Sygn. akt V ACa 908/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 grudnia 2012 1.

Sad Apelacyjny w Gdansku — Wydzial V Cywilny

w skladzie:
Przewodniczacy: SSA Wlodzimierz Gawrylezyk (spr.)
Sedziowie: SA Irma Kul
SA Katarzyna Przybylska
Protokolant: stazysta Aleksandra Cwiek

po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2012 r. w Gdanisku na rozprawie

sprawy z powbdztwa (...) spolki z ograniczona odpowiedzialno$cia spotki komandytowej w W.
przeciwko S. P.

o nakazanie i zaplate

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sadu Okregowego w Toruniu

z dnia 26 lipca 2012 r. sygn. akt VI GC 32/12

I oddala apelacje;

II rozstrzygniecie o kosztach postepowania apelacyjnego pozostawia Sgdowi Okregowemu w Toruniu.
Na oryginale wlasciwe podpisy.

VACa 908/12

UZASADNIENIE

Sad Okregowy w Toruniu wyrokiem czeSciowym z 26 lipca 2012 r. w sprawie z po-

wodztwa (...) spblki z ograniczona odpowiedzialno$cig sp6tki komandytowej

w W. przeciwko S. P. o nakazanie i zaplate nakazal po-

zwanemu zaprzestania oznaczania znakiem towarowym (...)produkowanych galare-tek i wprowadzania ich do obrotu,
umieszczania tego znaku towarowego na dokumentach

zwigzanych z wprowadzaniem do obrotu tak oznaczonych galaretek, zaprzestania postugiwa-

nia sie tym znakiem towarowym w celu reklamy galaretek, usuniecie tego znaku z wyprodu-

kowanych galaretek znajdujacych sie w jego dyspozycji i towaru wprowadzonego do obrotu,



zniszczenie materialéw reklamowych z tym znakiem towarowym (pkt 1 -5 wyroku) oraz opu-
blikowanie powyzszej formuly sentencji wyroku w Gazecie (...).

Zasadnicze motywy wyroku sg nastepujace:

Powdd domagat sie nakazania pozwanemu wykonania powyzszego Swiadczenia oraz
zasadzenia na jego rzecz kwoty 50.000 z}. Twierdzil, Ze jest uprawniony z prawa ochronnego
na znak towarowy stowny (...)udzielonego dla oznaczania towaréw w postaci dze-

mow, galaretek, zelatyny spozywczej, mieszanek zelujacych na bazie cukru i pektyny, wpro-
wadza do obrotu wlasna galaretke oznaczong znakiem (...), a pozwany narusza to jego
prawo, oznaczajac produkowana przez siebie galaretke tym znakiem towarowym i wprowa-
dzajac tak oznaczony towar do obrotu, umieszczajac ten znak na dokumentach i postugujac
sie nim w celu reklamy.

Pozwany domagal sie oddalenia powddztwa w zwigzku ze zlozonym sprzeciwem na

udzielenie powodowi prawa ochronnego i o zawieszenie postepowania do czasu wydania

ostatecznej decyzji przez Urzad Patentowy RP. Podkredlil, ze nie uzywa slowa(...) znaku towarowego, lecz jako
oznaczenia informujacego o kolorze gotowego produktu,

gdyz jest to kolor nienaturalny, uzywane przez niego nazwy galaretek wskazuja na ich kolory.

Sad Okregowy ustalil, ze strony w ramach dzialalno$ci gospodarczej wytwarzaja i

wprowadzaja do obrotu galaretki oznaczone stowem (...), Urzad Patentowy odmowil

powodowi 29 wrze$nia 2008 r. udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy (...), za$ decyzja z 24 pazdziernika
2011 r. udzielil takiego prawa na znak towarowy

stlowny(...) z prawem pierwszenistwa na jego rzecz przeznaczony m.in. do oznaczania

galaretek. Powod wezwal pozwanego pismem z 10 stycznia 2012 r. do zaniechania stosowa-

nia nazwy (...) dla produkowanej przez niego galaretki owocowej, wycofania z rynku

tak oznaczonej galaretki i umieszczenia w ogdlnopolskiej prasie informacji o dokonanym

naruszeniu. W dniu 19 kwietnia 2012 r. pozwany zglosil do Urzedu Patentowego sprzeciw

wobec udzielenia prawa ochronnego powodowi.

Sad Okregowy uznal, Ze nie zachodza przestanki do zawieszenia postepowania, skoro

powod uzyskal prawo ochronne na podstawie prawomocnej decyzji Urzedu Patentowego.

Wedlug art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnos$ci przemyslowe;j

znakiem towarowym moze by¢ w szczegolno$ci wyraz. Na znak towarowy moze by¢ udzie-lone $wiadectwo ochronne
i powdd je uzyskal. Gdyby Urzad Patentowy uchylil te decyzje,

pozwany moze domagac sie wznowienia postepowania w tej sprawie. W Swietle art. 296 ust.

2 pkt 1 tej ustawy pozwany niewatpliwie narusza prawo ochronne powoda, wiec powodowi

przystuguja roszczenia przewidziane w art. 296 ust. 11 la w zw. z art. 287 ust. 2 tej ustawy,

totez Sad uwzglednil niepieniezne zadania powoda.

Pozwany zlozyl apelacje. Domagal sie zmiany wyroku i oddalenia powo6dztwa oraz
zasgdzenia kosztéw procesu, ewentualnie uchylenia wyroku i przekazania sprawy Sadowi
pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Kwestionowal zasadno$é udzielenia powo-
dowi prawa ochronnego, powolywal sie na trwajace postepowanie wywolane jego sprzeci-
wem wobec udzielenia powodowi prawa ochronnego.

Powod wnosil o oddalenie apelacji i o zasadzenie kosztow procesu.
Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:

Apelacja jest bezpodstawna. Sad Apelacyjny podziela argumenty podane w uzasad-



nieniu wyroku, wiec nie zachodzi potrzeba ich powtarzania.

Dodanie przez pozwanego na opakowaniu produkowanej przez niego galaretki

slowa ,galaretka” do stowa(...) nie jest tylko oznaczeniem koloru galaretki przez

uzycie powszechnego slownictwa, ale wkracza w sfere problematyki znakoéw towarowych,
skoro powdd uzyskal swiadectwo ochronne na stowny znak towarowy (...) dla produ-
kowanych przez niego galaretek. Celem udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy jest
umozliwienie realizacji podstawowej funkeji znaku towarowego polegajacej na zagwaranto-
waniu konsumentowi lub innemu kontrahentowi identycznosci pochodzenia oznaczonego nim
towaru lub ushugi od towaru lub ustugi innego pochodzenia. W niniejszej sprawie cel ten nie
bylby osiagniety, gdyby podzieli¢ poglad pozwanego, ze powod bezpodstawnie uzyskal pra-
wo ochronne. Powdd, przez uzyskanie prawa ochronnego nabyl prawo wylacznego uzywania
znaku towarowego w sposob zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej. Skoro niesporne jest, ze pozwany postuguje sie tym znakiem towarowym, to stusz-
nie Sad Okregowy uznal, ze powodowi przystuguja roszczenia, ktore zostaly uwzglednione w
wyroku cze$ciowym.

Pozwany opart apelacje na jednym w istocie zarzucie, tym mianowicie, ze Urzad Pa-
tentowy RP bezpodstawnie udzielil powodowi prawa ochronnego. Tymczasem sad po-
wszechny nie moze w tego rodzaju postepowaniu kwestionowac udzielenia przez Urzad Pa-
tentowy RP prawa ochronnego, gdyz jest zwiazany ta konstytutywna decyzja wydana przez
wlaéciwy organ zgodnie z jego kompetencja. Wedlug art. 246 ust. 1 ustawy - Prawo wlasno-
Sci przemystowej, kazdy moze wnie$¢ umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji o
udzieleniu prawa ochronnego. Zaden przepis ustawy nie wskazuje jednak, ze wniesienie
sprzeciwu powoduje zawieszenie wykonania decyzji. Niesporne jest, ze Urzad Patentowy
wskutek wniesienia sprzeciwu przez pozwanego nie wydal decyzji o zawieszeniu udzielonego
powodowi prawa ochronnego. W czasie rozpatrywania tej sprawy w postepowaniu apelacyj-nym powdd nadal jest
uprawniony do ochrony praw wynikajacych z rejestracji znaku towa-

rowego.

Powyzsze okoliczno$ci przemawiaja za oddaleniem apelacji, co tez Sad Apelacyjny
uczynil na podstawie art. 385 k.p.c.



