chroniony wizerunek ciastek (...)a, wizerunki owocéw odnoszacych si¢ do
poszczegdlnych smakéw nadzienia ciastek. Pozwany obrat typowe popularnie stosowane na rynku opakowanie dla tego typu ciastek
w sensie ksztattu, w tym foremki. Pozwany zdotat takze, w ocenie Sadu, wykazaé okoliczno$ci przygotowania do obrotu ciastek
(...) zaréwno od strony koncepcji samego ciastka, jego receptury, wygladu i sktadu, koncepcji zwiazanej opakowaniem, a takze
okolicznosci, ze w procesie przygotowania wprowadzenia tych ciastek do obrotu nie czerpal z do§wiadczeri w zakresie produkcji
ciastek (...)a, poni6st naktady i wysitki z tym zwigzane.

USTAWA O ZWALCZANIU NIEUCZCIWE ] KONKURENCJI

Zgodnie z art. 1 powolanej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, reguluje ona zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej
konkurencji w dziatalnosci gospodarczej — w interesie publicznym, przedsigbiorstw oraz klientéw, nie moze jednak by¢ traktowana
jako instrument stuzacy wyeliminowaniu konkurencji w ogdle, w celu zachowania przez przedsigbiorcg dominujacej pozycji rynkowe;j
(tak trafnie Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) .

W uzasadnieniu wyroku z 11/07/2002 r. (I CKN 1319/00 OSNC 2003/5/73) Sad Najwyzszy stwierdzit m.in., ze zalozeniem ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji jest ochrona atrakcyjnej sity przedsigbiorcy oraz jej oddziatywanie na krag odbiorcéw. Chodzi
o rozgraniczenie migdzy dziataniem uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczajacym poza ustanowione reguly, nie zas o ochrong
konkretnego osiagnigcia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidtowosci zachowania si¢ dziatania podmiotéw gospodarczych
w warunkach wolnej konkurencji i dostgpu do rynku na réwnych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolnosci gospodarczej
uzasadnia (...) poszukiwanie réwnowagi migdzy wolnoscia rynku i swoboda obrotu a celami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, okreslonymi w art. 1.

Prawo konkurencji hotduje zasadzie priori tempore potior iure. Udzielenie ochrony na podstawie u.z.n.k. zmierza do zabezpieczenia

stusznych intereséw tego przedsigbiorcy, ktéry ponidst okreslone naktady na zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocje
okreslonego produktu, czy na rozpoznawalno$¢ jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w kazdym przypadku wykazanie

pierwszenstwa rynkowego oraz zaistnienie okolicznosci wskazanych w rozdziale 2. u.z.n.k. (czyny nieuczciwej konkurencji art. 5-17)
lub deliktu tam nieujetego, ale odpowiadajacego hipotezie art. 3 ust. 1.

W ocenie Sadu powodowie nie udowodnili, ze przystuguja im prawa zwigzane z pierwszenstwem wprowadzenia na polski rynek
cukierniczy produktu w opakowaniach, budowanych w oparciu o kolor granatowy, wizerunek ciastka (...)oblanego (...) w Srodku,
uwidaczniajacym produkt od strony czekoladowego wierzchu, wizerunek ciastka przepotowiony na pét, a takze wizerunek owocu
nawiazujacy do odmiany smakowej produktu, oraz nazwe (...), (...) umieszczona na froncie opakowania w jego centralnej czgsci. W
takich to opakowaniach (...) zostaly wprowadzone na rynek w pierwszej potowie lat 90-tych XX wieku, kiedy to byty produkowane
w fabryce (...) w Zaktadach (...) ,(...) L.” d. (...) (...) w P. (wizerunki opakowan (...) funkcjonujacych na rynku w 1993 r. i 1994
r. k.289 tom V; prezentacja opakowan produktéw (...) od latach 1993 — 1997 k.1447 — 1451 tom XI). Nalezy dla porzadku takze
przypomniec, ze — jak ustalono powyzej - powodowie nie maja pierwszeristwa na tego typu ciastka (...), nie maja pierwszenstwa
na (...).

Powodowie nie wykazali w sprawie, ze Zaklady (...) w P. stanowity odrgbne od firmy (...) (...) przedsigbiorstwo. Zaktady te
nie stanowity odrgbnego przedsigbiorstwa i nie pracowaly na wtasna renome ale na znajomos¢ i renome firmy (...) (...). Materiat
dowodowy w sprawie pozwalat na ustalenie, Ze (...) ,,(...) L.” dawniej (...) (...) wyprodukowatly jako pierwsze produkty o nazwie (...).
Koncepcja opakowania, jego kolorystyka (w pézniejszych latach funkcjonowania produktu na rynku) uktad oraz oczywiscie nazwa
(...) zostata opracowana w okresie, w ktérym cata linia produkcyjna i zwiazane z nia prawa niematerialne wchodzity w sktad (...)

(...)” dawnigj (...) (...). Od poczatku lat 90-tych XX wieku powyzsze opakowania produktu (...) budowane byty w (...) ,,(...) L.” d.
(...) (...) w oparciu o kolor granatowy, wizerunek (...) oblanego (...) w S§rodku, uwidaczniajacym produkt od strony (...), wizerunek

roduktu przepotowiony na pét, a takze wizerunek owocu nawigzujacy do odmiany smakowej produktu, oraz nazwi

umieszczong na froncie opakowania w jego centralnej czesci.




Strona powodowa przyznata za okolicznosci oczywiste, ze (...) byly historycznie jednym z produktéw dawnego przedsigbiorstwo
(...) .(...)” (twierdzenia zawarte w piSmie opatrzonym datg 27 grudnia 2013 1. k.1666).

Te elementy, ktére sg istotne z punktu widzenia rozpoznawalnosci produktu na rynku. tj. kolorystyka, w szczegélnosci kolor
granatowy, uktad opakowania lub nazwa (...), zostaly przejgte przez powoddéw z portfolio produktéw przedsigbiorstwa (...) (...)
(powotane zdjecia opakowan z 1993 i 1994 r., k.289; prezentacja opakowan produktéw (...) od latach 1993 — 1997 k.1447 — 1451
tom XI). Pierwszenstwo rynkowe do opakowan ciastek (...)h (...) w postaci, ktéra funkcjonowata na rynku juz w pierwszej potowie

lat 90-tych XX wieku przystugiwato zatem Zaktadom (...) (...)” dawniej (...

Poprzednik prawny powodéw (...) sp. z 0.0., w ramach przejecia spdiki (...) sp. z 0.0. (spotki zaleznej (...) (...) S.A.) nabyl wylacznie
te prawa, ktére zostaty okreslone protokotem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnikéw (...) sp. z 0.0. i zatacznikiem pt. ,Lista
wktadéw niepienigznych do kapitatu zaktadowego wniesionych przez jedynego wspdlnika (...) (...) S.A.” (zatacznik nr 8 do pozwu).
Zgodnie z tymi dokumentami sktadniki majatkowe spotki (...) sp. z 0.0. obejmowaty linie technologiczne i inne Srodki trwate,
wierzytelnosci, nieruchomosci, prawa wynikajace z rejestracji oraz zgloszenn znakéw towarowych (...) oraz prawo do uzywania
przez okres 12 lat znakéw towarowych (...) (...) wymienionych w zataczniku. Prawo do uzywania tych znakéw poprzednik prawny
powodoéw miatl na podstawie umowy licencyjnej, jako Ze prawa te przystugiwaty poprzednikom prawnym pozwanego. Poprzednik
prawny powoddéw nie nabyt zadnego prawa do samodzielnego postugiwania si¢ jakimkolwiek znakiem zawierajacym element ,,(...)
(...)” ani do powotywania w jakimkolwiek zakresie na renome¢ przystugujaca przedsigbiorstwu (...) i znakom zawierajacych element
»(...) (...)”. Ewidentnie potwierdza to fakt zawarcia umowy licencyjne;.

Historycznie (...) produkowane byly przez (...) im. (...) L. d. (...) (...), a zatem pierwszym producentem (...) byt podmiot utozsamiany
przez odbiorcéw z (...) (...). Nastepnie, mimo ze E. W. nie wytwarzal tego produktu, to poprzednik prawny powodéw, przejmujac
przedsigbiorstwo produkujace (...) postanowit o wskazywaniu pochodzenia (...) z przedsigbiorstwa (...) (...) na podstawie umowy
licencyjnej. W zwiazku z tym przez ponad 30 lat pochodzenie (...) byto powigzane z (...). Ta okolicznos¢ jest bezsporna bo przyznana
przez powodow.

Podkresli¢ nalezy, ze wbrew zarzutom powodéw, pozwany nie roscit sobie zadnych praw do (...), nie opierat swojego stanowiska w
sprawie na tym, zZe jest nastgpca prawnym dawnych zakladéw (...). (...) S.A. w zakresie (...) znanych pod nazwa handlowa (...).

Strona powodowa kwestionowata, ze przedsigbiorstwo (...) (...) mozna utozsamiaé z przedsigbiorstwem pozwanego, jednoczes$nie
jednak powodowie przyznali, ze pozwanemu stuzy zaréwno renoma znaku towarowego ,,(...) (...)” 1 brak jest przeszkdd, aby pozwany
odwotywat si¢ do historii dawnego przedsigbiorstwa (...). (...) S.A. i1 jego poprzednikéw prawnych, niewatpliwie zwiazanej z
oznaczeniem (...) (...) (twierdzenia zawarte w piSmie procesowym z data 27 grudnia 2013 r. k.1661).

Pozwany w ocenie Sadu wykazal, ze jego poprzednik prawny, a w rezultacie sam pozwany, nabyt prawa do renomy zwiazanej z
dawnym przedsigbiorstwem (...) (...). Biorac pod uwagg tres¢ przedwstepnej umowy sprzedazy migdzy (...) sp. z 0.0. (...) sp. z 0.0.,
na ktéra powotuja si¢ réwniez sami powodowie, (umowa k.1202 tom X) nalezy stwierdzic, ze: (1) poprzednik prawny pozwanego (
(...) sp. Z 0.0.), a w rezultacie pozwany, nabyt nieruchomos$¢ przy ul. (...) w W.. Pod tym adresem, nieprzerwanie od lat 30 — tych XX
wieku funkcjonuje fabryka (...), ktéra juz nierozerwalnie kojarzy si¢ konsumentom z (...), co potwierdzity zeznania §wiadkéw F. P.
iJ. R. (1). Poprzednik prawny pozwanego, a w rezultacie pozwany, nabyl wszystkie prawa wtasnosci intelektualnej wymienione w
zalaczniku nr 2 oraz renome¢ z nimi zwiazang. Oznacza to, ze poprzednik prawny pozwanego naby! m. in. wszystkie znaki towarowe
zawierajace element ,,(...) (...)” oraz wszelka renom¢ zwiazang z tymi znakami, w tym renome znaku towarowego (...) (...) pisanego
charakterystyczna czcionka, stylizowanego na odrgczny podpis i stosowana w obrocie od 1851 r. W konsekwencji, argument, ze
pozwany nie moze si¢ powotywac na renomg ,,dawnego (...)” uzna¢ nalezato za pozbawiony uzasadnienia.

W powotanej powyzej decyzji Komisji Europejskiej w ww. sprawie ((...) (...) (...). (...) (...)/(...)) wskazano m.in., Ze w P. (...)
jest obecny/funkcjonuje w oparciu o lokalna, odziedziczona/dziedziczna/ renomowana marke (...) (s. 19 decyzji: ,,(...) is present
with a local heritage brand called (...) sold throughout the three markets”). Nalezy zatem uznaé, ze w ocenie Komisji Europejskiej
poprzednik prawny pozwanego, a w rezultacie pozwany, jest powiazany z tradycyjna marka (...), a nawet jest uznany za spadkobierce
tej marki.



Powodowie argumentowali tez, iz pozwany nie ma prawa pozbawia¢ (...) jakichkolwiek elementéw ich tradycji i historii, w tym
dotyczacej okresu, gdy zaktad w P. wchodzit w sktad dawnego przedsigbiorstwa (...). (...) S.A. i jej poprzednika prawnego.

W sprawie istotnym a takze bezspornym bylo, Ze wytacznie na mocy umowy licencyjnej produkt pod nazwa (...) mégt by¢ oznaczany
znakiem towarowym ,,(...) (...);”, a w konsekwencji kontynuowa¢ budowanie swojej renomy na pochodzeniu z przedsigbiorstwa (...)

to przy podziale (...) (...) S.A. zostaloby im

(...). Gdyby powodowie byli ,.nastepcami prawnymi renomy (...) (...) w zakresie (...

.) lub innych ciastek. Natomiast fakty sg takie,
ze _poprzednik prawny powoddéw, w zakresie praw wtasnosci intelektualnej, przejat wytacznie znaki towarowe (...) w oderwaniu

od oznaczefi i renomy .,(...) (...)”. Poprzednik prawny powod6w, poprzez nabycie przedsigbiorstwo (...) sp. 0.0., nigdy nie nabyt

tzw. goodwill (...) (...) tj. jego renomy, prestizu, pozytywnych skojarzeri zwiazanych z przedsigbiorstwem i jego produktami, historii
1 tradycji.

Bezspornym bylo, ze przed podziatem. (...) (...) S.A. ciastka oznaczane nazwa (...), (...) jako (...) byly produkowane w
przedsigbiorstwie (...) (...), a nast¢pnie mozliwos¢ uzywania przez poprzednikéw prawnych powodéw (i nastgpnie samych powoddw)
znaku towarowego ,,(...) (...)” w odniesieniu do (...) byla uregulowana w drodze umowy licencyjnej z 1997 r. zawartej z
poprzednikiem prawnym pozwanego.

Rozszczepienie renomy i tradycji przystugujacych jednemu przedsiebiorcy na dwa lub wiecej podmiotow nie jest mozliwe

Renoma przedsigbiorstwa (...) (...) nie ulegla swoistemu rozszczepieniu na kilka przedsigbiorstw, jak wydaje si¢ wynikaé ze
stanowiska powodéw. Powodowie zarzucali bowiem, ze ,,calo$¢ renomy (...) jako produktu przeszia” wraz ze znakami towarowymi

na (...) sp. z 0.0., a pdZniej na poprzednika prawnego Powoda (...) S.A. a intencja wnoszacego aport nie byto odarcie (...) z tej
czesci ich renomy, jaka byta zwigzana z dawnym przedsigbiorstwem (...) (...).

W tym miejscu wskaza¢ nalezato, ze powodowie w istocie zdawali si¢ myli¢ renome opakowania (...), r enome znaku towarowego

(...), z renomg _samego produktu — tj. (...). Stosowanie wymiennie stwierdzen dotyczacych renomy produktu oraz renomy znaku
towarowego jest btedne. Renoma dotyczy bowiem okreslonego znaku towarowego i problematyka ta zostanie omdéwiona ponizej przy

analizie zarzutéw naruszenia ustawy p.w.p. W tym miejscu jednak nalezato zaznaczy¢, ze stanowisko powodéw oparte na btednych
zalozeniach rozmywato istote sprawy.

Pomijajac okolicznos¢ btednego - w ocenie Sadu - odnoszenia przez strong powodowa renomy do produktu, czy tez jego opakowania,

podkresli¢ nalezalo, ze kapitalng dla rozstrzygniecia kwestig byta odpowiedZ na pytanie, czy mozliwe jest rozczepienie renomy
jednego przedsigbiorstwa na dwa odrebne podmioty. Z powyzszych twierdzen powodéw wynikat wniosek, ze ich stanowisko w tej

sprawie oparte zostato na takiej wtasnie konstrukcji — rozszczepienia renomy przedsigbiorstwa (...) (...) takze na poprzednikéw
prawnych powoddéw. Sad Okregowy stoi na stanowisku, ze t aka sytuacja jest niemozliwa i niedopuszczalna. W konsekwencji
uzna¢ nalezato, ze poprzednik prawny powodoéw przejat jedynie wydzielong czg§¢ przedsigbiorstwa, natomiast wszystkie prawa
niematerialne zwigzane z tym przedsigbiorstwem, tacznie z renoma dotyczaca znakéw towarowych i ich goodwill pozostaty przy
przedsigbiorstwie (...) (...). W kazdym badZ razie powodowie, wbrew obowiazkowi spoczywajacemu na nich na podstawie art. 6 k.c.
oraz art. 232 k.p.c., nie wykazali, ze przeszta na nich renoma dotyczaca goodwill przedsigbiorstwa (...) (...), a zatem jego prestiz,
pozytywne skojarzenia zwigzane z przedsigbiorstwem i jego produktami, historia i tradycja. Gdyby tak byto, umowa licencyjna
nie miataby dla powodéw uzasadnienia. W ocenie Sadu celem dziatait powodéw i ich poprzednikéw prawnych bylo zapewnienie
produktom pod nazwa handlowa (...) renomy zwigzanej z znakiem towarowym ,,(...) (...)” oraz samym przedsigbiorstwem (...) (...).

Kolor granatowy

Pozwany wykazat, ze kolor granatowy od zawsze byt uzywany w odniesieniu do jego produktéw i jest kolorem rozpoznawczym
jego produktéw, produktéw (...). Okolicznosci te potwierdzily takze zeznania swiadka A. G.. Nawet w odniesieniu do produktéw
pozwanego, w ktérych opakowaniach nie przewazat kolor granatowy, to zawsze na opakowaniu takich produktéw wystgpowato
oznaczenie ,,(...) (...)” pisane biala czcionka na granatowym tle. Opakowania produktéw, na ktérych nie byto koloru granatowego (a
byly to opakowania pojedynczych serii, np. czekoladek w metalowych pudetku w ksztalcie serca, ktére trudno kojarzyé z kolorem
granatowym) takze zawsze opatrzone byly oznaczeniem ,,(...) (...)”.



(zestawienie - ewolucja logo (...) k.273, przyktadowe produkty z portfolio pozwanego, w stosunku do ktérych uzywany jest kolor
granatowy w odniesieniu do catego opakowania k. 274, dowdd rzeczowy w postaci pudetek po czekoladkach).

Produkty nalezace do réznych kategorii tj. czekolady, bombonierki, batony, chatwy, wafelki, mieszanki czekoladek-cukierkéw
(mieszanka (...)) uzywaja koloru granatowego, jako koloru firmowego (...) (...). Kolor granatowy nie jest wigc zarezerwowany
dla jednego typu produktéw pozwanego. Brak w sprawie bylo podstaw do zakwestionowania stanowiska pozwanego, zgodnie z
ktérym uzycie koloru granatowego wsrdd jego produktow jest powszechne i zmierza do wyrdznienia wszystkich produktéw na
rynku. Powodowie nie wykazali, aby konsumenci kojarzyli kolor granatowy z ich produktem (...). Zatem w ocenie Sadu zarzuty, ze
korzystanie przez pozwanego z koloru granatowego stanowito wyraz nawiazywania do marki (...), nie zastugiwaly na uwzglednienie.

Bezspornym byto, ze w umowie licencyjnej nie zostal ustanowiony zakaz produkcji przez pozwanego (jego poprzednikéw prawnych)
(...) lub produktéw podobnych takich ciastek, a jedynie strony postanowily, Zze licencjodawca nie bedzie uzywat dla takich
wtlasnie wyrobéw znaku (...) (...) w okresie trwania umowy. Strony podejmujac wspdtprace nie uregulowaty kwestii dotyczacych
ewentualnych zakazéw produkcji ciastek (...)a przez pozwanego, po zakoriczeniu trwania umowy. W ocenie Sadu racje maja
powodowie o tyle, o ile wskazuja, ze pozwany wchodzac na rynek z ciasteczkami (...) korzystat z sukcesu (...) (renomy), ale tenze
sukces w czasie trwania umowy licencyjnej budowat si¢ wspdlnie. Niewatpliwie pozwany wspieral wtasng marka sukces (...). Nawet
gdyby w umowie zawarto zakazu produkcji ciastek(...)a przez pozwanego, po jej zakoriczeniu, to w gre wchodzitoby ewentualnie
jedynie powddztwo o niewykonanie umowy, a nie ustawa o zwalczaniu czynéw nieuczciwej konkurencji. Innymi stowy w umowie
brak jest regulacji, ktéra zabrania pozwanemu produkowania ciastek (...)a a w kontekscie tego, co zostalo ustalone - korzystania z
sukcesu (...), ktdry to sukces pozwany wspieral wtasna marka.

Zaréwno renoma przedsigbiorstwa, jak i oznaczenia (...) (...) zostaly w sprawie wykazane. Marka (...) odnoszaca si¢ przede wszystkim

do przedsigbiorstwa pozwanego jest obecnie najsilniejsza polska marka na analizowanym rynku. Firma i znak towarowy (...) (...)
jest niezalezna od przeksztatcenn wlasnosciowych. Za stawa i renoma (...) podazyta réwniez znajomos¢ i rozpoznawalnos¢ przez
odbiorcéw charakterystycznego oznaczenia — ,,(...) (...)” stylizowanego na odrgczny podpis. A to charakterystyczne oznaczenie
byto uzywane nieprzerwanie od momentu powstania fabryki (okoliczno$¢ bezsporna). (...) (...) odnoszaca si¢ do przedsigbiorstwa
pozwanego jak i oznaczenie ,,(...) (...)” stylizowane na wlasnoreczny podpis sa niezwykle silnie odrézniajace na rynku (...), doskonale
znane (...) odbiorcom jak i cechujace si¢ niepodwazalna renoma oraz prestizem. Okolicznosci te zostaly przez pozwanego w sprawie
udowodnione i nie budzity watpliwosci Sadu.

Bezspornym w sprawie pozostawata tez okoliczno$é, ze pozwanemu stuzy prawo do znaku towarowego i licznych znakéw

towarowych przedstawiajacych to oznaczenie) oraz, ze znak ten sam w sobie ma charakter renomowany (okolicznosci przyznane

przez powodéw jako bezsporne, m.in. twierdzenia k.1666, pismo z data 27 grudnia 2013 r.).

Nie budzito takze watpliwosci Sadu, ze celem dziatan powodéw i ich poprzednikéw prawnych poprzez zawarcie umowy licencyjnej
byto zapewnienie produktom pt. (...) renomy zwigzanej z znakiem towarowym ,,(...) (...)” oraz samym

.(...) dlatego poprzednicy prawni powoddw umiescili oznaczenie ,,(...) (...)” na froncie swoich opakowan produktu (...). Powodowie

korzystali z renomy i znajomosci oznaczenia ,,(...) (...)”. Lacznie (...) byly oznaczane znakiem ,,(...) (...)” ponad 30 lat. Niewatpliwie

w zwiazku z powyzszym _(...) przez 30 lat korzystaty i budowaly sit¢ swojego znaku na powiazaniu z przedsigbiorstwem (...). W

konsekwencji zawarcia umowy licencyjnej i jej péZniejszym kontynuowaniem przez powodow, poprzez uzywanie na podstawie tej

umowy znaku towarowego ..)” w Swiadomosci konsumentéw utrwalit sie komunikat, ze ..delicje sg od (...)”. Powodowie nie

wykazali, ze znak ,,(...) (...)” nie mial udziatlu w budowie dla ich produktu pod nazwa (...) renomy i prestizu, jakim cechuja si¢
inne produkty pozwanego.

Powodowie nie wykazali, ze obok oznaczenia ..)” na opakowaniu ich produktéw bylo inne oznaczenie, umieszczone w taki

sposéb aby da¢ konsumentowi wskazéwke skad przedmiotowy produkt pochodzi (pochodzenie komercyjne). Uzywanie znaku ,,(...)

(...)” odbywato sie bez zadnego wyraznego, dodatkowego wskazania komercyjnego pochodzenia (...). Okoliczno$¢ ta doprowadzita

do sytuacji, w ktérej z chwila podjecia decyzji o rozwigzaniu umowy licencyjnej, produkt jakim sa (...) bedzie musial komunikowaé
informacje o swoim pochodzeniu od aktualnego producenta — wéwczas (...) (jego poprzednikéw prawnych), i bedzie musiat tworzy¢
te wigZ od podstaw. W tych okoliczno$ciach ze wszech miar zastuguje na uwzglednienie stanowisko pozwanego, zgodnie z ktérym

sami powodowie doprowadzili do sytuacji, w ktérej Swiadomosé konsumenta nakierowana zostata na wskazanie pochodzenia




rzedsiebiorstwa (...) (...). W zwigzku z zawarciem i realizacja umowy licencyjnej, nie istnieje zadna renoma producenta (...

w relacji do (...), a takze brak jest realizacji funkcji pochodzenia znaku (... igbi 2 (...). W kazdym
badz razie powodowie nie wykazali, ze takowa istnieje.

Juz w tym miejscu nalezy wskazad, o czym jeszcze bedzie mowa w dalszej czgsci rozwazan, ze funkcja znaku towarowego jest
odréznianie lub wyréznianie towaréw na rynku. To wyrdznianie towaréw nastepuje jednak na podstawie kryterium pochodzenia (tak
trafnie R. Skubisz, Prawo znakéw towarowych, jak réwniez U. Promiriska, Prawo wtasnosci przemystowej, Difin 2005 r). Istnieja
oczywisci sytuacje, gdy budowanie sity znaku towarowego nie nast¢puje poprzez odwotanie si¢ do producenta czy konkretnego
przedsigbiorstwa, sytuacja (...) - na co stusznie zawracat uwagg pozwany - jest odmienna. W stosunku do (...) az do maja 2011

I., poprzednik prawny powodéw, a nastepnie powodowie budowali site tego znaku towarowego wilasnie w oparciu o kryterium
pochodzenia. Niewatpliwie, w sytuacji w ktorej, front opakowania produktu p. (...) lat oznaczony jest znakiem towarowym — nazwa

produktu oraz oznaczeniem przedsigbiorcy (tzw. house mark ) to znak towarowy stanowiacy nazwe produktu bgdzie petnit funkcje

wyrdzniajaca na rynku z jednoczesnym wskazaniem pochodzenia komercyjnego tego produktu. Znak towarowy (...) od zawsze
petit funkcje wyrézniajaca ze wzgledu na kryterium pochodzenia. Obecnie, tj. po zakoniczeniu umowy licencyjnej, ze wzgledu
olityk
komercyjnego produktu oznaczonego tym znakiem. Powodowie nie modyfikowali takiego postrzegania przez konsumenta produktu

na Swiadom: owodOw oznaczenie nie petnit prawidtowo funkcji znaku towarowego, tj nie wskazuje pochodzenia

powodéw jako pochodzacego z przedsigbiorstwa (...) (...).

Powodowie argumentowali, ze nie ciazy! na nich sugerowany przez pozwanego rzekomy obowiazek zastapienia oznaczenia ,,(...) (...)”
jakimkolwiek innym oznaczeniem, a tym bardziej eksponowaniem w tym miejscu oznaczenia producenta. Brak takiego obowiazku
byt niewatpliwy. Chodzi o to, co stusznie pozwany podnosit, ze powodowie nie umiescili na froncie (Jub w inny widoczny sposéb)

opakowania (...) oznaczenia producenta ani znaku towarowego. Okolicznos¢, ze (...) oznaczat (...) oznaczeniem ,,(...) (...), ujawniajac

siebie jako producenta (...) zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa”, nie zmienia powyzszej oceny prawnej Sadu, bowiem

materiat dowodowy przedstawiony przez powoddw potwierdzat, ze do dnia dzisiejszego informacja o producencie (...) umieszczona
byla na spodzie opakowania, matymi literami, w sposéb, ktéry dla przecigtnego konsumenta pozostaje niezauwazalny (opakowanie
(...) (zal. nr 33, k. 1201 tom X; aktualne opakowania (...) - 4 szt. k.7042 tom XXXIX)

Zapobiezenie konfuzji

Odnoszac si¢ do uwag powoddéw, zawartych w szczegdlnosci w ich piSmie opatrzonym data 27 grudnia 2013 r., nalezy zaprzeczyc,
jakoby obowiazek zapobiezenia konfuzji ciazyl, w kontekscie relacji gospodarczych stron w przesztosci, na pozwanym. W ocenie
Sadu stanowisko powodéw w tym zakresie byto catkowicie bledne (w szczegdlnosci twierdzenia i zarzuty przedstawione w piSmie
z data 27.12.2013 k.1687 tom XII).

Oznaczanie opakowania (...) (...) oznaczeniem (...) odbywalo si¢ w sposéb zgodny z prawem na postawie umowy licencyjnej,
to znaczy, ze odbywalo si¢ zgodnie z wolg obu stron. Poprzednicy prawni powoda zawarli umowe licencyjna i przedtuzali jej
obowiazywanie w okresie pdzniejszym w drodze anekséw po to, aby podtrzymaé wrazenie pochodzenia (...) od (...). Innymi stowy,
powodowie z wlasnej woli zwiazali (...) z (...) i przez ponad 30 lat przekazywali konsumentom informacje o pochodzeniu (...) od (...).

Biorac pod uwagg zatem poglad wyrazony przez prof. P., na ktéry powotuja si¢ powodowie, ze funkcja pochodzenia znaku
towarowego jest: ,,zapewnieniem, ze towary sygnowane okreslonym znakiem sa tego samego pochodzenia, a wigc pochodza od

uprawnionego do nakladania znaku i wprowadzania znakowanego towaru do obrotu, bez wzgledu na tytut do takiego dziatania” i
odnoszac go do konkretnej sytuacji znaku towarowego stownego (...), nalezy podkresli¢, ze produkt (...) od poczatku istnienia na
rynku, a w kazdym razie od momentu wydzielenia spétek (... ...), nie funkcjonowat w opakowaniu takim jak aktualnie (tj.

wylacznie z oznaczeniem (...)). Opakowanie produktu powodéw przez ponad 30 lat bylo skonstruowane inaczej. Znak (...) byt

uzywany na opakowaniu w charakterze nazwy produktu, a produkt jako taki zostal skojarzony ze znakiem ..)” umieszczanym

w owym czasie na froncie opakowania w sposéb niewatpliwie widoczny, co wskazywato na pochodzenie od (...). (...) od poczatku

wprowadzenia na rynek, przez ponad 30 lat, byly promowane w oparciu o skojarzenie z producentem jakim pozostawat (...), po

czym nagle to skojarzenie zostalo zerwane, bez zadnego komunikatu. Dlatego nazwa (...) wywoluje konfuzje wsréd konsumentéw.

Cze$¢ konsumentéw jest bowiem nadal przekonana, Ze (...) to produkt znajdujacy sie pod kontrola (...). Wobec powyzszych uwag,



nalezy stwierdzi¢, co juz zasygnalizowano powyzej, iz funkcja oznaczenia pochodzenia znaku towarowego, w sensie wskazanym
przez powoddéw (chociazby pkt 16.6 pisma z 27 grudnia 2013 r.) nie jest pelniona prawidtowo.

Oznaczenie dotyczace produktu (...) nie petni obecnie prawidtowo funkcji znaku towarowego ze wzgledu na swoja opisowos¢. Znak

stowny (...) stanowi dla konsumenta informacj¢ o rodzaju samego produktu (o ciastku biszkoptowym oblanym (...) w §rodku), a
nie o konkretnym, jednym produkcie wyst¢pujacym na rynku. W tym znaczeniu znak (...) nalezy poréwnac do oznaczeri typu np.
kréwki czy sezamki. Oznaczenia te przekazuja konsumentom informacje o samym produkcie, a nie o jego komercyjnym pochodzeniu.
Stanowisko powyzsze Sad wyprowadzit z faktu, ze to oznaczenie (...) byto nazwa handlowa produktu umieszczong w centralnej
czesci opakowania, jednak to znak ,,(...) (...)” zawsze przekazywat konsumentowi informacj¢ o komercyjnym pochodzeniu tego
produktu .. (...) konsekwencji to ten znak stworzyt skojarzenie (...) - (...).

Umowa licencyjna nie naktadata na licencjodawce zakazu produkcji (...). W istocie nietrudnym do przewidzenia byto, ze
licencjodawca, ktéry zdecydowatby sie¢ na wprowadzenie na rynek wtasnych (...), opatrzylby opakowanie tego produktu w kazdym
przypadku wiasnym znakiem towarowym (...) (...). W zwiazku z tym, niezaleznie od wygladu opakowania, na rynku powstataby
sytuacja, w ktérej rownolegle istniatyby (...) kojarzone przez konsumentéw z (...) oraz identyczny rodzajowo produkt oznaczony
znakiem towarowym E (...). W kazdym zatem przypadku zaistniataby konfuzja na rynku wsréd konsumentéw co do pochodzenia

(...).
Wzorzec przecietnego konsumenta

W roli gtéwnej przy dokonywanej ocenie prawnej w sprawie nalezy obsadzi¢ przeci¢tnego konsumenta. Na gruncie ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji funkcjonuje model przecietnego odbiorcy tj. osoby rozwaznej (wyrok ETS w sprawie C342/97
Llyod Schuhfabrik Meyer [1999] ECR I — 3819, pkt 26. Zbiory orzecznictwa Trybunatu Europejskiego 1999 Strona 1-03819).
Zgodnie z wyktadnia dokonana przez ETS w sprawie Gut Springenheide (C- 210/96, Zb. Orz. 1998, s — I — 04657), sad krajowy
dokonujac ustalenia ryzyka wprowadzenia w btad winien oprze¢ si¢ na domniemanych oczekiwaniach do§wiadczonego konsumenta,
ktéry jest nalezycie poinformowany, spostrzegawczy i rozwazny _(metoda normatywna). Zgodnie z wzorcem przecig¢tnego

konsumenta zaakceptowanym powszechnie w orzecznictwie (...) jak i europejskim, konsument jest osoba uwazna, ostrozna i dobrze
zorientowana, ktéra z uwaga wybiera produkty (taka oceng potwierdza tez stanowisko Sadu Apelacyjnego w Krakowie, wyrazone w
wyroku z dnia 30.01.2007 r. , sygn. I ACa 1714/06). Swiadomy i rozwazny konsument skojarzy (...) z (...), a to dlatego, Ze na skutek
umowy licencyjnej utrwalony przez ponad 30 lat w jego s$wiadomosci zostal przekaz, ze (...) sa od (...)”. Tak to widzi konsument,
ktéry sig nie pomyli w takim sensie, ze nie kupi produktu (...) sadzac, ze sa to (...), ale kupi ten produkt (w tym wypadku biszkoptowe
ciastka (...)) dlatego, ze jest to produkt (...) tj. pochodzacy od (...). Rozsadny konsument wie skad pochodzi produkt (...) bo ma na
froncie opakowania w widoczny spos6b umieszczony renomowany znak towarowy ,,(...) (...)”.

Podkresli¢ nalezy, ze wspdlne elementy opakowan stron sporu sa opisowe. To elementy takze wspdlne dla wszystkich opakowan
ciastek typu (...) na (...) rynku, to elementy wchodzace do domeny publicznej: nie chroniony wizerunek ciastka (...), wizerunek owocu
odnoszac si¢ do poszczegdlnych smakow nadzienia ciastek. Pozwany obrat tez typowe popularnie stosowane na rynku opakowanie
dla tego typu ciastek w sensie ksztattu, w tym foremki.

Natomiast przyczyny ryzyka konfuzji konsumenckiej, co do przeciwstawionych opakowari stron sporu bierze si¢ 7 czasow
obowiqzywania licencji, a nie 7 wygladu opakowania pozwanego. Wniosek ten Sqd wyprowadzit z tego, Ze powodowie nie wykazali,

Ze ich opakowania ciastek (...) sa zwiqzane co do pochodzenia z nimi, . z (...), czy (...) (czy chociazby z (...)), a nie z (...). Przecietny

konsument, ktory jest rozsqdny i rozwazny nie kojarzy opakowari ciastek ani pochodzenia (...) z powodami (...), czy (...). Takie sq
konsekwencje korzystania przez powodow ze znakow towarowych poprzednika prawnego pozwanego, a teraz samego pozwanego -
(...) (...). Dlatego wtasnie konsument nie wybiera produktu (...) bo to sq (...), ale wybiera ten produkt dlatego, Ze jest to produkt
(...) 4. pochodzqcy od (...).

W takim kontekscie relacji gospodarczych stron w przesztosci, w ocenie Sadu nalezalo przyjaé, ze to na powodach spoczywat
obowiazek zapobiezenia powyzszej sytuacji, a w kazdym razie dotozenia nalezytej staranno$ci, aby konsument zostal nalezycie
poinformowany o zmianie prawnej w odniesieniu do produktu pt. (...).



W ocenie Sadu ryzyko konfuzji, w tym ryzyko skojarzenia zostalo wyeliminowane przez pozwanego poprzez umieszczenie na
opakowaniu oznaczenia ,,(...) (...)”. W istocie znak (...) (...) oraz element (...) obecny w paru postaciach zaréwno na opakowaniu jak
i na samym produkcie, eliminuje ryzyko konfuzji. W konsekwencji, nie mozna twierdzié, ze réznica w nazwie produktu (...) a (...)
...) (...)” - brak znaku w_(...
wzorcem przecigtnego konsumenta, konsument jest osobg uwazna, ostrozng i dobrze zorientowana, ktéra z uwaga wybiera produkty,

oraz w uzyciu znaku firmowego nieistotnymi réznicami

”. Jak wskazano powyzej, zgodnie z

a juz na pewno czyta napisy na opakowaniach produktéw, zwlaszcza jesli sa to napisy umieszczone w centralnej czgsci opakowania
widoczng czcionka.

Z chwila rozwiazania umowy licencyjnej, licencjobiorca utracit uprawnienia do korzystania z cudzego znaku i obecnie nie moze
uprawnionemu z praw ochronnych do znaku towarowego, bedacego przedmiotem licencji, ograniczy¢é swobodnego uzywania jego

oznaczenia. _Powodowie nie wykazali w sprawie, ze podjeli dziatania aby wykreowaé powigzanie oznaczenia z wlasnym

przedsiebiorstwem. Powodowie powinni zatem uwzglednia¢ konsekwencje i ryzyko gospodarcze, ze wskutek braku dziatari z ich

strony po rozwigzaniu umowy licencyjnej, (...) - bez wyraZznego komunikatu, ze pochodza od (...) czy (...) - beda przez przecigtnego
odbiorcg kojarzone z znakiem (...) (...) 1 innymi produktami oznaczonymi takim znakiem. Powodowie w sprawie nie wykazali, ze
renome wlasnego oznaczenia wypracowali bez udziatu znaku (...).

Przekonanie rynku o tym, ze (...) pochodza od (...) jest wciaz bardzo powszechne. Z racji tego, ze istnialo ono, jak przyznaja sami
powodowie, przed wprowadzeniem przez pozwanego produktu (...) do obrotu, nie mozna przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywaé w
nieuczciwosci dziatai pozwanego. Biorac pod uwage okolicznosci tej sprawy uprawniony jest wniosek, ze odpowiedzialnos¢ za taka
konfuzje ponosza powodowie. W sprawie bowiem strona powodowa nie udowodnita, ze podjeta wystarczajaca (skuteczna) akcje
informacyjng po zakoniczeniu oznaczania produktu (...) znakiem towarowym (...) (...).

(dowdd: opublikowany 11 marca 2014 r. na tamach portalu gazeta.pl materiat filmowy pt. ,,Czy kultowe (...) z (...) powinny obawia
si¢ konkurencji (...) zapowiedZ tego materiatu: wydruk ze strony internetowej www.(...), k. 7179 tom XXXIX )

Ocena dziatari pozwanego po zakoriczeniu umowy licencyjnej

Po zakoriczeniu umowy licencyjnej sposéb uzycia znaku towarowego (...) (...) przez pozwanego nie cechuje si¢ bezprawnoscia, gdyz
ozwany nie buduje zadnych powigzan z (...), ani w warstwie stownej, ani wizualnej czy znaczeniowe]. Znak towarowy ,,(...) (...)”

7 opakowania (...) jest umiejscowiony w centralnym miejscu opakowania, nie pozostawiajac watpliwosci skad pochodzi produkt.
Dlatego w ocenie Sadu w niniejszej sprawie nie zachodzi ryzyko wprowadzenia w btad co do pochodzenia produktu. Pozwany nie
nawiazat do produktu powodéw, poniewaz uzyt wtasnego znaku firmowego (...) (...) i nowej catkowicie odmiennej nazwy ,,Jedyne
od (...).

W sprawie brak bylto tez dowoddéw, ze pozwany nawigzywat do istniejacej renomy lub rozpoznawalnosci powodéw w relacji do ich
produktu. Nie budzito watpliwosci Sadu orzekajacego w sprawie, ze renoma i prestiz oznaczenia (...) (...) jest na tyle znaczaca, iz nie
byto koniecznosci, aby pozwany tak budowatl wizerunek swoich produktéw, aby te nawiazywaty do produktéw podmiotéw trzecich.

Zgtoszenie do Urzedu Patentowego stownego znaku towarowego (...) w celu uzyskania ochrony w postaci prawa ochronnego (R —
(...)), nie moze by¢ przedmiotem zarzutéw ze strony powodéw. Zgtoszenie znaku (...) nie pozostaje w zadnym zwiazku kolizyjnym ze
znakiem (...). Umowa licencyjna bowiem nie zabraniata zglaszania przez pozwanego nowych znakéw do rejestracji, w tym réwniez
w odniesieniu do towaréw typu (...).

Sad podzielit stanowisko pozwanego, Ze powodowie nie przeprowadzili prawidtowej analizy elementow odrozniajacych opakowania
(...) w rzeczywistym otoczeniu rynkowym. Wyst¢pujace na rynku (...) zawieraja opakowania opracowane w ten sam sposéb i
przy uzyciu identycznych elementéw opisowych jak opakowania powodéw. Elementy takie jak: ksztalt opakowania, gramatura,
wizerunek produktu (ciastka) na opakowaniu uwidaczniajacym produkt od strony (...), wizerunek produktu przepotowiony na poét,
wizerunek owocu nawigzujacy do odmiany smakowej produktu, informacja o smaku produktu (np. ,,pomarariczowe”, ,,0 smaku
pomaraiczowym”, ,,z galaretka pomaraiiczowa”) nie sa elementami odrézniajacymi opakowanie (...) jaffa na rynku, w tym (...) (...)

i dla przecietnego konsumenta nie beda miaty znaczenia przy dokonywaniu przez niego wyboru tego produktu. Elementy te naleza




do domeny publicznej, sg uzywane powszechnie przez producentéw ciastek (...) na rynku (...) i tworza ogdlna kategorie produktowa

ciastek (...).

(zestawienie produktéw oraz faktury zakupu przedmiotowych produktéw w Polsce k.308- 311 tom V: faktury zakupu réznego
typu (...) na terenie P. k.1411 tom XI; prezentacja pt. ,,Opakowania (...)(...)a” zal. nr 46 k.1417; wydruki ze stron internetowych
ukazujacych wizerunki opakowar (...) funkcjonujace za granicg zat. nr 47 k.1426).

W otoczeniu rynkowym jedynie nazwe (...) nalezy uzna¢ za element dominujacy i wyrézniajacy opakowanie (...) powodéw na rynku.

Jedynie zatem to warstwa stowna opakowania powodéw wykorzystujaca znak (...) jest elementem wyrdzniajacym ten produkt na
rynku. Stowo (...) umieszczone w centralnej czgsci opakowania, pisane duza, wyrdzniajaca si¢ na tle czcionka, stanowi wyrazny
komunikat dla odbiorcy o rodzaju nabywanego przez niego towaru. Konsument bowiem nie reaguje na opakowanie tzn. na jego
wyglad zbudowany z elementow opisowych, a reaguje na znak stowny (...). Znaku stownego (...) pozwany niewatpliwie nie powiela.
W tym miejscu nalezy wstepnie zaznaczy¢, ze znakéw towarowych powodéw pozwany nie narusza, bo nie ma w jego oznaczeniu
stowa (...), ani (...) a one s3 elementem dystynktywnym, pozostate elementy sa opisowe, stosowane przez wszystkich producentéw
na rynku wP. (dowdd: wizerunki opakowar (...) k.29-30, k.61-62, kopie i fotografie opakowan (...) k.340-355 zataczniki do pozwu
nr201i21),

Odnosnie koloru wystepujacego na opakowaniu, niewatpliwie zdaniem Sadu nie bedzie on réwniez stanowil elementu wyrdzniajacego
dla konsumenta dokonujacego wyrobu produktu typu (...). Podnies¢ nalezy tez, ze opakowanie (...) nie zawsze bylo opatrywane
kolorem niebieskim. Kolor na opakowaniu zmieniat si¢ w zaleznosci od pér roku, smakéw produktéw czy okazji np. Swiat.
(zestawienie wizerunkéw opakowarn k.313, tom V).

Kolor uzywany na opakowaniu produktéw powodéw nigdy nie petnit funkcji identyfikacyjnej czy odrézniajacej produkty powoddéw.
Elementem ktéry zasadniczo si¢ nie zmieniat w opakowaniach powodoéw jest jedynie napis (...) i wytacznie to oznaczenie wyréznia
produkty powodéw na rynku.

Odnosnie zarzutu powoddéw dotyczacego znakowania ciastek pozwanego oznaczeniem (...) (...), wskazaé nalezy, iz tzw. imprintowanie
ciastek nie jest objete prawami wytacznymi i kazdy podmiot moze oznaczaé produkty przez niego produkowane swoim wiasnym
znakiem towarowym. W sprawie nie zostalo zakwestionowane, ze produkty (...), a w szczegdlnosci czekolady sa sygnowane
charakterystycznym znakiem (...) (...), od lat (...) XIX wieku (zeznania §wiadka F. P.). Co wigcej, powodom nie przystuguje w zadnym
wypadku pierwszenstwo w imprintowaniu swoich produktéw — (...) (zdjecia produktéw pozwanego z uwidocznionym imprintem
(zal. nr 50, k.1487-1492, tom XI).

Brak byto podstaw aby uznaé, ze produkt pozwanego (...) stanowig niedozwolong imitacj¢ (...). Podsumowujac powyzsze rozwazania
nalezato stwierdzié, ze pozwany zastosowat elementy powszechnie dostgpne i stosowane na rynku w zakresie produkcji i wzornictwa
opakowan, mianowicie:

a) kolorystyka opakowania pozwanego i grafika opakowania jest wyrazem konsekwencji w uzywaniu koloru granatowego w
odniesieniu do produktéw pozwanego oraz jest wyrazem ogolnej tendencji panujacej w odniesieniu do opakowar (...) na rynku (...).
Podobnie umieszczenie na opakowaniu wizerunku pomarariczy czy wizerunku innego owocu (w zaleznosci od smaku nadzienia (...))
jest oczywistym zabiegiem majacym na celu wskazanie, ze produkt cechuje si¢ okreslonym w sposéb obrazowy smakiem. To samo
dotyczy tzw. deskryptoréw opisu np. ,,pomarainczowe”; ,wisniowe”, ,.jagodowe”.

b) co do formy opakowania - kazdy producent ciastek (...)a na rynku (...) stosuje prostokatne opakowanie dla tych ciastek, ktére otacza
prostokatna tacke, co jest spowodowane ksztattem ciastek, a takze tym, aby ciastka mozna byto odpowiednio utozy w opakowaniu
bez obawy o ich zniszczenie.

¢) konstrukcja zamknigcia opakowania nie jest chroniona prawami wytacznymi powoddéw.

d) gramatura opakowania pozwanego odpowiada standardowemu wymiarowi ciastka, (...) cake ma w Polsce - rozmiar 54 mm,
rozmiar ciastek pozwanego ma okoto 55 mm (zeznania swiadkéw K. C. oraz E. K.).



Niezaleznie od wskazania elementéw powszechnie dostgpnych i stosowanych na rynku opakowanie (...) zostatlo opracowane przez
pozwanego z uwzglednieniem elementow, ktdre wiaczaja opakowanie w rodzing opakowan (...) (...). Przesadzaja o tym:

a) uzycie koloru granatowego na opakowaniu, co jest podyktowane konsekwentnym stosowaniem tego koloru od wielu lat w
odniesieniu do niemal wszystkich produktéw pozwanego;

b) umieszczenie znaku ,,(...) (...)” w centralnej czgsci oznaczenia a ponizej tego znaku nazwy produktu oraz wskazania smaku
(opakowania wafli, (...) fotografie k.317 1 318 tom V);

¢) nazwa (...) stanowi zarejestrowany znak towarowy pozwanego (wydruk ze strony internetowej pozwanego zawierajacej informacje
o czekoladzie (...) oraz wydruk z bazy (...) zal. nr 52 k.1498-1505, opakowania pozwanego k.1505-1513 tom XI);

d) umieszczenie imprintu (...) (...), czyli inaczej oznaczenia ,,(...) (...)” na spodzie produktu pozwanego wystepuje w odniesieniu do
niemal kazdego jego produktu od niemal poczatku jego istnienia.

W kontekscie powyiszego podsumowac nalezy, Ze w niniejszej sprawie nie zostaly spetnione przestanki zastosowania przepisow
u.z.n.k. powotanych przez powodow.

Zgodnie z art. 3 ust.1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest dziatanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli
zagraza lub narusza interes innego przedsigbiorcy lub klienta. Przepis ten ustanawia ogélng zasade odpowiedzialnosci deliktowej, w

oparciu o konstrukcje klauzuli generalnej, zastosowanie art.3 ust.1 u.z.n.k. wymaga sformutowania przestanek nienazwanego czynu
nieuczciwej konkurencji, a nastepnie udowodnienia, ze zachowanie przedsiebiorcy w konkretnych okolicznosciach podpada pod tak

okreSlone znamiona.

Konkurencyjne sa wytacznie dziatania zewngetrzne, adresowane do innych uczestnikéw wymiany rynkowej, majace na celu zdobycie
klientéw dla oferowanych przez nich towaréw przez zwigkszenie wiasnej efektywnosci gospodarczej badZ ostabienie cudze;.
Zagrozenie intereséw musi mie¢ charakter bezposredni i realny. Musza one by¢ zdolne wywiera¢ wplyw na innych przedsigbiorc6w-
konkurentéw (albo na konsumentéw), niekorzystnie oddziatywaé na ich sytuacje, naruszajac ich interesy gospodarcze. Decyduje
o tym spos6b, w jaki dziatanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatéw. Obowigzek wskazania i udowodnienia
naruszenia lub zagrozenia jego intereséw gospodarczych, a takze winy naruszyciela obciaza wystepujacego z zarzutem nieuczciwej
konkurencji.

Naruszenie prawa odnosi si¢ do bezwzglednie obowiazujacych przepiséw, w szczegdlnosci u.z.n.k., przepiséw o przeciwdziataniu
praktykom monopolistycznym, o ochronie débr osobistych, prawa wtasnosci, praw autorskich, ochrony konsumentéw, kodeksu
karnego. Dobre obyczaje rozumieé nalezy podobnie do zasad wspéizycia spotecznego, jako normy moralne i zwyczajowe stosowane
w dziatalno$ci gospodarczej. O tym, czy dane dzialanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje caloksztatt okolicznosci,
a zwlaszcza cel, uzyte srodki i konsekwencje przedsigbranych dziatai. Czyn sprzeczny z prawem moze, ale nie musi by zarazem
sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyz zalezy to od charakteru naruszonych norm (tak trafnie M. Kepiriski Problemy ogélne nowe;j
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1).

Zastosowanie art. 3 ust.1 u.z.n.k. wykluczone jest réwniez ze wzgledu na brak bezprawnosci lub sprzecznosci z dobrymi obyczajami w
zachowaniu pozwanego. Pojecie dobrych obyczajéw odczytuje si¢ najczgsciej w ujgciu ekonomiczno-funkcjonalnym, przywiazujacym
wage nie do przestrzegania dobrych obyczajow w ogéle lecz do zachowania przedsigbiorcéw w dziatalnosci gospodarczej,
odchodzac od dokonywania oceny z punktu widzenia ogélnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowito poczucie
godnosci ogétu ludzi myslacych sprawiedliwie i stusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w
dziatalnosci gospodarczej (tak trafnie uzasadnienie wyroku Sadu Najwyzszego z 26/09/2002 r. III CKN 213/01 OSNC 2003/12/169).
Sprzeczno$¢ z dobrymi obyczajami, jako klauzula generalna, podlega ocenie sadu z punktu widzenia treSci, motywéw i celu
dziatania konkurencyjnego. Obiektywnie niezgodne z dobrymi obyczajami sa dziatania (lub zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami
uznanymi przez dang spoteczno$é, obowiazujacymi w okreslonym srodowisku. Zgodnie ze stanowiskiem Sadu Najwyzszego, dobrym
obyczajem jest niepodszywanie si¢ pod firmeg i renome konkurencyjnego przedsigbiorstwa i niewykorzystywanie cudzych osiagnigé



w wypromowaniu nowego produktu dla zaistnienia w Swiadomosci konsumentéw ze swoim, rodzajowo tozsamym, wyrobem bez
ponoszenia w tym celu wlasnych wysitkéw i nakladéw finansowych (V CSK 311/06).

Powszechnie przyjmuje si¢, ze przepis art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi podstawe ochrony renomowanych oznaczen odrézniajacych (m.in.
wyrok Sadu Najwyzszego z 20/10/2005 r., V CK 154/05). Sprzeczne z dobrymi obyczajami jest bowiem wykorzystanie efektéw

cudzej pracy (pasozytnictwo), a w szczegdlnosci wykorzystanie wypracowanej przez konkurenta szczegdlnej pozycji rynkowej jego
oznaczen odrézniajacych (tj. ich renomy). Taka interpretacja art. 3 ust. 1 wynika m.in. z wyroku Sadu Najwyzszego z 2/01/2007
r. (V CSK 311/06), zgodnie z ktérym, dobrym obyczajem kupieckim jest nie tylko niepodszywanie si¢ pod firme¢ i renome
konkurencyjnego przedsigbiorstwa, lecz takze niewykorzystywanie cudzych osiagnig¢ w wypromowaniu nowego produktu dla
zaistnienia w §wiadomosci konsumentéw ze swoim, rodzajowo tozsamym, wyrobem bez ponoszenia w tym celu wlasnych wysitkéw i
naktadéw finansowych. Taki obyczaj wywodzi si¢ z zakorzenionej w (...) spoleczefistwie, i w kazdym razie zastugujacej na aprobatg,
normy moralnej, zgodnie z ktéra nikt nie powinien czerpa¢ nieuzasadnionych korzysci z cudzej pracy (por. takze wyrok Sadu
Najwyzszego 23/10/2008 1., V CSK 109/08). Czynem nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 jest wigc wykorzystanie renomy cudzego
oznaczenia, ktére prowadzi do rozwodnienia znaku towarowego, utraty zdolnosci odrézniajacej a w konsekwencji sity atrakcyjnej, a
takze w dalszej kolejnosci wartosci handlowej (wyrok Sadu Najwyzszego z 14/10/2009 r., V CSK 102/09).

Renoma oznaczenia ,,(...) (...)” wyklucza mozliwos¢ popetnienia przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji wskazanego w
art. 3 u.z.n.k. Nie mozna sobie bowiem wyobrazi¢ sytuacji aby renomowany znak mial Zzerowac na renomie innego oznaczenia. W
sprawie brak byto dowod6éw na naruszenie przez pozwanego renomy (...), poza stwierdzeniem powodéw, ze (...) korzystaja z renomy
(...). Produkt (...) wciaz korzysta z zakodowanego w §wiadomosci konsumentéw wrazenia, ze (...) ,pochodza od (...)”. Jak ustalono
powyzej przez ponad 30 lat pochodzenie (...) byto powigzane z (...), a to w sprawie stanowito okolicznosci bezsporne.

Oceniajac koncepcje cech produktu opisang przez powodéw jako ich wtasna, nalezy stwierdzi¢, ze powodowie nie wykazali
takze w sprawie aby elementy opakowania ich produktu cechowaly si¢ nowoscia czy oryginalnoscia zastugujaca na ochrone przed
wykorzystaniem go przez innego uczestnika rynku. Powodowie nie wykazali takze, aby pozwany wykorzystat pomyst lub koncepcje
powodéw dotyczaca produktu — (...) oraz opakowania przy tworzeniu wtasnego produktu i opakowania. Po pierwsze, stopief
ogdlnosci zarzutu stworzenia przez pozwanego fantazyjnego opakowania o atrakcyjnej szacie graficznej uniemozliwial merytoryczna
polemike. Po drugie, (...) dostgpne sa w obrocie od 1927 r. i nie sg chronione zadnymi prawami wytacznymi, dlatego zarzut stworzenia
ciastka o charakterystycznym ksztalcie z czekoladowym wierzchem ale tylko po jednej stronie, byt chybiony. Po trzecie, stosowanie
imprintu nie jest pomystem powodéw, pozwany w tym zakresie o wiele wczesniej oznaczal w ten sposéb swoje produkty, co
potwierdzity zeznania powotanych powyzej §wiadkéw. Nastepnie nalezy podniesé, ze powodowie nie obalili twierdzen pozwanego,
7e wybor okreslonej gramatury produktu to wypadkowa wielu innych czynnikéw takich jak: intensywno$¢ smaku, ilos¢ czekolady,
ilos¢ galaretki, mozliwosci okreslonej linii produkcyjnej, wielko$¢ opakowania, ilo$¢ (...) w danym opakowaniu. Powodowie nie
udowodnili, ze na ich pomyst biznesowy sktadat si¢ doktadnie taki rozmiar ciastka. Ponadto, (...) od zawsze wystgpuja w wielu
odmianach smakowych, z czego podstawowa odmiana jest smak pomaraficzowy. Brak jest zatem podstaw aby uznaé, ze jest to
pomyst powodéw. Kolor tacki zawierajacej ciastka jak i jego ksztalt nie jest chroniony zadnymi prawami wylacznymi i stanowi
typowa tacke dla tego typu produktu (bgdaca po prostu ochrona przed deformacja).

Pozwany zdotal w sprawie udowodnié, ze opracowat sw6j nowy produkt w oparciu o wszystkie charakterystyczne elementy
przystugujacej jego przedsigbiorstwu goodwiil, tj. znak towarowy ,,(...)(...) ktéry wystepuje na kazdym produkcie sygnowanym przez
pozwanego; kolor granatowy wystepujacy zasadniczo w kazdym produkcie zawierajacym czekolade; wskazéwke dla odbiorcy, ze
produkt zawiera oryginalng czekoladg (...), takze imprint na produkcie. Druga grupg elementéw jaka wykorzystat pozwany przy
konstruowaniu opakowania to elementy powszechnie dostgpne i stosowane przez wszystkich producentéw na rynku (...) tj.: ksztatt
ciastka, wizerunek produktu na opakowaniu, wizerunek owocu, opis smaku — te elementy nalezy zaliczy do elementéw nalezacych
do domeny publiczne;.

Pozwany w sprawie wykazat, ze:

a) wprowadzenie przez niego produktéw w postaci (...) byto dozwolone juz wobec brzmienia umowy licencyjnej taczacej go z
powodami; tym bardziej zatem byto dozwolone po jej zakoriczeniu;



b) ciastka (...) sa produktem znanym od 1927 r. i powszechnie produkowanym przez réznych producentéw na calym swiecie. (...)
nie s3 objete zadnymi prawami wylacznymi w tym szczegdlnosci ich ksztatt, sktad (3 warstwy) lub rozmiar nie jest chroniony na
rzecz zadnego podmiotu;

¢) pozwany opracowal opakowanie, ktére zawiera elementy opisowe uzywane swobodnie na rynku (...) w Polsce przez wszystkich
uczestnikow takie jak: wizerunek produktu, wizerunek produktu przetamanego na pél, wizerunek owocu okreslajacego smak, opis
smaku, kolor granatowy stosowany przez innych producentéw (...).

d) pozwany réwnoczes$nie opracowal wizerunek swojego produktu w sposéb oryginalny, wykorzystujac m.in. firmowy granatowy
kolor stosowany przez pozwanego w odniesieniu do wszystkich jego produktéw, znak towarowy (...) (...) oraz charakterystyczny
uktad graficzno-kompozycyjny stosowany w opakowaniach innych produktéw.

Strona powodowa nie wykazata aby pozwany naruszyt dyspozycje klauzuli generalnej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W szczegdlnosci niezasadne okazaly zarzuty naruszenia dobrych obyczajow w zakresie zarzutu nasladownictwa, ktérego pojecia i
granic w odniesieniu do (...) (...)s powodowie nawet nie okreslili.

Powodowie nie wykazali tez zagrozenia naruszenia lub naruszenia ich interesu w zwiazku z dziatalnoscia pozwanego, nie wykazali
przede wszystkim bowiem nieuczciwych konkurencyjnych dziataii pozwanego.

Jednoczesnie powodowie nie wykazali, ze podjeli jakiekolwiek dziatania w okresie obowiazywania umowy licencyjnej w czasie
uzywania oznaczenia ,,(...) (...) ktére mogtyby zapobiec swoistej degeneracji oznaczenia (...).

Sad podziela powszechnie przyjety w doktrynie i orzecznictwie poglad, iz przepis art. 3 w ust. 1 w sposéb ogdlny okresla czyn
nieuczciwe]j konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przyktadowo niektére czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktére
nalezy wyktada¢ tak, ze ogélne okreslenie i przepisy czyn nieuczciwej konkurencji uszczegblawiajace pozostaja w nastegpujacych
relacjach:

1.

wymienione w ustawie czyny nie tworza zamknigtego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne mozna uznaé takze dziatanie
niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko spetnia ono przestanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,

2.

wymagania okreslone w definicji art. 3 ust. 1 odnosza si¢ do czyndw wymienionych w art. 5-17, a klauzula generalna petni

funkcje korygujaca w stosunku do przepiséw szczegdlnych. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spetnia przestanki z art. 5-17,
w_rzeczywistosci jednak dziatanie nie wykazuje ktérego§ ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawnosci, sprzecznosci z dobrymi

uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest mozliwe.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towaréw lub ustug albo jego
brak, ktére moze wprowadzi¢ klientéw w btad 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. Czynem nieuczciwej konkurencji jest réwniez wprowadzenie do obrotu towaréw w opakowaniu mogacym
wywota¢ skutki okreslone w ust. 1, chyba ze zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione wzgledami technicznymi (ust. 2).
Dla oceny sprzecznosci dziatania pozwanego z regutami uczciwej konkurencji na gruncie tego przepisu nalezy stosowa¢ odpowiednio
zasady wypracowane w prawie znakéw towarowych.

Ugruntowany od lat poglad wypracowany przez orzecznictwo europejskie okreslajacy wytyczne wedtug ktérych nalezy oceniaé
podobienistwo znakéw towarowych stanowi, ze: ,catoSciowa ocena podobienstwa przedmiotowych znakéw na plaszczyznie
wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej musi by¢ oparta na calo$ciowym oddziatywaniu tych znakéw, przy uwzglednieniu, w
szczegdlnosci, ich odrézniajacych i dominujacych elementéw”™ (wyrok TS z 11.11.1997 r. sprawa C-251/05 Sabel BV v./ Puma AG
Rudolf Dassier Sport).



Powodowie nie dokonali zadnej analizy podobienstwa oznaczen, do ktérych miatby byé zastosowany art. 10 u.z.n.k. Powodowie

nie wskazali réwniez jakiego doktadnie oznaczenia powodéw dotycza ich roszczenia oparte na ustawie o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. W tresci fragmentu pozwu dotyczacego tego przepisu powodowie postuguja sie zwrotem ,,opakowanie (...)”

W tym zakresie Sad odnosit si¢ do oznaczenia powodéw w postaci opakowania (...) wskazanego w pkt 3.2 pozwu oraz oznaczenia
stosowanego przez pozwanego (k.31). Powodowie w zaden sposéb nie wykazali, ze opakowanie (...) jako catos¢ jest fantazyjne i
oryginalne, a przede wszystkim, Ze to opakowanie nabyto wtasng, niezalezng od nazwy produktu czy stownego znaku towarowego,
zdolnos¢ odrézniajaca i site przyciagania klientéw. Brak jest podstaw takze aby dowody przediozone przez powodéw na okoliczno$é
renomy znaku towarowego (...) traktowac jako dowody na renome oznaczenia — wygladu opakowania (...). Znak stowny a wyglad
opakowania stosowanego w obrocie sg to niezalezne od siebie dobra, a ewentualna renoma oznaczenia stownego nie przeklada sie

automatycznie na renome opakowania stosujacego ten znak.

Sad w catosci podzielit takze wnioski ptynace z analizy przeprowadzonej w tym przedmiocie przez pozwanego, zawartej w
odpowiedzi na pozew (k.336-340). Stanowisko pozwanego jest prawidlowe i wyczerpujace. W tym miejscu nalezy powtorzyé, ze:

a) elementem dominujacym i odrézniajacym opakowanie powoddéw jest napis (...). Wynika to przede wszystkim faktu, ze napis (...)
jest umiejscowiony w centralnej czesci opakowania oraz pisany sa duza, dominujaca nad reszta oznaczenia, czcionka. Powodowie
wykazali, ze oznaczenie (...) posiada przymiot renomy i to wlasnie oznaczenie bedzie w pierwszej kolejnosci przyciaga¢ odbiorcé6w
(a nie inne elementy opakowania, ktore sq opisowe i wspolne dla wszystkich opakowari innych producentow (...) (...)a na rynku
(...)). Wynika to z samej istoty znaku towarowego renomowanego: taki znak realizuje czysta funkcj¢ przyciagania klienteli i nie ulega
watpliwosci, ze to on jest postrzegany przez odbiorcéw jako pierwszy w ztozonym oznaczeniu stowno — graficznym. Niemozliwe, w

konsekwencji nieprawdziwe jest zatem jednoczesne twierdzenie powoddw, ze (...) sa znakiem renomowanym oraz ze opakowanie

jako cato$¢ jest oznaczeniem przyciagajacym klientéw. W takim bowiem przypadku powodowie musieliby wykaza¢ renome catego

opakowania swojego produktu oraz poszczegdlnych jego elementéw, aby méc zgodzié si¢ z argumentem, ze w calym opakowaniu
nie ma odrézniajacego elementu, a wszystkie elementy opakowania sa ,,réwnie silne”. Oczywistym byto w sprawie, ze powodowie
takiego dowodu nie zaoferowali.

Twierdzenie powoddéw, ze odbiorca Kieruje sie wizerunkiem catego opakowania rozpoznajac ich produkty, jest tak naprawde

zaprzeczeniem przez samych powoddw istnienia renomy dla oznaczenia stownego (...).

b) odrézniajace i dominujace elementy w opakowaniu produktu pozwanego to znak ,,(...) (...)” umiejscowiony w centralnej czgsci
opakowania, pisany duza, znang wszystkim czcionka. Znak ten stanowi element odrézniajacy i dominujacy w oznaczeniu pozwanego.
Renoma oznaczenia ,,(...) (...)” powoduje, Ze percepcja klienta zatrzyma si¢ wytacznie na tym oznaczeniu, a w konsekwencji nie
znajdzie skojarzenia z jakimkolwiek innym znakiem;

¢) niewatpliwie brak jest podobienistwa oznaczen w warstwie fonetycznej i znaczeniowej. Oznaczenie powodow ,(...) pomaraficzowe”
nalezy przeciwstawi¢ oznaczeniu pozwanego ,,(...) (...) od (...), (...), pomaraficzcowe”. Stowo ,,pomaraficzowe” nalezy uznaé za
oznaczenie opisowe wskazujace smak produktu, a przez to pozbawione jakiejkolwiek zdolnosci odrézniajace;.

d) podobiefistwo oznaczeii w warstwie wizualnej oznaczei wynika z zastosowania zaréwno przez powodéw jak i pozwanego
elementéw opisowych w postaci wizerunku ciastka, przepotowionego ciastka, owocu oraz koloru pomarariczowego jako wskazania
smaku produktu. Biorgc pod uwage, co juz wielokrotnie podkreslano, ze te elementy sa wykorzystywane przez wszystkich
producentdéw (...), to ich znaczenie w danych oznaczeniu powinno by¢ zmarginalizowane. W zwiazku z tym, kluczowa rolg w ogélnym
wrazeniu wywieranym przez oznaczenia powodow wywieraja nazwy ich produktéw. Zgodnie ze stanowiskiem Sadu Apelacyjnego
w Krakowie, sama kolorystyka i niektére rozwigzania graficzne nie maja charakteru decydujacego i nie sa wystarczajace do przyjecia
podobienstw. Opakowanie towaru nalezy bowiem oceniac jako catos¢, gdyz cate opakowanie jest wizualnie postrzegane przez klienta
dokonujacego zakupu. Nie mozna wprawdzie wykluczy¢, ze jeden z elementéw opakowania bedzie mial tak dominujace znaczenie,
7e pozostate elementy straca na znaczeniu i nie beda dostrzegane, a odbiorca kierowac si¢ bedzie tym jednym podobnym elementem,
jednakze przy dokonywaniu oceny nalezy bra¢ pod uwage konkretng sytuacje (wyrok z dnia 30 wrze$nia 2008 r., I ACa 720/08).



Trafnie wywodzil pozwany, ze w niniejszym stanie faktycznym, konsument bedzie si¢ kierowat oznaczeniem (...) lub ,.(...) (...)”
przy rozpoznawaniu produktéw w obrocie. Zaréwno stowo (...) jak i ,,(...) (...)” oraz (...) zostaly umiejscowione w centralnym
punkcie oznaczenia, pisane s3 gruba, widoczna, stylizowana czcionka. (...) oraz ,(...) (...)” to oznaczenia renomowane oraz
powszechnie znane. W konsekwencji oznaczenia po pierwsze maja silna zdolnos¢ odrézniajaca tj. odrdézniaja cate ztozone oznaczenie
stowno — graficzne, a po drugie oprécz funkeji odrézniajacej petnig funkcje reklamowa oraz gwarancyjng przyciagaja klientele,
gwarantujac wysoka jako$ produktu. Pozostale elementy oznaczenia, co juz wielokrotnie podkreslal Sad - takie jak wizerunek
ciastka, przepotowione ciastko, wizerunek owocu, czy wykorzystanie koloru odpowiadajacemu smakowi produktu - sa swobodnie i
powszechnie wykorzystywane przez innych producentéw (...).

Zatem w $wietle przedstawionego powyzej poréwnania opakowar produktéw powoddéw i pozwanego dokonywanego w warunkach
rynkowych ryzyko wprowadzenie przecigtnego klienta w btad w rozumieniu art. 10 u.z.n.k. jest wykluczone. Przede wszystkim

opakowanie powoddw jest rozpoznawalne na rynku ze wzgledu na uzytg w nich warstwe stowna tj. (...).

Biorac pod uwage powotany powyzej model przecigtnego odbiorcy rowniez nalezy wskazaé, ze w analizowanej sytuacji nie istnieje
ryzyko wprowadzenia go w blad. Polski klient jest bowiem juz bardzo czgsto klientem rozwaznym, rozsadnym (ocena potwierdzona
takze w stanowisku Sadu Apelacyjnego w Krakowie, wyrazonym w wyroku z dnia 30.01.2007 r.; sygn. I ACa 1714/06). Konsumenta
jest takze osoba dobrze zorientowana, ktéra z uwaga wybiera produkty i na pewno czyta widoczne napisy na opakowaniach, zwtaszcza
oznaczone duza czcionka. Nalezy zatozy¢, ze jesli na opakowaniu znajduje si¢ czytelne, wyrazne oznaczenie produktu i producenta

klient zapozna si¢ z tymi informacjami, a co najmniej ma mozliwo$¢ zapoznania si¢ z nimi i nie mozna uznaé, ze nawet pomimo
czesSciowego zewnetrznego podobienistwa towaréw zostal wprowadzony w btad.

Swiadomy konsument skojarzy (...) z (...), a to dlatego, ze na skutek umowy licencyjnej utrwalony w jego swiadomosci zostat przekaz,
7e (...) sa od (...)”. W konsekwencji zarzut naruszenia art. 10 u.z.n.k. okazat si¢ chybiony — w analizowanym stanie faktycznym
nie dochodzi do sytuacji w ktérej konsument wybierajac produkt (...) jest przekonany, ze wybiera (...). Produkt pozwanego nie

wprowadza zatem konsumentéw w btad co do istotnych cech produktu, w tym najwazniejszej kwestii — pochodzenia produktu od

okreslonego producenta. Konsument si¢ nie pomyli w takim sensie, ze nie kupi produktu (...) myslac, ze to wybierajac produkt

biszkoptowe ciastka (...) konsument jest przekonany, ze wybiera produkt (...) tj. pochodzacy od (...). Konsument wie skad pochodzi

produkt (...) bo ma na froncie opakowania znak ..(...) (...)".

W ocenie Sadu nie sa zasadne réwniez zarzuty niedozwolonego nasladownictwa opisanego w przepisie art. 13 ust. 1 u.z.n.k.
Zgodnie z tym przepisem, czynem nieuczciwej konkurencji jest nasladowanie gotowego produktu, polegajace na tym, ze za pomoca
technicznych Srodkéw reprodukcji jest kopiowana zewnetrzna postaé¢ produktu, jezeli moze wprowadzi¢ klientéw w btad co do
tozsamosci producenta lub produktu. W doktrynie wskazuje sig, ze chodzi o doktadne, wierne kopiowanie zewngtrzne postaci
produktu, a wigc o odtworzenie w identyczne formie wyrazu, gdyz do tego prowadzi skorzystanie z technicznych srodkéw
reprodukcji. Do takich srodkéw zalicza si¢ np. sporzadzanie odlewu formy, kalkowanie deseni itp. (zob. M. PoZniak — Niedzielska,
S. Sottysiriski [w] komentarz do ustawy u.z.n.k. pod red. J. Szwaji, Warszawa 1994 r.).

Samo nasladownictwo nie jest zabronione, jezeli nie stwarza ryzyka wprowadzenia klientéw w btad co do tozsamosci producenta
lub produktu. Bezwzgledny zakaz nasladownictwa produktéw wytwarzanych przez innego przedsigbiorce prowadzitby do powstania
nieograniczonego zadnym terminem - monopolu eksploatacji okreslonego rozwiazania technicznego i uniemozliwiatby lub
co najmniej utrudnial wchodzenie na rynek innym przedsigbiorcom, prowadzacym podobna dziatalnos¢. Pozostawatoby to
w sprzeczno$ci z porzadkiem prawnym opartym na zasadzie wolnosci gospodarczej i regutach uczciwej konkurencji. Samo
nasladownictwo produktéw innego przedsigbiorcy, nie korzystajacego ze szczegdlnej ochrony jego praw wylacznych, nie jest
rzeczne z regutami konkurencji i nie uzasadnia przyjecia istnienia czynu nieuczciwej konkurencji (tak Sad Najwyzszy w wyroku
z 11/08/2004 r. IT CK 487/03)

Nie mozna méwi¢ o mozliwosci wprowadzenia w btad co do tozsamosci samego produktu jak i producenta wtedy gdy konkurujacy
produkt jest wyraZnie i trwale oznaczony nazwa i znakiem towarowym producenta. Na takim stanowisku stanat Sad Apelacyjny w
Katowicach (wyrok z 26.10.2007 r., sygn. V ACa 469/07). Sad Najwyzszy uznal wreszcie, ze wyczerpujace i wyrazne oznaczenie
producenta na opakowaniu towaru oraz umieszczenie znaku towarowego bezposrednio na produkcie wprowadzanym do obrotu
wylacza mozliwo$¢ wywotania btedu zaréwno co do tozsamosci producenta jak i produktu (wyrok z dnia 11 lipca 2002 r., I CKN



1319/2000). Poglad ten zostal w orzecznictwie zaakceptowany (por. wyrok SN z dnia 14.11.2008, V CSK 162/2008). W stanie

”

faktycznym tejj sprawy wyrazne oznaczenie opakowania jak i samego produktu (...) znakiem firmowy producenta est

niewatpliwe.

Zgodnie z powolanym powyzej wzorcem przecigtnego konsumenta, ktdry jest osoba uwazna, ostrozna i dobrze zorientowana, i ktéra z
uwaga wybiera produkty - ze wzgledéw wymienionych powyzej, to nazwa produktu jak réwniez w przypadku oznaczenia pozwanego
znak towarowy ,,(...) (...)” wskazujacy na pochodzenie, odréznia towar pozwanego na rynku, a jednoczes$nie przyciaga klientow.

Doda¢ takze nalezy, ze przepis art. 13 u.z.n.k. ma na celu ochrong konsumenta, ktéry jesli ma kupi¢ falsyfikat — powinien by¢ o
tym wyraznie poinformowany. W niniejszym stanie faktycznym nie mamy do czynienia z relacja oryginat — falsyfikat. Bezspornym
w sprawie bylo, ze powodowie i pozwany to bezposredni konkurenci na rynku stodyczy i innych wyrobéw cukierniczych. Ich
wspolng ideg jest oferowanie renomowanych produktéw o wysokiej jakosci i rownie renomowanych znaku towarowym. Powodowie
przyznali renom¢ znakowi ,,(...) (...)”. Zdaniem Sadu nie moze by¢ zatem mowy, aby dyspozycja art. 13 ust. 1 u.z.n.k. obja¢ wyglad
opakowania produktu renomowanego producenta, zawierajacy renomowany znak towarowy i skonstruowany w oparciu o elementy
charakterystyczne dla calej gamy produktowej pozwanego oraz o elementy swobodnie wykorzystywane przez wszystkich uczestnikow
rynku. Powodowie, jak juz wskazano, w zaden sposéb nie wykazali naruszenia przez pozwanego renomy (...).

Podsumowujac rozwazania w przedmiocie roszczei opartych o ustawe o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, podkresli¢ nalezy,
ze ryzyko ponowienia dziatai stanowiacych czyn nieuczciwej konkurencji w przysztosci musi by¢ realne, a nie tylko hipotetyczne
w_chwili orzekania (wyrok Sadu Apelacyjnego w Bialymstoku z dnia 31 paZdziernika 2006 r., I ACa 504/06, Lex nr 516508).

Dodatkowo zatem Sad w tej sprawie musial uwzglednié, ze pozwany od czasu zakazu ustanowionego na podstawie zabezpieczenia,
ma nowe opakowanie. Zaprzestal uzywania pierwszych opakowan. W okolicznosciach tej sprawy Sad ma podstaw aby stwierdzi¢, ze

pozwany w przysztosci wréci do stosowania poprzednich opakowar, o wygladzie sprzed daty postanowienia o zabezpieczeniu.
USTAWA - PRAWO WEASNOSCI PRZEMYSEOWE]

Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym uzywaniu w
obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do
jakichkolwiek towaréw, jezeli takie uzywanie moze przynies¢ uzywajacemu nienalezng korzysc¢ lub by¢ szkodliwe dla odrézniajacego
charakteru badZ renomy znaku wczesniejszego.

Renomowane znaki towarowe jest to wyodrgbniona kategoria znakéw towarowych, ktére w szczegdlny sposéb oddziatuja na
klientéw. Wprawdzie ani dyrektywy unijne, ani ustawodawstwa krajowe (w tym polskie) nie zawieraja definicji legalnej znaku
renomowanego, ale przyjmuje sig, ze jest to znak, ktéry petni funkcje szczegélnego przyciagania klienteli.

Prawo znakéw towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezaktdconej konkurencji, ktérego wprowadzenie i zachowanie jest
jednym z celéw TWE. W systemie tym przedsigbiorstwa powinny mie¢ mozliwos¢ przyciagania do siebie klienteli dzieki wysokiej
jakosci ich towaréw lub ustug, co jest uzaleznione od istnienia oznaczefi odrdézniajacych pozwalajacych na ich zidentyfikowanie (tak
wyroki Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci [obecnie Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej - ,,I'S”] z 17/10/1990 r. w
sprawie C-10/89 HAG, z4/10/2001 r. w sprawie C-517/99 Merz&Krell i z 12/11/2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenat Football Club).

Termin ,,renomowany znak towarowy” tradycyjnie okresla znak, ktdry przekazuje odbiorcom pozytywne informacje o cechach
towaru lub ustugi oznaczonych jak i o samym znaku. Trybunat Sprawiedliwosci w wyroku Chevy ustalit jednolite pojecie znaku
towarowego renomowanego jako znaku znanego wsrdd znaczacej czeSci odbiorcéw towaréw pod tym znakiem na znaczacym
terytorium tego panistwa. Jak stwierdzono w wyroku: ,,w rzeczywistosci tylko w przypadku wystarczajacej znajomosci tego znaku
odbiorcy, skonfrontowani z pézniejszym znakiem, moga skojarzy¢ obydwa znaki, nawet wéwczas, gdy sa one uzywane dla towar6w
niepodobnych (...)”. (ETS z 14.09.1999 C-375/97). W konsekwencji, w doktrynie podkresla sig, ze w ustaleniu wskazanego stopnia
znajomosci znaku renomowanego w pierwszym rzedzie istotne jest zdefiniowanie krggu relewantnych odbiorcéw, tj. odbiorcéw,
ktérych znak dotyczy (np. handlowcéw w szczegdlnej branzy (tak trafnie: E.Wojcieszko — Gluszko [w:] System Prawa prywatnego,
tom 14b, prawo wtasnosci przemystowej pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012). W kazdym jednak przypadku odbiorca jest osoba
uwazng, rozsadna i wtasciwie poinformowang (np. wyrok ETS z 22.06.1999, C-342/97).



Niewatpliwie krag odbiorcéw, ktéry nalezy wzia¢ pod uwagg oceniajac renome znaku towarowego ,,(...) (...) to ogét konsumentéw —
nabywcow produktéw spozywczych. Nie budzito watpliwosci Sadu, ze produkty pozwanego nie sa produktami wyspecjalizowanymi
lub dostgpnymi w specyficznych tafdcuchach dystrybucji (np. poprzez przedstawicieli handlowych lub jak w przypadku lekéw
na recepte — za posrednictwem farmaceuty). Towary oznaczane znakiem towarowym ,,(...) (...)” to towary nabywane masowo,
codziennie, powszechnie dostgpne w szerokiej dystrybucji na terenie calej (...) W konsekwencji, krag odbiorcéw wtasciwy do oceny
renomy znaku towarowego ,,(...) (...)” jest bardzo szeroki — obejmuje wtasciwie og6t konsumentow.

Oceniajac wymagany stopiefi znajomosci renomowanego znaku wsréd wlasciwych odbiorcéw, nalezy wziaé pod uwage wszystkie
istotne okolicznos$ci stanu faktycznego, w tym m.in. udziat znaku towarowego w rynku, intensywno$¢ uzywania, zasieg geograficzny
1 okres uzywania znaku a takze wielko$¢ inwestycji poniesionych przez przedsigbiorstwo w zwigzku z jego promocja (wyrok ETS
2 14.09.1999 1., C-375/97).

Pozwany wykazal wszystkie ww. okolicznosci, w szczegdlnosci nalezy wskaza¢ na materiaty dotyczace sponsoringu (...) 2012
(dowody powotane jako zataczniki do odpowiedzi na pozew nr od 10 do 14) oraz materialy dotyczace portfolio produktéw
pozwanego, reklamy i promocji produktéw pozwanego (dowody powotane jako zataczniki nr 18 do 25 odpowiedzi na pozew).

Znak towarowy ,,(...) (...)” jest znany wsréd znaczacej czegsci odbiorcéw towaréw, ktérych znak ten dotyczy, a takze kojarzony jest
przez tych odbiorcéw z calym portfolio stodyczy oraz posiada ogromna renom¢ wsrdd producentéw stodyczy na rynku (...) (dowody:
zestawienie nagréd i wyréznien przyznanych pozwanemu i jego produktom na przestrzeni ostatnich 10 lat; katalogi produktéw
pozwanego z lat 2009 — 2013 k.7689 i nast. tom XLII).

jest znakiem renomowanym w odniesieniu do stodyczy na terenie Polski.

W ocenie Sadu nie ulega watpliwosci, ze znak

Zawezanie renomy znaku towarowego ,,(...) (...)” wylacznie do kategorii (...), jak czynia to powodowie, nie ma zadnego uzasadnienia
w rzeczywistosci rynkowej. Skutecznie wykazat pozwany, ze (...) funkcjonuje w swiadomosci odbiorcéw jako producent stodyczy,
a nie wylacznie — jako producent czekolady lub wyboréw czekoladowych. W zwiazku z powyzszym nie znajduje uzasadnienia
stanowisko powoddw, ktérzy zawezali rozpoznawalno$¢ pozwanego i jego znaku towarowego wytacznie do kategorii (...). Twierdzen
tych w kazdym razie powodowie nie udowodnili. Bezspornym byto w sprawie, ze pozwany jest producentem stodyczy réznych
kategorii. Na jego portfolio sktadaja si¢: czekolady, pianki w czekoladzie, batony, chatwa, sezamki, wafelki, praliny, torcik (...),
ciastka (Amerykanki, Biszkopty), mieszanka (...), kakao, cukierki, zelki (powotane powyzej katalogi produktéw pozwanego z lat
2009-2013 k.7689 tom XLII). Nie wszystkie z ww. produktéw zawieraja czekoladg (...). (...) przedtozone przez pozwanego stanowia
podstawe do przyjecia, ze czekolady lub szerzej — produkty zawierajace czekoladg, sa najbardziej popularnym produktem pozwanego.
Niemniej jednak nie mozna z tego twierdzenia wyprowadzaé wniosku o ograniczeniu znajomosci oraz znaku ,,(...) (...)” wylacznie
do produktéw czekoladowych.

W niniejszym stanie faktycznym po stronie pozwanej mamy do czynienia z renomowanym producentem stodyczy, znanym przede
wszystkim z produkcji czekolad i wyrobéw czekoladowych, ktéry wprowadza na rynek (...) oblane oryginalng czekolada (...). Nalezy
przy tym zaznaczy¢, ze bezspornym pozostawato w sprawie, iz przed wprowadzeniem ciastek o nazwie handlowej (...), na rynku
funkcjonowato szereg innych produktéw pozwanego, w tym réwniez takich niezawierajacych w ogéle czekolady np. (...), chalwa,
sezamki, mieszanka (...), cukierki, zelki, batony. Wszystkie produkty pozwanego sa od zawsze oznaczane wyraZznym znakiem (...)

().

Nalezy zgodzi¢ si¢ z ogélnym pogladem, ze znak renomowany dla jednego z towaréw zbywanych przez przedsigbiorce pod tym
znakiem, nie stanie si¢ automatycznie znakiem renomowanym dla innych towaréw tego przedsigbiorcy (tak E.Wojcieszko — Gtuszko
[w:] System prawa prywatnego). Jednakze, jesli dany podmiot jest postrzegany jako producent stodyczy cieszacy si¢ renoma na
terenie Polski dla calej kategorii stodyczy, to te okolicznosci maja wptyw na kazdy wprowadzony przez tego producenta produkt

z kategorii stodyczy. Nowy produkt renomowanego producenta korzysta z sity znaku towarowego tego producenta, bo gwarantuje

konsumentom jakos¢ z jaka zwykle kojarzone sa produkty tego producenta oraz niesie za sobg 0gét informacji z jakimi konsument
wiaze produkty znanego producenta.

W doktrynie renoma zostata zdefiniowana jako ,,utrwalone, gleboko zakorzenione w §wiadomosci wyobrazenie o walorach towaru,
oczekiwanych i niezawodnie spetnianych cechach” (tak im in. U. Prominska, Prawo do znaku towarowego a wolnos$¢ konkurencji.



Panstwo i Prawo 1998, z. 2, s. 46 1 47). Takze Sad Najwyzszy uksztaltowat definicj¢ znaku renomowanego w wyroku z dnia 7 marca
2007 r. w ktérego uzasadnieniu wskazat, ze ,wyrdznienie znakéw renomowanych nast¢puje przy zastosowaniu innego kryterium
niz to, ktére pozwata wyrdézni¢ grupg znakéw powszechnie znanych. Renoma znaku oznacza bowiem jego sil¢ atrakcyjna, warto$¢
reklamowa oraz zdolno$¢ do stymulowania zbytu oznaczonego nim towaru.

O kryteriach renomy znaku towarowego wypowiadal si¢ tez Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej, ktérego zdaniem do
czynienia z renoma mamy wtedy, gdy stopieft znajomosci znaku wczesniej uzywanego wsréd odbiorcow jest taki, Ze s3 oni w stanie
skojarzy¢ ten znak ze znakiem pdzniejszym, takze gdy ten ostatni zostanie uzyty dla towaréw niepodobnych. Trybunat wskazat, ze
badajac czy znak spetnia warunki do uznania go za znak renomowany, sad krajowy powinien rozwazy¢ okolicznosci konkretnego
przypadku, przede wszystkim takie jak udzial w rynku, intensywno$¢ uzywania znaku oraz wydatki poczynione w zwiazku z jego
promocja (wyrok z dnia 14.09.1999 r., o sygnaturze C-375/97, publ. Zb. Orz. 1999, s. I-05421).

Renomowany znak towarowy to znak, ktéry ze wzgledu na wytworzone w umystach potencjalnych klientéw konotacje w petni
realizuje funkcje gwarancyjna i reklamowa znaku towarowego, a zatem zdolnos$¢ przyciagania klienteli. Znaki towarowe cieszace si¢
renoma czesto w odczuciu konsumentow staja si¢ wartoscia sama w sobie, nierzadko w oderwaniu od towaréw, na ktére sa naktadane.
Sktada sig na to zaréwno znajomo$¢ wsrdéd odbiorcéw oraz przeswiadczenie o wysokiej klasie, jakosci opatrzonych nim towaréw.

Zaznaczenia wymaga, ze powodowie w istocie zdawali si¢ myli¢ renome opakowania (...), renome¢ znaku towarowego (...),

jak réwniez renome samego produktu — tj. (...). Stosowanie wymiennie stwierdzen dotyczacych renomy produktu oraz renomy

znaku towarowego jest btedne. Niewtasciwe tez byto powigzanie przez powodéw renomy z grupa znakéw towarowych, bowiem

renoma dotyczy okreslonego znaku towarowego, a nie grupy znakéw czy ktéregokolwiek z kilku znakéw towarowych uprawnionego.
Stanowisko powodéw oparte na biednych zatozeniach rozmywato istotg sprawy.

Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., znak towarowy musi by¢ identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego i musi
wystapi¢ co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) uprawniony ze znaku czerpie nieuzasadniona (nienalezna) korzysc¢ (tzw. ,free riding”);
b) nastepuje szkodliwos¢ dla charakteru odrézniajacego znaku renomowanego (tzw. ,,dillution”);

¢) nastgpuje szkodliwos¢ dla renomy znaku towarowego (tzw. ,tarnishment”).

Ocena identycznosci/podobienistwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna si¢ opieracé

na ich zgodnos$ci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy poréwnywac catosciowo, a decydujace znaczenie mieé beda
elementy dominujace, a nie opisowe. Oznaczenie moze byc uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez

dokonywania zmian lub uzupelnieri — wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako cato$¢, wykazuje nieznaczne réznice,
ktdre nie zostang dostrzezone przez przecigtnego konsumenta (tak wyrok Trybunatu z 20/03/2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion). Dwa
znaki towarowe sg do siebie podobne jezeli, z punktu widzenia okreslonego krggu odbiorcow, sa przynajmniej czg¢Sciowo identyczne
w jednym lub kilku istotnych aspektach (tak wyrok Sadu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen) Dla stwierdzenia, czy w
konkretnym przypadku znaki sg identyczne, czy tez mozna moéwi¢ zaledwie o podobiefistwie, konieczne jest dokonanie oceny ich
wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech oraz ich catosciowego oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowanego,
dostatecznie uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta (tak wyroki Trybunatu z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ
Diffusion, 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P Bimbo SA).

Przypomnie¢ nalezy, iz wtasciwy krag odbiorcéw sktada si¢ z przecigtnych konsumentéw, nalezycie poinformowanych, dostatecznie
uwaznych i rozsadnych (tak wyroki Trybunatu z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 6/05/2003 r. w
sprawie C-104/01 Libertel i z 12/01/2006 r. C-361/04 Ruiz Picasso).

W tej sprawie przede wszystkim nie zostata spelniona pierwsza konieczna przestanka wymagana do zastosowania przedmiotowego

przepisu, mianowicie nie wystepuje zadne podobieistwo miedzy znakiem renomowanym (...) a oznaczeniem pozwanego tj. (...).

W konsekwencii, juz tylko z tego powodu brak jest w sprawie podstaw do zastosowania przepisu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.




Dlatego dodatkowo jedynie nalezy wskazaé, ze dla zastosowania analizowanego przepisu nie wystarczy samo wykazanie renomy
znaku. Potwierdza to poglad wyrazony przez Sad Apelacyjny w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2011 (I ACa 866/10), zgodnie z
ktérym renoma sama w sobie nie jest wartoscia, zatem dla udzielenia ochrony renomowanemu znakowi towarowemu na mocy art.
296 ust. 2 pkt 3 prawa wlasnosci przemystowej nalezy dodatkowo stwierdzic, ze uzywanie innego (podobnego) znaku towarowego
przyniosto naruszajacemu nieuzasadniong korzys¢, istniala mozliwo$¢ jej uzyskania, uzywanie byto szkodliwe lub powstata sama
mozliwos¢ szkodliwego oddziatywania dla odrézniajacego charakteru badZ renomy znaku wczesniejszego. Przestanki te maja
charakter normatywny i hipotetyczny.

W orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci takze wskazano, co stusznie powolywal pozwany, iz ,powotanie si¢ na przepis
dotyczacy ochrony znaku renomowanego wymaga przedstawienia dowodu na okolicznosc, Ze uiywanie poZniejszego znaku
towarowego dziata lub moze dziata¢ na szkode charakteru odrozniajacego wczesniejszego znaku, polegajacego na wykazaniu
zmiany rynkowego zachowania przecietnego konsumenta danych towarow lub ustug, dla ktorych wczesniejszy znak jest

zarejestrowany. Zmiana rynkowa, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajacym musi by¢ konsekwencjq uiywania poZniejszego znaku
towarowego lub duzego prawdopodobieristwa, ze taka zmiana nastqpi w przysztosci (wyrok TS z 27 stycznia 2008 t., sprawa
C-252/07, Intel Corporation Inc. v./ CPM United Kingdom Ltd.). Aktualnos¢ tego pogladu znajduje potwierdzenie w najnowszym
orzecznictwie sadéw wspdlnotowych (np. ostatnio cyt. wyrok TS UE w sprawie C-125/14).

Z orzecznictwa Trybunatu Sprawiedliwosci wynika zatem nie tylko obowiazek przeprowadzenia dowodu, Ze nastapita szkodliwos¢
dla zdolnosci odrézniajacej oznaczenia renomowanego, ale réwniez nalezy wskaza¢ na konkretne okolicznosci jakie musza by¢
wykazane poprzez przeprowadzenie tego dowodu. Nie ulega zas watpliwosci, ze w tym postgpowaniu powodowie nie przeprowadzili
takiego dowodu na poparcie swoich twierdzent w tym przedmiocie.

Niezaleznie od wnioskéw ptynacych z orzeczenia ETS, powtérzy¢ nalezy, ze nie wystepuje zadne podobiefistwo migdzy znakiem
renomowanym (...) a oznaczeniem pozwanego tj. (...) ani w warstwie wizualnej, fonetycznej czy koncepcyjnej, a ponadto i tak nie

mozna stwierdzié, ze renomowany jest ktérykolwiek ze znakéw stowno - graficznych powodéw (inny niz znak towarowy (...)), W
kazdym razie brak byto dowodéw na powyzsze, a w sprawie taka wtasnie okoliczno$¢ musiataby zosta¢ udowodniona, aby w ogdle

rozwaza¢ mozliwos$¢ zastosowania art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Powodowie musieliby wykazaé, ze ich produkt kojarzy si¢ przez

opisowe elementy graficzne, ktére powodowie chca chronié w tej sprawie, o czym jeszcze ponizej. Konsumentom produkt powodéw
kojarzy si¢ przez znak ,,(...) (...)” a z tego pozwanemu nie mozna postawi¢ zarzutu bo uzywanie tego znaku byto ustalone na podstawie
umowy licencyjnej zawartej z woli powodéw. Natomiast, co nalezy podkresli¢, znaku stownego (...) pozwany nie narusza.

Zaznaczy¢ jedynie nalezy, ze na rynku musialo doj$s¢ do obnizenia sprzedazy produktéw powoddéw, skoro z takim samym typem
ciastek pojawit si¢ nowy gracz, w dodatku tak znaczacy. Wejscia na rynek pozwanego z ciastkami (...) powodowie zablokowaé nie
moga, chyba, ze pozwany dziatalby nieuczciwie, a to w tej sprawie nie zostalo udowodnione.

Nie budzito watpliwosci Sadu orzekajacego w sprawie, ze oznaczenie stowne (...) jest znakiem renomowanym, nie moze by¢ mowy
jednak o czerpaniu korzysci z renomy jednego oznaczenia przez drugie oznaczenie, ktére same w sobie réwniez jest renomowane.
Taki transfer renomy jest niemozliwy i nie ma zadnego uzasadnienia rynkowego. Znaki silne, odrézniajace i majace przymiot
renomowanych same w sobie przyciagaja klientéw jak wskazal NSA ,realizuja czysta funkcje przyciagania klienteli i opieraja si¢
wylacznie na swojej renomie (wyrok NSA z 12.10.2010 r., sygn. I GSK 849/09).

Tym samym nie zastugiwal na uwzglednienie zarzut powodéw, ze wprowadzenie do obrotu przez pozwanego (...) miato i ma na
celu uzyskanie nienaleznej korzysci przez wywotanie skojarzein w s$wiadomosci odbiorcéw towaru z (...). Okolicznosci te nie zostaty
przez powodéw udowodnione. Okolicznoscia bezsporng i jednoczesnie nie majaca Zrédta w dzialaniu pozwanego pozostawato w
sprawie to, ze (...) kojarza si¢ konsumentom z (...). Powodowie w pozwie powotywali si¢ na historyczne skojarzenia (...) z marka
»(...) (...) historyczne zwiazki (...) z dawnym przedsigbiorstwem (...) (...), przyznali, ze celem umowy licencyjnej byto podkreslenie
historycznego pochodzenia (...) od (...) (pozew k.9, k.14 pkt 2.3.1). Powodowie przyznali, Ze czg¢Sc konsumentéw i sprzedawcow
wciaz kojarzy (...) z marka (...). (...) gdyz historycznie (...) wchodzity w sktad gamy produktéw dawnych zaktadéw (...).(...)” (pismo
procesowe powodéw k.1687).



Nalezy powt6rzy¢, ze dobrowolne korzystanie przez poprzednikéw prawnych powodéw oraz samych powodéw z oznaczenia ,,(...)
(...)” przez szereg lat doprowadzito do utrwalenia w §$wiadomosci konsumentéw skojarzenia oznaczenia (...) Z oznaczeniem ,,(...) (...)
a w konsekwencji z (...). W momencie zrezygnowania przez powodow z korzystania z tego oznaczenia, to na powodach spoczywata
odpowiedzialno$¢, aby to skojarzenie w $wiadomosci konsumentéw przerwaé. W sprawie brak bylo dowodéw stanowiacych
podstawe aby przyjaé, ze powodowie podjeli jakiekolwiek dziatania w celu wykreowania powigzai oznaczenia (...) z wlasnym
przedsigbiorstwem. Pozwany temu kategorycznie zaprzeczat.

W konsekwencji powyzszych ustalen, nalezy stwierdzi¢, ze powodowie nie udowodnili, ze ciastka (...) przywoluja na mysl (...).
To (...) przywotuja na mysl oznaczenia ,,(...) (...)” 1 produkty (...). Dlatego za catkowicie bezzasadne nalezalo uznaé rozwazania
powodéw o tym, Ze skutkiem takiego powiazania jest transfer utrwalonych wyobrazeri konsumenckich o konkretnym produkcie
na produkt nowy. Racj¢ maja powodowie o tyle o ile podnosza, ze transfer pozytywnych skojarzen ma charakter jednostronny.
Powodowie nie obalili jednak stanowiska pozwanego, zgodnie z ktérym to (...) kojarza si¢ z (...) i przez lata budowaty swoja renome
1 sil¢ na pochodzeniu od (...). Podkresli¢ nalezy, ze Sad opiera si¢ w tej ocenie na normatywnym wzorcu przeci¢tnego konsumenta
1 jego rozumieniu i spostrzezeniach. Sa to kwestie normatywne dlatego tez dowdd z opinii bieglego ani inne badania eksperckie sa
bezprzedmiotowe. Okolicznosci te ocenia bowiem Sad obsadzajac w roli gléwnej swiadomego konsumenta.

Ponadto (...) nie byty produktem nowym, rozumianym jako produkt wprowadzony na rynek pod nowa marka przez nieznanego
producenta. (...) byt to produkt co prawda nowy, ale silnie powiazany z oznaczeniem ,,(...) (...)” poprzez: (1) umieszczenie oznaczenia
»(...) (...)” w centralnym miejscu opakowania; (2) umieszczenie oznaczenia ,,(...) (...)” na samym produkcie (imprint na ciastku);
(3) umieszczenie nazwy (...) w nazwie produktu (...); (4) uzycie na opakowaniu koloru granatowego, (...) koloru, ktéry kojarzy
si¢ z portfolio produktéw W.; (5) umieszczeniem informacji na opakowaniu, ze produkt zawiera ,,oryginalng (...) czekoladg”.
Ww. elementy sprawiaja, ze produkt pozwanego zaistniat na rynku jako produkt pochodzacy z rodziny produktéw W., zwigzany
nierozerwalnie z oznaczeniem ,,(...) (...)”. W zwiazku z tym, nie mégt on czerpaé nienalezytej korzysci z zadnego innego oznaczenia,
poniewaz to oznaczenie ,,(...) (...)” nadato mu od razu odpowiednie skojarzenia wsrdd klientéw. O silnym powiazaniu (...) (...) z (...)
Swiadcza réwniez zeznania §wiadka A. G., ktéra potwierdzita, ze przy wprowadzeniu (...) typu (...) “postanowilismy osadzi€ je, jak
najsilniej jest to mozliwe w naszej marce, tzn. w marce (...) i zrobili§my to na wielu poziomach. Po pierwsze uzywajac i odwotujac sie
jak najsilniej do samego logo (...), zaréwno na opakowaniu jak i na ciasteczku, po to Zeby unikna¢ nieporozumiei z innymi markami,
ale réwniez, zeby wyodrebnié je do produktéw marek typu private label, ktére nie maja tego typu oznaczef”.

Nalezy podkresli¢, ze pozwany nie uzyt ani nie odwotat si¢ w zadnym stopniu do znaku stownego

powodow. Znakéw stownych powodéw pozwany nie narusza. Pozwany w sprawie wykazat, ze opart swoj produkt wylacznie na
elementach nalezacych do pozwanego lub nierozerwalnie z nim zwigzanych.

Pozwany uzywa wtasnego oznaczenia opartego na renomie jego znaku towarowego oraz jego firmy dlatego w niniejszej sprawie nie
ma podstaw aby stwierdzi¢ naruszenie przez (...) (...) art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Renoma oznaczenia ,,(...) (...)” zostala przyznana przez

powodoéw. Umieszczenie oznaczenia renomowanego na opakowaniu produktu pozwanego powoduje, ze percepcja odbiorcy zaczyna
si¢ 1 koficzy wytacznie na tym znaku renomowanym. Jest to istota znakéw renomowanych, na co zreszta wskazali sami powodowie
powotujac orzeczenie Sadu Najwyzszego z 7 marca 2007 r. w ktérym stwierdzono, ze renoma znaku oznacza jego site atrakcyjna,
warto$¢ reklamowa oraz zdolno$¢ do stymulowania zbytu oznaczonego nim towaru. Jest to zatem kryterium odwotujace si¢ raczej do
szczegblnej jakosci znaku towarowego, niz do stopnia jego znajomosci. Wyraza sig zapatrywanie, ze znakiem renomowanych jest taki
znak, ktéry — w odréznieniu od znakéw petniacych funkcje¢ wskazania pochodzenia towaru — realizuje czysta funkcje przyciagania
klienteli (sygn. IT CSK 428/06). Ne jest zatem mozliwe, aby znak ktéry realizuje funkcje przyciagania klienteli jednoczesnie budzit
skojarzenie ze innymi znakiem. Idac takim tokiem rozumowania nalezaloby przyjaé, ze znak ,,(...) (...)” automatycznie przywodzi
na mys§l konsumentowi (...). Jak wykazano powyzej, jest dokladnie odwrotnie — to (...) przywodza na mysl konsumentowi znak
»(...) (...) a skojarzenie to jest wylacznie jednostronne, i jest skutkiem uzywania przez powodéw znaku ,,(...) (...)” na podstawie
umowy licencyjne;.

Powoltane przez powodow w zakresie tej problematyki orzeczenia ETS oraz Sqdu Pierwszej Instancji nie znajdujq zastosowania
do analizowanego stanu faktycznego. W zadnej bowiem sprawie sadowej opisanej przez powoddw, oznaczenie przeciwstawione
nie miato charakteru oznaczenia renomowanego, ani nie byto oparte na innym oznaczeniu renomowanym. Kwestia ta, co nalezy



ponownie podkresli¢, jest kluczowa dla rozstrzygnigcia, nie jest bowiem mozliwy zdaniem Sadu Okregowego transfer renomy na
inny silnie renomowany znak. W ocenie Sadu taka sytuacja nie moze zaistnie¢.

Wykazanie renomy znaku towarowego objetego adaniem jako konieczna przestanka zastosowania art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Nalezy stanowczo stwierdzi, ze renoma odnosi si¢ do konkretnego znaku towarowego, a nie do produktu, ani opakowania. Zgodnie

ze stanowiskiem Sadu Najwyzszego, renomowanym znakiem towarowym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30.062000
1. - Prawo wtasnosci przemystowej (jedn. Tekst: Dz.U. Z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) jest znak towarowy znany znacznej czgsci
odbiorcow towardw i ustug oznaczonych tym znakiem, majacy duzg sile przyciagania i warto$¢ reklamowa (wyrok SN z 10.02.2011
r, IV CSK 393/10) .

Powodowie, nie tylko btednie, bo dowolnie wymiennie stosowali pojecia renoma opakowania (...), renoma znaku towarowego

(...), jak réwniez renoma samego produktu — tj. (...), ale takze niewlasciwe bylo powiazanie przez nich renomy z grupa znakéw

towarowych. Renoma bowiem dotyczy okreSlonego znaku towarowego, a nie grupy znakéw czy ktéregokolwiek z kilku znakéw
towarowych uprawnionego. Na takie powigzanie renomy wskazywal sposéb argumentacji powodéw, ktdry opierat si¢ na zatozeniu,

ze wszystkie znaki towarowe powodow sa renomowane.

Decyzja Urzedu Harmonizacji Rynku Wewngtrznego w Alicante (OHIM) z dnia 23 grudnia 2013 r., na ktéra powodowie si¢
powotywali (tom XXXIX k.7075) nie ma w sprawie takiego znaczenia, jak chcialaby tego strona powodowa. Powodowie twierdza
bowiem, a wynika to z przytoczonych przez niech argument6w, ze ich (...) sa renomowane i rozciagaja renome na wyglad opakowania
swojego produktu. Ostatecznie strona powodowa zarzucata, ze ten wyglad kopiuje pozwany. Powodowie wyciagaja stad wlasnie
whniosek, ze pozwany narusza stowny znak (...). Takie przedstawianie argumentacji rozmywa istote sprawy i jest bledne z zatozenia.
Renoma nie dotyczy kilku znakéw ani grupy znakéw ani tez opakowania jako takiego.

Podejmujac powotang juz powyzej kwestig, ze jedynemu znakowi powodéw, ktéremu mozna przyznaé przymiot renomy to znak
stowny (...), wskaza¢ nalezy, iz w sprawie nie ma sytuacji naruszenia stownego znaku (...). Powodowie wskazuja jako podstawe

prawna swoich roszczen art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., ktdry to przepis opiera sie na znaku renomowanym. Strona powodowa natomiast

nie przedtozyta zadnych dowodéw celem wykazania renomy znakéw przedstawiajacych opakowania ich produktu, a przeciez takie
znaki powodowie chca chroni¢ w tej sprawie. Powodowie nie udowodnili, ze jakikolwiek znak towarowy stowno — graficzny
zarejestrowany na ich rzecz byt znakiem renomowanym.

Mianowicie, powodowie wskazywali, ze pozwany dopuscit si¢ czerpania nienaleznej korzysci z renomy znaku towarowego R - (...)
(wizerunek znaku k. 7159 tom XXXIX). Powodowie jednakze nie przedtozyli zadnych dowod6éw nawet na to, ze wymieniony znak
towarowy R — (...) jest uzywany w obrocie. Powodowie, w odniesieniu do (...), uzywaja w obrocie oznaczen, ktére charakteryzuja
sig okreSlong strong graficzna, ale réwniez zawieraja oznaczenie (...) znajdujace si¢ w centralnym punkcie oznaczenia.

Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na uzywaniu w obrocie gospodarczym
oznaczenia identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego dla towaréw identycznych lub podobnych,
jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad, ktére obejmuje w szczegdlnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem
towarowym zarejestrowanym. Natomiast, przestanka zastosowania art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. jest wystapienie okolicznosci takich jak
nienalezna korzys$¢ dla uzywajacego oznaczenie podobne do zarejestrowanego znaku towarowego renomowanego lub szkodliwo$¢é
dla odrézniajacego charakteru badz renomy znaku wezesniejszego. Prawdopodobieristwo wprowadzenia klienta w biad jest réwniez
niezbednym elementem do zakwalifikowania okreslonego dziatania jako czynu nieuczciwej konkurencji wskazanego w art. 10 u.z.n.k.

Nie ulega watpliwosci, ze wspdlnym mianownikiem dla zastosowania wszystkich powyzszych przepiséw, na ktérych powodowie
oparli swoje roszczenia, jest koniecznos¢é funkcjonowania danego oznaczenia w obrocie w odniesieniu do konkretnego towaru

lub ustugi, w sposéb ciagly, staty i powtarzajacy si¢. Poglad ten zostal zaakceptowany przez orzecznictwo Sadu Najwyzszego,

ktéry stwierdzit, ze ,niewykazanie przez uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy uzywania tego znaku w obrocie
gospodarczym wyklucza istnienie sytuacji faktycznej objetej hipoteza art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.”. (orzecz. Z 17.02.2005 r.,s ygn.
I CK 626/04)



Ponadto, w $wietle art. 154 p.w.p., _tylko rzeczywiste uzywanie znaku towarowego w obrocie gospodarczym, czyli poza siecia

przedsigbiorstwa, co zwigzane jest z rozpoznawaniem znaku przez konsumentéw, spetnia wymagania przewidziane w art. 154 p.w.p.
oraz w art. 296 ust. 2 p.w.p. Nie ulega réwniez watpliwosci, ze cigzar dowodu wykazania uzywania powotanego przez powodéw

znaku towarowego (R - (...) wizerunek znaku k. 7159 tom XXXIX), obciaza powodéw zgodnie z art. 6 k.c.. Nawet jezeli uprawniony
z prawa ochronnego na znak towarowy ma zamiar faktycznie z tego znaku korzystaé, lecz znak ten nie jest obiektywnie obecny

na rynku w sposéb rzeczywisty, trwalty w czasie i stabilny pod wzgledem konfiguracji oznaczenia, i w zwiazku z tym nie moze

by¢ postrzegany przez konsumentéw jako wskazujacy na pochodzenie, nie moze by¢ mowy o jego rzeczywistym uzywaniu (tak
orzecznictwo wspdlnotowe, m.in. wyroki Sadéw z dnia 12.12.2002 r. w sprawie T-39/01 Kabushiki Kaisha Fernandes v./ OHIM —

Harrison (HIWATT) oraz z dnia 09.07.2003 r. w sprawie T-156/01 Laboratories RTB przeciwko OHIM - Giorgio Beverly Hills
(Giorgio Aire).

A nawet jesliby uznaé, ze ww. znak towarowy byltby uzywany w obrocie przez powodéw, do czego brak podstaw, to brak jest
jakichkolwiek dowodéw naruszenia prawa ochronnego na ten znak. W szczegdlnosci powodowie nie przedstawili zadnego dowodu na

to Ze konsumenci rozpoznajg produkt (...) wtasnie po takiej warstwie graficznej opakowania, a nie po jego nazwie. Poréwnujac znak

towarowy R — (...) oraz oznaczenie stosowane przez pozwanego, wida¢ wyraznie jak odmienne wrazenie wywieraja na odbiorcy

oba te oznaczenia (wizerunki oznaczen k.7163 tom XXXIX).

Pozwany przeprowadzit prawidtowa analize oznaczei i stusznie zauwazyl, ze powodowie sami wskazywali, ze ,,intensywnoS¢ renomy
wizerunku opakowania (...) ma charakter odrézniajacy znaku towarowego (...). Renoma powinna odnosic¢ sie do tego oznaczenia,

na ktorym powodowie opieraja swoje roszczenia, a nie na paru potaczonych ze sobq elementach wystepujacych w roznych znakach.

Jesli powodowie wskazywali na istnienie podobiefistwa oznaczenia pozwanego do znaku towarowego R — (...) (wizerunek znaku k.

7159 tom XXXIX), to oznacza, ze renome wilasnie tego znaku towarowego powinni wykaza¢. Natomiast jesli powodowie wskazuja

na ,,renome wizerunku opakowania (...) to powinni powotaé znak towarowy lub inne oznaczenie bedace ..wizerunkiem opakowania

..). Znaku towarowego R — (...) za takie opakowanie z pewnoscig nie mozna uznaé, gdyz nie jest on uzywany w obrocie.

Pozwany wykazat renome oznaczenia (...) (...) na rynku stodyczy, w zwiazku z tym, opakowanie kazdego produktu z kategorii
stodyczy, oznaczone znakiem ,,(...) (...)” bedzie budzilo skojarzenie z pozwanym i jego renoma, a nie z zadnym innym produktem
lub innym producentem.

Reasumujqc, powodowie przyznali, ze (...) byly historycznie jednym z produktéw dawnego przedsigbiorstwa (...) (...)”, jednoczesnie
powodowie przyznali, Ze pozwanemu stuzy zaréwno renoma znaku towarowego ,,(...) (...)” 1 brak jest przeszkdd, aby pozwany
odwotywat si¢ do historii dawnego przedsigbiorstwa (...). (...) S.A. i jego poprzednikéw prawnych (niewatpliwie zwiazanej
z oznaczeniem (...) (...)). Rozszczepienie renomy przedsigbiorstwa na dwa lub wigcej podmiotéw jest niemozliwe. Kwestia ta
pozostawata w sprawie niezwykle istotna. Powodowe nie wykazali swojego pierwszeristwa na runku w zakresie opakowar (...) ktére
chcieli w tej sprawie chroni¢. Pozwany natomiast nie roscil sobie zadnych praw do (...), nie opieral swojego stanowiska w sprawie
na tym, ze jest nastgpca prawnym dawnych zaktadéw (...). (...) S.A. w zakresie produkcji (...) (...). Pozwany zdotat wykazaé
okolicznosci przygotowania do obrotu (...) (...) zaréwno od strony koncepcji samego ciastka, jego receptury, wygladu i sktadu,
koncepcji zwiazanej opakowaniem, a takze okolicznosci, ze w procesie przygotowania wprowadzenia tych ciastek do obrotu nie
czerpat z doswiadczert w zakresie produkcji ciastek (...)a, ze poniést naktady i wysitki z tym zwiazane. Swiadkowie T. K., A. G., M.
H. potwierdzili jak odbywat si¢ proces wprowadzania takich ciastek do obrotu, ze taki proces mial miejsce.

Pozwany wykazal w tym postgpowaniu, ze doprowadzit do tego, aby opakowanie i nazwa produktu (...) opierato si¢ na elementach,
ktdére pozwany moze legalnie wykorzystywa¢, mianowicie sg to:

a) wlasna renoma przedsigbiorstwa (...) (...) 1 wlasne znaki towarowe;

b) spdjnos¢ z innymi produktami (...), w szczegdlnosci w oparciu o firmowy kolor granatowy i najnowsza koncepcje graficzna
opakowar;

¢) oryginalno§¢ oraz wyrazna odréznialno$¢ nazwy i opakowania (...) od innych (...), w tym réwniez produktu powodéw, ktére
oznaczone s nazwa (...) ( (...)) podczas gdy nazwa (...) jest od tej nazwy catkowicie odmienna (rézna).



A wspolne elementy opakowaii powodow i pozwanego sq opisowe (ciastko przepotowione na pot, oblane z wierzchu czekoladq, owoc
odnoszqcy sie do smaku nadzienia, kolor adekwatny do owocu). Te opisowe elementy nie sq w oczach konsumenta elementami
wyrozniajacymi opakowanie na rynku (...), nie sq tez chronione prawami wylqcznymi, stosujq je wszyscy producenci ciastek (...)a
na rynku (...). Opakowanie powodow przyciqga konsumenta poprzez renomowany znak stowny (...), ktory to znak ma silnq ceche
odrozniajacq, konsument wybiera produkt powodow z uwagi na ten znak, a nie 7 uwagi na elementy opisowe, wspolne wszystkim
producentom ciastek (...)a w P.. Podobnie - konsument widzqc produkt pozwanego wybiera go dlatego, Ze przede wszystkim widzi
elementy dystynktywne, silnie przyciqgajqce jakimi sq znaki (...) (...)” i (...)., Z uwagi na omowionq renome tradycje i historie
przedsiebiorstwa (...).

Natomiast przyczyny ryzyka konfuzji konsumenckiej, co do przeciwstawionych opakowaii stron sporu biorq sie¢ z czasow
obowiqzywania licencji, a nie 7 wygladu opakowania pozwanego. Powodowie nie wykazali, Ze ich opakowania ciastek (...) sq

wiqzane co do pochodzenia z nimi, 4. 7 (...), ¢zy (...) , a nie 7 (...). Przecietny konsument, ktory jest rozsadny i rozwazny nie kojarzy

opakowari ciastek ani pochodzenia (...) z powodami (...), czy (...). Takie sq konsekwencje korzystania przez powodow ze znakow
towarowych (...) (...) poprzednika prawnego pozwanego, a teraz samego pozwanego (...) (...).

Pozwany wyprodukowat (...) — ciasteczka, ktére nie sa chronione prawami wylacznymi, a analiza poréwnawcza wykazata, ze
opakowania pozwanego nie naruszaja przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczegdlnosci art. 3 ust.1, art.10
iart.13 tej ustawy.

Powodowie powotywali sig na art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., ktdry to przepis opiera si¢ na znaku renomowanym. Jedynemu znakowi,
ktéremu mozna przyzna¢ przymiot renomy to znak stowny (...). W sprawie natomiast bez watpienia nie ma sytuacji naruszenia
przez pozwanego stownych znakéw powodéw (...), czy (...). Powodowie nie udowodnili, ze jakikolwiek znak towarowy stowno
— graficzny zarejestrowany na ich rzecz byt znakiem renomowanym. Strona powodowa nie przediozyta zadnych dowodéw celem
wykazania renomy znakéw przedstawiajacych opakowania ich produktu, skoro powodowie chcieli chroni¢ takie znaki w tej sprawie.

Zarzuty powodow, Ze pozwany nie posiada renomy na rynku (...) oceni¢ nalezato za chybione i bezprzedmiotowe. Powodowie mylili
kwestie pierwszeristwa na rynku z problematyka renomy, ktéra przeciez zwiazana jest ze znakiem towarowym (wywody powodéw
przedstawione zostaly przede wszystkim w ich piSmie opatrzonym data 27 grudnia 2013 r.k.1666 i nast.). Podkresli¢ takze nalezy, ze
istota w sprawie nie byt sp6r o site marek a o naruszenie znakéw towarowych powoddéw, zarzuty i twierdzenia zawarte w szczeg6lnosci
w pisSmie powodéw opatrzonym data 20 wrze$nia 2014 r. dotyczace renomy (...) i (...) nie stanowily kwestii istotnych w sprawie
(k.8798 i nast. tom XLVII).

Z tych wzgledow Sad uznat, Ze w niniejszej sprawie nie zostaly spetnione przestanki zastosowania wskazywanych przez powodow
przepisow: art. 3 ust. 1 u.z.n.k., art. 10 i art. 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ani art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy —
Prawo wtasnosci przemystowej. Dlatego tez Sqd ocenit jako niezasadne Zqdania zawarte w pozwie.

Co wazne u.z.n.k. nie chroni prawa do znaku towarowego tylko oznaczenie/opakowanie pierwsze uzywane na rynku, stanowi to
dodatkowy argument na oddalenie powddztwa jako ze (...) wywodzit swoje roszczenie z prawa ochronnego do znakéw towarowych.
Pierwszefistwa rynkowego w Polsce w tej sprawie powodowie nie wykazali.

Zauwazy¢ nalezy, ze strona powodowa dochodzita roszczenia zakazowego opartego o art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.n.k. Wobec
powyzszego poza wykazaniem, ze strona pozwana dopuscita si¢ czynu nieuczciwej konkurencji zobowiazana jest wykazaé, ze istnieja
podstawy do orzeczenia zakazu dziatan objgtych roszczeniem zakazowym, w tym przestanek wymaganych na gruncie art. 18 ust. 1
pkt 1 u.z.n.k. (niezaleznie od wykazania przestanek danego deliktu nieuczciwej konkurencji). Zasadniczo, dla realizacji roszczenia

zakazowego konieczne jest kumulatywne wykazanie, nie tylko ze doszto do dopuszczenia si¢ danego zachowania kwalifikowanego
jako czyn nieuczciwej konkurencii, ale réwniez, ze stan naruszenia jest kontynuowany lub istnieje ryzyko ponownego popetnienia

czynu (tak trafnie wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 listopada 2004 r., I ACa 560/04, Lex nr 147147). Co wigce;j,
ryzyko ponowienia dziatan stanowiacych czyn nieuczciwej konkurencji w przysztosci musi realne, a nie tylko hipotetyczne w chwili
orzekania (wyrok Sadu Apelacyjnego w Biatymstoku a 31 pazdziernika 2006 r., I ACa 504/06, Lex nr 516508). Istnienie realnej
grozby ponowienia dziatari powinna wykazaé strona powodowa.



Pozwany obecnie nie wprowadza do obrotu swoich ciastek w opakowaniach, ktore wycofat 7 obrotu wskutek postanowienia o

zabezpieczeniu. Wobec wydania postanowienia o zabezpieczeniu (...) (...) w okolicach potowy grudnia 2012 roku wprowadzit do
obrotu ciastka w nowych kartonowych opakowaniach, a opakowania te w potowie 2013 roku zastapit jeszcze innymi opakowaniami
(okolicznosci bezsporne). Pozwany obecnie ma nowe opakowania swojego produktu, a okolicznosci sprawy pozwalaja przyjac, ze
obecnie pozwany nie zamierza wroci¢ do poprzednich opakowar. Nie wystgpuje zatem niebezpieczeristwo ponowienia uzycia w
obrocie tych opakowan, ktdre zostaly przez pozwanego wycofane w grudniu 2012 r.

W_konsekwencji, wobec oddalenia powddztwa co do zasady, nie zastugiwaly na uwzglednienie zadania usunigcia skutkéw
dziatan pozwanego — zniszczenia opakowaii, opublikowania przeprosin. Przede wszystkim — co nalezy podkresli¢ - brak jasnosci
w sformutowaniu zadan powodéw dyskwalifikowalo i tak te zadania, podobnie - Zadanie opublikowania przeprosin zostalo
skonstruowane zbyt ogdlnie. Sformutowanie tego zadania nie wskazywato nawet za jakie konkretnie naruszenie sankcja ta miataby
zosta¢ natozona na pozwanego. W doktrynie wskazuje si¢ stusznie, ze celem tego oswiadczenia nie jest bowiem satysfakcja moralna

lecz dopetnienie skutkéw innych nakazéw czy zakazéw; petni ono takze funkcj¢ informacyjna, jest wigc Srodkiem dziatajacym
na §wiadomos¢ klienteli i jej wybory znajdujace odbicie w stosunkach majatkowych (Ewa Nowinska, Michat du Vall w: ustawa o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. KomentarzelexisNexis.Warszawa 2013. wydanie 6, str. 428; takze w odniesieniu do sprawy

dotyczacej naruszenia prawa do znaku ochronnego SN w postanowieniu z 13 sierpnia 2002 r. 329/01, LexPolonica nr 376755).
Tres¢ oswiadczenia, ktérego ztozenia powodowie si¢ domagali, nie odnosita si¢ do stwierdzonego czynu nieuczciwej konkurencji,
a dotyczyta ogdlnie dziatar sprzecznych z prawem. Co prawda Sad moze wprowadzi¢ w pewnym zakresie zmiany, uzasadnione
wynikami postgpowania (tak wyrok SN z 19 paZdziernika 2007 r., II PK 75/07, Lex nr 448046; wyrok SN z 13 kwietnia 2007 r.,
CSK 28/07, Lex nr 407143), niemniej jednak nie moze w catosci formutowac za strong tresci przeprosin, ktére musza odnosic sie
do konkretnego stwierdzonego czynu nieuczciwej konkurencji. Innymi stowy Sad nie moze ,,domysla¢” si¢ w orzeczeniu o jaki czyn
nieuczciwej konkurencji chodzi i jakiej ochrony zada strona powodowa. Samodzielne formutowanie roszczen przez Sad w sprawach
gospodarczych pomigdzy przedsigbiorcami jest niedopuszczalne, bo narusza zakaz z art. 321 § 1 k.p.c..

Wobec oddalenia powddztwa co do zasady, zadania z rozszerzonego powddztwa takze uzna nalezalo w konsekwencji za

bezpodstawne. Z tych tez wzgledéw bezprzedmiotowe okazalo sie przeprowadzenie postepowania dowodowego w zakresie
dodatkowych zadan.

Wobec powyzszego takze badanie zgloszonego przez pozwanego zarzutu naduzycia prawa podmiotowego przez powodéw na
podstawie art. 5 k.c. stato si¢ bezprzedmiotowe.

W piSmie z dnia 22 listopada 2014 r. (k.9135 tom XLIX) pozwany powolal si¢ réwniez na zasade czystych rak, wskazujac, ze
to powodowie korzystali ze skojarzenia (...) z (...) po rozwigzaniu umowy licencyjnej. Okolicznos¢ ta moze swiadczy¢ przeciwko
powodom, jednak analiza tego zarzutu okazata si¢ takze bezprzedmiotowa wobec braku stwierdzenia zarzucanych pozwanemu
naruszen i oddalenia powddztwa juz co do zasady.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. pozostawiajac ich szczegétowe wyliczenie w oparciu o art. art. 108 § 1 zd.
2 k.p.c. referendarzowi sadowemu. Sad ustalil, ze pozwany wygral sprawg w catosci, w konsekwencji nalezato obciazy¢ powodéw
kosztami postepowania zgodnie z zasada odpowiedzialnos$ci za wynik procesu, przy czym na podstawie art. 108 § 1 zd. 2 k.p.c.
szczegétowe wyliczenie tychze kosztéw postgpowania pozostawiono referendarzowi sadowemu.
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(..)

SSO Izabela Ewa Fiedorowicz



