Sygn. akt VI ACa 1043/13

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 wrzesnia 2013 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie VI Wydzial Cywilny w skladzie:
Przewodniczqcy - Sedzia SA— Urszula Wiercinska (spr.)
Sedzia SA— Malgorzata Kuracka

Sedzia SO (del.) — Joanna Zieliniska

Protokolant: — st. sekr. sqd. Ewelina Murawska

Ppo rozpoznaniu w dniu 25 wrzesnia 2013 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powodztwa (...) spolkiz o.o. w Z.

przeciwko (...) spolce zo.o. w W.

o zaniechanie czynéw nieuczciwej konkurencji

na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sqdu Okregowego w Warszawie

z dnia 19 listopada 2010 r.

sygn. akt XX GC 916/06

I zmienia zaskarzony wyrok w punkcie pigtym w ten tylko sposob, ze:

a) zobowiqzyje (...) spotke z o.0. w W. do opublikowania na wlasny koszt wyroku Sqdu Okregowego
w Warszawie z dnia 19 listopada 2010 r. wydanego w sprawie sygn. akt XX GC 916/06, w zakresie
punktow drugiego, trzeciego i czwartego wyroku, w terminie dwoéch tygodni od uprawomocnienia
sie wyroku w gazecie (...), na trzeciej stronie dodatku (...), czcionkq dwanascie;

b) w razie niewykonania przez (...) spolke z o.0. w W. w wyznaczonym terminie czynnosci
opublikowania wyroku, upowaznia (...) spoétke z o.0. w Z. do wykonania tej czynnosci na koszt (...)
spoltki z 0.0. w W..

II zasqgdza od (...) spétkizo.0. w W. narzecz (...) spolkizo.o. w Z. kwote 5.600 (pieé tysiecy szeséset)
zlotych tytulem zwrotu kosztow postepowania apelacyjnego i kasacyjnego.

Sygn. akt VI ACa 1043/13

UZASADNIENIE

Powodka (...) spdtka z 0.0. w Z. domagala sie nakazania (...) sp6lce z 0.0. w W. — zaniechania umieszczania na
opakowaniach (butelkach) win etykiet, zawierajacych oznaczenie stowne (...), nakazania pozwanej Spblce zaniechania
oferowania i wprowadzania do obrotu win w opakowaniach (butelkach), opatrzonych etykietami zawierajacymi



oznaczenia (...), nakazania pozwanej usuniecia etykiet, zawierajacych oznaczenie (...) z opakowan (butelek)
win sprowadzonych do Polski przez pozwang i znajdujacych sie w jej dyspozycji w magazynach oraz w innych
pomieszczeniach, nakazania pozwanej wycofania, na jej koszt, od dystrybutoréw, win w opakowaniach (butelkach)
opatrzonych etykietami, zawierajgcymi oznaczenie (...) oraz zniszczenia, znajdujacych sie w jej posiadaniu, zapasoéw
opakowan i etykiet, przeznaczonych dla win i zawierajacych oznaczenie stowne (...). (...) spo6tkazo.0. wZ. domagala sie
takze zobowigzania pozwanej Spo6iki do opublikowania, na jej koszt, wyroku zapadlego w niniejszej sprawie, w formie
ogloszenia w dzienniku (...), na pierwszej stronie dodatku (...) w rozmiarze okre§lonym przez powodke, w terminie
dwoch tygodni od daty uprawomocnienia sie wyroku, a w przypadku nie wykonania powyzszego zobowigzania przez
pozwang, do umocowania (...) spolki z 0.0. w Z. do wykonania tej czynno$ci na koszt pozwanej. W pi$mie procesowym
z dnia 25 pazdziernika 2013 r. powddka zglosila zadanie ewentualne, domagajac sie nakazania stronie pozwanej
zaniechania umieszczania na opakowaniach win (butelkach) etykiet, zawierajacych oznaczenie stowne (...), pisane
przez litere V czcionka typu Garamond lub innymi czcionkami typu Fresco, w zestawieniu z okre$leniem ,,Exclusive”,
w polaczeniu z jasna kolorystyka etykiety i zawartymi na niej zloceniami, na cylindrycznej butelce z matowego szkla
z jasnym, przedtuzonym kapslem zabezpieczajacym korek, zakazania stronie pozwanej oferowania i wprowadzania
do obrotu win w opisanych butelkach opatrzonych opisanymi etykietami, nakazania stronie pozwanej usuniecia tych
etykiet z opakowan win, nakazania pozwanej wycofania — od dystrybutoréw — win w opisanych opakowaniach, a
takze nakazania pozwanej Spolce zniszczenia zapaséw wskazanych opakowan i etykiet. Powodka podtrzymala zadanie
opublikowania wyroku Sadu Okregowego, wydanego w niniejszej sprawie, w dzienniku (...), w wymiarze strony
formatu B4, w czesci (...).

Sad Okregowy w Warszawie wyrokiem z dnia 19 listopada 2010 r. oddalit pow6dztwo gtéwne w calo$ci, natomiast
uwzgledniajac cze$ciowo zadanie ewentualne, nakazal pozwanej (...) spolce z 0.0. w W. zaniechania umieszczania
na opakowaniach (butelkach) win etykiet, zawierajacych oznaczenie (...), pisane przez litere V czcionka typu
Garamond lub innymi czcionkami typu Fresco, w zestawieniu z okreSleniem ,Exclusive” w polaczeniu z jasna
kolorystyka etykiety i zawartymi na niej ztoceniami na cylindrycznej butelce z matowego szkla zjasnym, przedtuzonym
kapslem zabezpieczajacym korek, zakazal pozwanej Spotce oferowania i wprowadzania do obrotu win w opisanych
opakowaniach (butelkach) opatrzonych wskazanymi etykietami, a takze nakazal stronie pozwanej usuniecie, na jej
koszt, wskazanych etykiet z butelek win, sprowadzanych do Polski i znajdujacych sie w jej dyspozycji oraz zniszczenie
zapasu opisanych etykiet. W pozostalej cze$ci Sad I instancji oddalil zadanie ewentualne (...) sp6lki z 0.0. w Z..

Rozstrzygniecie zostalo oparte na nastepujacych ustaleniach faktycznych i rozwazaniach.

(...) spbtka z 0.0. w Z. jest importerem win z Bulgarii, Wegier, Hiszpanii i Rumunii. W celu uzyskania w Polsce
ochrony na oznaczenie slowne (...), powoédka dokonala, na podstawie przepiséw ustawy z dnia 30 czerwca 2000
r. — Prawo wlasnoS$ci przemyslowej, zgloszenia czterech znakéw towarowych. Do czerwca 2005 r. powodka byla
jedynym podmiotem w Polsce uzywajacym slowa (...) do oznaczania, sprowadzanych z Bulgarii, win bialych i
czerwonych. Oznaczenie (...) wystepuje na winach oferowanych przez powodke w butelkach o réznym ksztalcie,
kolorze i fakturze. Butelki zaopatrzone sa w etykiete w biatym kolorze, ktorej charakterystycznymi, wyr6zniajacymi
elementami sg: oznaczenie (...) pisane duzymi, drukowanymi i wydtuzonymi literami, umieszczone nieco powyzej
srodka etykiety, wyrazy ,,EXCLUSIVE" lub ,LAST HARVEST", napisane duzymi literami i umieszczone w dolnej cze$ci
etykiety, rysunek kisci winogron oraz zlocenia. Na butelkach tych umieszczona jest takze kontretykieta w kolorze
bialym, ktorej charakterystycznymi elementami sg: oznaczenie (...), pisane duzymi, drukowanymi i wydluzonymi
literami, umieszczone w gornej czeSci kontretykiety oraz prostokatna ramka biegnaca wzdluz brzegoéw kontretykiety.
W czerwcu 2005 r., powodka stwierdzila, ze w placowkach handlowych sprzedawane jest, nie pochodzace od
niej, wino bulgarskie, takze oznaczone slowem (...), importowane do Polski przez pozwana Spolke. Pozwana
wprowadzala do obrotu wino w butelkach o pojemnosci 34 litra, wykonanych z bialego, matowego szkla. Butelki
zaopatrzone byly w jasnokremowe etykiety, na ktérych znajdowalo sie oznaczenie (...), pisane duzymi, drukowanymi
i wydluzonymi literami, umieszczone nieco powyzej Srodka etykiety. Wyraz ,EXCLUSIVE" napisany byl duzymi
literami i umieszczony w dolnej czeéci etykiety, wystepowaly takze rysunek ki$ci winogron oraz ztocenia.



Oddalajac roszczenie gtowne, Sad I instancji uznal, ze wynika ono z nieuzasadnionego przekonania powddki, ze
przystuguje jej wylaczne prawo do oznaczania importowanego wina bulgarskiego stowem (...). Tymczasem powo6dka
nie zarejestrowala do dnia zamkniecia rozprawy takiego znaku towarowego. Ponadto oznaczenie (...) nie ma, w
ocenie Sadu Okregowego, dostatecznej zdolnoSci odrozniajacej, albowiem identyfikuje ono wino z uwagi na jego
pochodzenie geograficzne (z poélnocnej Bulgarii), a nie podmiot importujacy wina do Polski. Nie ma przy tym
znaczenia, eksponowana przez powodke, okoliczno$c, ze jest ono pisane na etykietach, umieszczonych na butelkach
wina, sprowadzanego przez powodke, przez litere V, w Polsce bowiem funkcjonuje rownolegle pisownia nazwy tego
bulgarskiego miasta zaréwno przez W (W.), jak i przez V (V.), co wynika z pisowni z dokumentéw Unii Europejskiej i
ich thumaczeniach na jezyk polski, funkcjonujacych w obrocie prawnym i gospodarczym. Obie nazwy sg jednoznacznie
kojarzone w Polsce z miastem w Bulgarii, bedacym od dziesiecioleci celem wyjazdow turystycznych Polakéw oraz
rejonem produkeji wina. Natomiast za czyn nieuczciwej konkurencji, stypizowany w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, uznal Sad Okregowy, wprowadzanie przez pozwang
Spolke, do obrotu, importowanego wina bulgarskiego w opakowaniach podobnych do opakowan stosowanych przez
powddke, co rodzilo niebezpieczenstwo wprowadzenia konsumentéw w btad co do podmiotu oferujacego wino oraz
przekladalo sie na spadek sprzedazy butelek wina pochodzacych od powodki. Ksztalt i kolorystyka butelek wina,
wprowadzonego do obrotu w Polsce przez powddke jako pierwsza, a dopiero po kilku latach przez pozwana Spolke,
a takze zbieznos¢ charakterystycznych, indywidualizujacych te produkty, elementéw etykiet i kontretykiet, w tym
wzornictwo, czcionka i kompozycja etykiet i kontretykiet, przesadzaja, w ocenie Sadu I instancji, o bardzo duzym
podobienstwie pomiedzy tymi towarami, co moze wprowadzi¢ w blad konsumenta, kupujacego niedrogie wino, w
cenie kilku - kilkunastu zlotych za butelke, w sklepie spozywczym (w supermarkecie), bo w takim segmencie sprzedazy
produktow spozywcezych dzialaja obie strony. Sad Okregowy, na podstawie art. 18 ust. 1 punkt 1i 2 u.z.n.k., uwzglednit
roszczenia ewentualne powodki, za wyjatkiem nakazania pozwanej Spolce wycofania win, opakowanych w opisany
sposob, od dystrybutoréw, z uwagi na to, ze pozwana nie rozprowadza aktualnie wina w takich butelkach. Sad
pierwszej instancji oddalil takze zadanie zobowigzania pozwanej do opublikowania wyroku w formie ogloszenia w
dzienniku (...), w dodatku (...), poniewaz uznal, ze tego rodzaju os§wiadczenie, odwolujace sie do nazwy oraz oznaczenia
produktu (wino), stanowiloby niedozwolona reklame i promocje napoju alkoholowego, o ktérej mowa w art. 131 ust.
1 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwoSci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi.

Powyzszy wyrok zostal zaskarzony przez obie strony.

(...) spbltka z 0.0. w Z. zaskarzyta wyrok w cze$ci oddalajacej powodztwo gléwne w caloSci oraz powbddztwo ewentualne
w czedci (pkt 11 V), wnoszac o jego zmiane i uwzglednienie powddztwa gtownego w calo$ci, za§ w razie oddalenia
apelacji w tej czesci, wnosit o uwzglednienie powodztwa ewentualnego w nieuwzglednionej czeSci. Powddka zarzucita
wyrokowi:

1) naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. przez:

- bezpodstawne ustalenie rzekomego braku dostatecznej zdolno$ci odrbzniajacej oznaczenia (...), wynikajace z:
blednego przyjecia, iz w jezyku polskim dopuszczalne i rozpoznawalne sa dwie wersje pisowni nazwy bulgarskiego
miasta W. (przez litery Wi (...)), pomimo Ze w polskim alfabecie w ogole nie wystepuje litera (...); pominiecia
okoliczno$ci, iz wskutek uzycia w pisowni oznaczenia (...) litery (...) w plaszczyZznie wizualnej mamy zupelnie
odmienne oznaczenie od prawidlowej i jedynej dopuszczalnej w jezyku polskim pisowni nazwy miasta W.; pominiecia
okolicznosci, iz w obiegu mamy wspdlistniejace dwie formy grafemu W iV, za$ w jezyku polskim jedyna prawidlowa
i dopuszczalng forma jest pisownia nazwy miasta W. z uzyciem grafemu W; blednego przyjecia, iz dla oceny
zdolnoSci odrézniajacej znaku (...) jakikolwiek wplyw ma brak uzyskania przez powoda prawa ochronnego na
w/w znak na podstawie ustawy prawo wlasnoéci przemyslowej, skoro powddka opiera swoje zadanie wylacznie
na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktora niezaleznie przyznaje ochrone na wystepujace
w obrocie oznaczenia odrézniajace; blednego przyjecia iz oznaczenie (...) nie posiada abstrakcyjnej i konkretnej
zdolnosci odrozniajacej;



- bezpodstawne przyjecie, iz brak jest podstaw do nakazania pozwanej wycofania na jego koszt od dystrybutoréow
win w inkryminowanych opakowaniach z etykietami zawierajacymi oznaczenie (...) i oparcia rozstrzygniecia w tym
zakresie jedynie na dowodzie z przestuchania strony pozwanej, podczas gdy ze zgromadzonych dowodow wynika, ze
pozwana jeszcze w 2007 1. wprowadzal do obrotu wino i sam jest w posiadaniu okoto 100-200 kartonéw win, za$ nie
udowodnil, Ze wycofane zostaly od dystrybutoréw wszystkie wina wprowadzone do obrotu w 2005 r.;

2) naruszenie art. 3 oraz art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez bledne przyjecie, ze dzialanie
pozwanej polegajace na wprowadzaniu do obrotu win oznaczonych znakiem (...) nie jest czynem nieuczciwej
konkurencji pomimo, iz: oznaczenie (...) posiada zaré6wno abstrakcyjna, jak i konkretna zdolno$¢ odroézniajaca, zas
powddce przystuguje ochrona powyzszego oznaczenia wynikajaca z pierwszenstwa wprowadzenia przez nia do obrotu
towaru oraz przez dzialania polegajace na opatrzeniu opakowan swoich produktéw oznaczeniem (...) pozwana w
sposob bezprawny korzystal z wypracowanej przez powddke renomy tego oznaczenia i doprowadzil do zmniejszenia
jego zdolnoéci odrézniajacej;

3) naruszenie art. 8 oraz art. 9 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez bledne przyjecie, iz postugiwanie sie
przez pozwana na opakowaniach win oznaczeniem (...) nie bylo oznaczeniem falszywym, a co najmniej oszukaniczym,
pomimo iz w chwili ich wprowadzenia do obrotu oznaczenia te byly obiektywnie nieprawdziwe, bowiem w Swietle
postanowien obowigzujacej woéwczas umowy pomiedzy Wspolnota Europejska a Republika Bulgarii, oznaczenie (...)
przynalezalo wylacznie do regionu winiarskiego (...), podczas gdy wina wprowadzane przez pozwana do obrotu
pochodzily z regionu (...);

4) naruszenie art. 18 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez jego niezastosowanie w
sprawie, w czesci dotyczacej oddalenia powodztwa glownego i ewentualnego co do: nakazania pozwanej wycofania
od dystrybutoréw jej produktéw w butelkach opatrzonych etykietami z oznaczeniem (...) oraz zobowigzania pozwang
do opublikowania wyroku w formie ogloszenia w dzienniku (...), pomimo iz przez uwzglednienie powddztwa
ewentualnego w pozostalym zakresie Sad I instancji potwierdzil dokonanie przez pozwang czynu nieuczciwej
konkurencji;

5) naruszenie art. 131 w zw. z art. 21 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi przez
bledne przyjecie, ze nakazanie pozwanej opublikowania wyroku w formie ogloszenia w dzienniku (...), stanowiloby
niedozwolong reklame i promocje napoju alkoholowego.

Ponadto powodka zglosita w postepowaniu apelacyjnym wniosek o dopuszczenie dowodu z odpisu umowy z dnia 21
kwietnia 2003 r., potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem przez Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w W.,
na okoliczno$é ,jedynie urzedowo dopuszczalnej i przyjetej formy pisowni miasta W. w Bulgarii” (k. 714v). Wniosek
ten zostat oddalony przez Sad Apelacyjny po raz pierwszy rozpoznajacy sprawe postanowieniem z dnia 1 grudnia 2011
r., na podstawie art. 381 k.p.c.

Pozwana zaskarzyta wyrok w czesci uwzgledniajacej powddztwo ewentualne. Pozwana wniosta o zmiane zaskarzonego
orzeczenia przez oddalenie powodztwa ewentualnego w caloSci oraz zasadzenie zwrotu kosztéw postepowania.
Zaskarzonemu wyrokowi pozwana zarzucila:

1) blad w ustaleniach faktycznych polegajacy na przyjeciu, ze opakowania win (...) wprowadzanych do obrotu
przez pozwang s3 podobne do opakowan win (...) wprowadzonych do obrotu przez powddke w stopniu mogacym
wprowadzi¢ konsumentéw w blad, do handlowego pochodzenia wina oraz, ze pozwana powielila koncepcje szaty
zewnetrznej opracowanej dla win powodki,

2) blad w ustaleniach faktycznych, polegajacy na przyjeciu, ze pozwana umieszcza na opakowaniach (butelkach) win
etykiety zawierajace oznaczenie (...) i posiada zapas takich etykiet,

3) naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. przez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodéw wyrazajgce sie w arbitralnym
i nieuzasadnionym przyjeciu, ze brak zlotej ozdobnej ramki na etykiecie win oferowanych przez pozwana nie ma



wplywu na eliminacje ryzyka konfuzji oraz w ocenie, ze brak ozdobnego lancucha z pieczecia lakowa w przypadku
win oferowanych przez pozwang jest rownowazony dluzsza etykieta i zlotym medalionem, a takze, ze réznice
pomiedzy poréwnywalnymi opakowaniami sg nieznaczne i mato widoczne dla konsumentéw, jak rowniez, ze wina
oferowane przez powddke ciesza sie uznaniem, a ewentualny spadek sprzedazy tych win nastgpil na skutek rzekomego
podobienstwo opakowan win importowanych przez pozwana od opakowan win importowanych przez powodke,

4) naruszenie art. 10 u.z.n.k. przez bledna wykladnie polegajaca na przyjeciu, ze wystepowanie w poréwnywanych
opakowaniach pewnych elementéw wspoélnych, majacych nieodrbzniajacy charakter, jest wystarczajace do
stwierdzenia ryzyka konfuzji, co w konsekwencji doprowadzilo do niewlasciwego zastosowania art. 10 u.z.n.k. do stanu
faktycznego niespetniajacego hipotezy przedmiotowego przepisu.

Po raz pierwszy rozpoznajac sprawe wyrokiem z dnia 1 grudnia 2011 r., Sad Apelacyjny oddalil apelacje wniesione
przez obie strony, podzielajgc ustalenia faktyczne rozwazania prawne Sadu Okregowego. Odnoszac sie do zadania
publikacji wyroku, Sad Apelacyjny, podzielajac sformulowany w apelacji zarzut powodki, uznal, ze wprawdzie —
wbrew stanowisku Sadu Okregowego — publikacja wyroku nie stanowi niedozwolonej reklamy napojow alkoholowych,
niemniej jednak oddalenie tego zadania bylo trafne. W ocenie Sadu Apelacyjnego, opublikowanie wyroku nie
jest rébwnoznaczne ze zlozeniem przez pozwanego oSwiadczenia, o ktéorym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k.
Zastosowaniu, postulowanego przez powodke, Srodka ochrony jej praw, sprzeciwia sie cel tego Srodka, jakim jest
usuniecie skutkéw czynu nieuczciwej konkurencji. Publikacja wyroku stanowilaby nadto, zdaniem Sadu II instancji,
szykane wobec pozwanej Spolki, z uwagi na znaczne koszty, zwigzane z publikacja bardzo obszernego tekstu.

W skardze kasacyjnej, powodka, zarzucajac naruszenie art. 10 ust. 1 u.z.n.k., art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. oraz art. 18
ust. 1 pkt 11 2 u.z.n.k., wniosla o uchylenie wyroku w czeSci oddalajacej jej apelacje od wyroku Sadu Okregowego
w Warszawie z dnia 19 listopada 2010 r. i przekazanie sprawy Sadowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania w
zaskarzonej czeSci. Alternatywnie wniosla o uchylenie wyroku w zaskarzonej czesci i orzeczenie co do istoty sprawy
przez uwzglednienie powbddztwa w spos6b wskazany w skardze kasacyjnej.

Wyrokiem z dnia 17 maja 2013 r. Sad Najwyzszy uchylit zaskarzony wyrok w punkcie I w czeSci oddalajacej apelacje
strony powodowej od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie z dnia 19 listopada 2010 r., oddalajacego roszczenie
o nakazanie stronie pozwanej opublikowania tego wyroku w dzienniku (...) oraz w punkcie II (drugim) i sprawe
przekazal w tym zakresie Sadowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postepowania
kasacyjnego oraz oddalil skarge kasacyjna w pozostalej czesci.

Sad Najwyzszy uznal, ze skarga kasacyjna powddki okazala sie zasadna jedynie w odniesieniu do zarzutu naruszenia
art. 18 ust. 1 punkt 3 u.z.n.k., w wyniku blednego przyjecia przez Sad Apelacyjny, iz na podstawie tego przepisu,
powodka nie moze zadaé nakazania stronie pozwanej opublikowania w dzienniku (...), na koszt pozwanej, tresci
prawomocnego wyroku Sadu I instancji w niniejszej sprawie. Sad Apelacyjny nie poparl tego pogladu szerszymi
wywodami prawnymi, przemawiajgcymi za niedopuszczalnos$cig zadania powddki w §wietle art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k.,
jak rowniez nie ustalil kosztow ewentualnej publikacji sentencji wyroku w prasie, co sprawia, ze nie sposéb odeprzeé
zarzutu skargi kasacyjnej powodki, wymierzonego w to rozstrzygniecie Sgdu odwolawczego. Art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k.
przewiduje, ze w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiebiorca, ktorego interes zostal zagrozony lub
naruszony, moze zada¢ od pozwanego zlozenia jednokrotnego lub wielokrotnego o§wiadczenia odpowiedniej tresci i
w odpowiedniej formie.

Roszczenie to jest podobne do przewidzianych w art. 24 § 2 k.c., art. 43'° k.c. oraz art. 79 ustep 2 punkt 1 ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, co uzasadnia uwzglednienie pogladéw doktryny i
orzecznictwa odnoszacych sie do tych regulacji. Przyjmuje sie w nich, ze zadanie dopelnienia czynno$ci potrzebnych
do usuniecia skutkéw naruszenia okre$lonych débr pokrzywdzonego przez zlozenie oSwiadczenia odpowiedniej
tresci i w odpowiedniej formie powinno by¢ skonkretyzowane przez osobe domagajaca sie ochrony (por. wyrok
SN z dn. 22.12.1997 r., II CKN 546/97, OSNC 1998/7-8/119). Tre$¢ o$wiadczenia zalezy od okolicznoSci sprawy,
moze polegaé przykladowo na odwolaniu zarzutow, przeproszeniu, wyrazeniu ubolewania, sprostowaniu, wyjasnieniu



pewnych faktéw. Natomiast przez odpowiednia forme rozumieé nalezy sposéb zakomunikowania osobom trzecim
o$wiadczenia sprawcy naruszenia, ktory powinien by¢ adekwatny do sposobu i okoliczno$ci naruszenia. W doktrynie
i orzecznictwie zgodnie przyjmuje sie, ze tre$¢ i forma o$wiadczenia powinna by¢ ,odpowiednia”, tj. uwzgledniaé
racjonalnie pojmowane kryterium celowosci, a wiec realizowaé cel, jakim jest zapewnienie pokrzywdzonemu (w
rozpatrywanej sprawie - czynem nieuczciwej konkurencji) rzeczywistej i odpowiedniej satysfakcji, przy uwzglednieniu
zakresu i sposobu dzialania pozwanego oraz proponowanych przez powoda Srodkéw usuniecia skutkow naruszenia.
Ocenie sgdu pozostawia sie kwestie, czy zadana przez powoda treéc i forma o$wiadczenia jest odpowiednia i celowa
do usuniecia skutkow naruszenia, co prowadzi do wniosku, ze sad moze ksztaltowaé tre$¢ o§wiadczenia, takze przez
uscislenie sformutowan (por. wyrok SN z dn. 13.04.2007 r., I CSK 28/07, Lex nr 407143, wyrok SN z dn. 11.02.2011 .,
I CSK 334/10, Lex nr 798232). To takze sad ostatecznie decyduje o miejscu, liczbie i sposobie publikacji o§wiadczen
usuwajacych skutki naruszenia (w rozpatrywanej sprawie — skutki czynéw nieuczciwej konkurencji), stosownie
do okolicznos$ci konkretnego przypadku, rbwnowazac interesy pokrzywdzonego z jednej strony, aby zapewni¢ mu
najszersze i najbardziej satysfakcjonujace zadoSéuczynienie moralne oraz pozwanego z drugiej strony tak, aby z kolei
nie stosowa¢ wobec niego nadmiernej, nieusprawiedliwionej okoliczno$ciami danego przypadku, represji.

Sad Apelacyjny zaaprobowal oddalenie roszczenie o nakazanie pozwanej opublikowania wyroku, akcentujac w
pierwszym rzedzie niedopuszczalno$é tego rodzaju zadania z uwagi na przytoczong wyzej tre$¢ przepisu, w ktérym
jest mowa o o$wiadczeniu sprawcy czynu nieuczciwej konkurencji. W ocenie Sagdu Najwyzszego art. 18 ust. 1 pkt
3 u.z.n.k. nie wyklucza zadania powodki, aby pozwana, ktéra dopuscila sie czynu nieuczciwej konkurencji, zamiast
zlozy¢ oSwiadczenie zawierajace przykladowo przeproszenie czy wyrazy ubolewania z powodu dopuszczenia sie czynu
nieuczciwej konkurencji, opublikowala, na wlasny koszt, tre$¢ sentencji wyroku sadowego, rozstrzygajacego spor
miedzy stronami. Poglad ten jest aprobowany w pisémiennictwie, w ktérym zwraca sie uwage na to, ze przewidziane
w art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k., roszczenie i uwzgledniajace je orzeczenie sadu, czyni zado$¢ pokrzywdzonemu
czynami nieuczciwej konkurencji, pelni funkcje kompensacyjna, a takze wychowawcza i prewencyjna. Roszczenie o
publikacje wyroku ma znaczenie dla przedsiebiorcy, ktérego prawa naruszono czynami nieuczciwej konkurencji, gdyz
umozliwia bezposrednio poinformowanie opinii publicznej (klientéw) o naruszeniu praw i intereséw pokrzywdzonego
oraz o zakresie, zastosowanych wobec sprawcy, sankcji, wynikajacych z sentencji wyroku. Wykladnia celowo$ciowa
przywolanego przepisu przemawia wiec za przyjeciem, ze stosownie do zadania, sad moze nakaza¢ stronie pozwanej
opublikowanie sentencji wyroku zapadlego w sprawie o dopuszczenie sie czyndéw nieuczciwej konkurencji, w calo$ci
lub we fragmentach, nadajac tej publikacji odpowiednia forme i tres$¢, stosownie do okolicznoéci konkretnej
sprawy. Nie jest wykluczone takie zredagowanie o$wiadczenia, z ktérego wynika, ze pozwany informuje opinie
publiczng, w formie ogloszenia w gazecie, o tredci zapadlego rozstrzygniecia sagdowego. Zwroci¢ nalezy przy tym
uwage, ze w poprzednio obowiazujacych regulacjach dotyczacych ochrony praw tworcéw oraz znakéw towarowych,
ustawodawca przewidywal wprost mozliwo$é domagania sie przez pokrzywdzonego, aby sad nakazal sprawcy
naruszenia ogloszenie w prasie wyroku rozstrzygajacego spér miedzy stronami, uznal wiec ten sposéb ochrony
naruszonych praw pokrzywdzonego za wlaéciwy. Art. 53 § 1 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. 0 prawie autorskim stanowil,
ze tworca, ktérego autorskie dobra osobiste zostaly naruszone, moze zada¢ m.in. zlozenia publicznego o§wiadczenia
albo ogloszenia wyroku w czasopi$émie. Ustawa z dnia 28.03.1963 r. o znakach towarowych przewidywala w art.
33 ust. 1, ze kto naruszyl prawa wynikajace z rejestracji znaku towarowego, jest obowiazany na zasadach og6lnych
wyda¢ uprawnionemu uzyskane korzysSci, naprawié wyrzadzona szkode i usunaé skutki naruszenia prawa. 2. Winny
naruszenia prawa (ust. 1) obowigzany jest ponadto do ogloszenia w czasopismach stosownego o$wiadczenia albo
wyroku sadowego lub orzeczenia komisji arbitrazowej, a takze, gdy dzialal rozmys$lnie, do udzielenia zado$c¢uczynienia
za krzywde moralna przez zaplate odpowiedniej sumy pienieznej. Takze art. 287 ust. 2 aktualnie obowigzujacej
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasno$ci przemyslowej przewiduje, ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu
patentu, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo caloéci orzeczenia
lub informacji o orzeczeniu, w sposob i w zakresie okreslonym przez sad. Brak jest wiec uzasadnionych przeszkod,
aby art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. wyklada¢ w sposéb dopuszczajacy zadanie o opublikowanie wyroku (sentencji) zamiast
o$wiadczenia strony pozwanej, zawierajacego pochodzace od niej wyrazy skruchy w zwiazku z naruszeniem interesoéw
pokrzywdzonego czynami nieuczciwej konkurencji. Wbrew pogladowi Sadu Apelacyjnego, nie sprzeciwia sie temu
cel wskazanego Srodka ochrony powoda, skoro ma on charakter dyscyplinujacy, prewencyjny i kompensacyjny.



Oczywiécie, o losie tak sformulowanego zadania, zwlaszcza o sposobie zredagowania ogloszenia, zadecyduje
ostatecznie sad, biorac pod uwage adekwatno$¢ propozycji do okoliczno$ci konkretnego przypadku, ale rzecz w tym,
ze nie jest ono wylgczone co do zasady. Jest tez oczywiste, ze nakaz opublikowania o§wiadczenia lub wyroku na
koszt strony pozwanej, oznacza dotkliwo$¢ finansowa, ale jest ona konsekwencja dopuszczenia sie czynu nieuczciwej
konkurencji. O tym, czy koszty te moga stanowi¢ nadmierng represje mozna méwié dopiero po ustaleniu tych kosztow.
Koszty publikacji wyroku zadanego przez powodke nie byly przedmiotem ustalen Sadu Okregowego, gdyz Sad oddalil
to roszczenie z innej przyczyny, a mianowicie wskazujac, ze publikacja wyroku stanowilaby niedozwolona reklame
alkoholu. Sad Apelacyjny zanegowal trafno$¢ tego pogladu, a roszczenie powddki o publikacje wyroku oddalil z innych
wzgledow. Zauwazy¢ nadto nalezy, ze wysoko$¢ kosztéw publikacji wyroku czy o§wiadczenia w kontekécie zarzutu,
ze stanowi ona nadmierng i nieadekwatng do okolicznoS$ci sprawy, represje w stosunku do sprawcy naruszenia,
nalezy do okolicznoSci, ktére, zgodnie z art. 6 k.c., powinna podnie$¢ i wykaza¢ strona pozwana (por. wyrok SN
z dnia 2.02.2011 r., IT CSK 431/10, Lex nr 784917). Ze wskazanych wyzej przyczyn, zaskarzony wyrok podlegal

w tej czesci, uchyleniu na podstawie art. 398" k.p.c., a sprawa przekazaniu Sadowi II instancji do ponownego
rozpoznania i orzeczenia o kosztach postepowania kasacyjnego. W pozostalym zakresie skarga kasacyjna powodki
nie zaslugiwala na uwzglednienie. Niezasadny okazal sie zarzut naruszenia art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.n.k. przez
oddalenie powddztwa gtownego i powddztwa ewentualnego w zakresie dotyczacym nie uwzglednienia zadania, aby
pozwana Spolka wycofala na wlasny koszt wino, opakowane w sposob opisany w wyroku, od dystrybutoréw. Nie
zashugiwal takze na uwzglednienie, sformutowany w skardze kasacyjnej zarzut naruszenia art. 10 ust. 1 u.z.n.k. przez
jego niewlaéciwe zastosowanie polegajace, wedtug skarzacego, na uznaniu przez Sad II instancji, ze wprowadzanie
do obrotu wina, oznaczonego stowem (...), nie jest czynem nieuczciwej konkurencji. Sad Apelacyjny przyjal, w §lad
za aprobowanym stanowiskiem Sadu Okregowego, ze samo oznaczenie przez pozwanego sprowadzanego z Bulgarii
wina slowem (...), nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu powyzszego przepisu, albowiem nie
indywidualizuje, jako takie, powodki jako przedsiebiorcy — importera wina (nota bene powodka jest importerem wina
pochodzacego takze z innych krajow), lecz wskazuje na geograficzne pochodzenie produktu, jakim jest wino, przy
czym to oznaczenie stowne jest w Polsce kojarzone jednoznacznie z miastem w Bulgarii. Stanowisko to Sad Najwyzszy
podzielil.

Sad Apelacyjny po raz drugi rozpoznajac sprawe zwazyl, co nastepuje:

Zgodnie z art. 398%° k.p.c. sad, ktéremu sprawa zostala przekazana zwiazany jest wykladnia prawa dokonana w tej
sprawie przez Sad Najwyzszy. Wykladnia prawa w niniejszej sprawie dotyczy art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. Zdaniem Sadu
Najwyzszego art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. nalezy wyklada¢ w sposob dopuszczajacy zadanie o opublikowanie wyroku
(sentencji) zamiast o§wiadczenia strony pozwanej, zawierajacego pochodzace od niej wyrazy skruchy w zwiazku z
naruszeniem interes6w pokrzywdzonego czynami nieuczciwej konkurencji. Sad Najwyzszy wskazal takze, ze o losie
tak sformutlowanego zadania, zwlaszcza o sposobie zredagowania ogloszenia, decyduje ostatecznie sad, biorac pod
uwage adekwatno$¢ propozycji do okolicznos$ci konkretnego przypadku. Jest tez oczywiste, ze nakaz opublikowania
o$wiadczenia lub wyroku na koszt strony pozwanej, oznacza dotkliwo$¢ finansowa, ale jest ona konsekwencja
dopuszczenia sie czynu nieuczciwej konkurencji. O tym, czy koszty te moga stanowi¢ nadmierna represje mozna
moéwié dopiero po ich ustaleniu kosztow.

Dlatego tez przedmiotem rozwazan i rozstrzygniecia Sadu Apelacyjnego ponownie rozpoznajacego sprawe, byta
kwestia zasadno$ci zadania opublikowania sentencji wyroku na koszt strony pozwanej. Pelnomocnik powodowej
Spolki na rozprawie apelacyjnej sprecyzowal zadanie, wnoszac o zobowigzanie pozwanej do opublikowania wyroku
Sadu Okregowego w Warszawie z dnia 19 listopada 2010 r. (sygn. akt XX GC 916/06) w zakresie punktow: drugiego,
trzeciego i czwartego na stronie 3 dodatku (...) gazety (...), czcionka w rozmiarze 10 lub 12. Przedstawil takze cennik
oraz formaty reklam i ogloszen gazety (strona pozwana nie wypowiedziala sie odno$nie tej kwestii). Tym samym
uwzgledniajac obowigzujace w przedmiotowym dzienniku ceny 1 modulu oraz rozmiar wyroku, tj. tej czes$ci orzeczenia,
ktorej zadanie opublikowania dotyczy, koszt publikacji wyniesie okoto 20.000 — 30.000 zl.



Na tym etapie postepowania koniecznym jest podkre§lenie prawomocno$ci rozstrzygniecia opartego na art. 10
ust. 1 u.z.n.k., a w konsekwencji ustalenia faktyczne i oceny prawne, skutkujace subsumcja po powolang norme
prawna sa wiazace. Pozwana Spoétka wprowadzala do obrotu butelki wina oznaczonego w spos6b mogacy wprowadzié
klientoéw w blad co do jego pochodzenia, za$§ powodka bezspornie korzysta z pierwszenstwa uzywania tego oznaczenia.
Produkt powodki zyskal uznanie klientéw mierzone wielko$cia sprzedazy i osiggnieciem istotnego udzialu w rynku.
Wprowadzenie przez pozwang wyrobu nasladujacego szate zewnetrzng i nazwe produktu oryginalnego (produktu
powodki) — podobienstwo etykiet i opakowan w warstwie wizualnej, znaczeniowej i fonetycznej, spowodowalo, ze
zyskat on udzial w rynku bez nakladéw na promocje i bez koniecznos$ci wykazywania dbalosci o jako$¢, co skutkowato
spadkiem sprzedazy produktow powodowej Spolki (zob. uzasadnienie wyroku Sagdu Okregowego, k. 6851 n.).

W tym miejscu nalezy wskazadé, ze roszczenie o zlozenie o§wiadczenia (tu podania do publicznej wiadomos$ci wyroku)
na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. stuzy temu samemu celowi, co roszczenie o usuniecie skutkow niedozwolonych
dzialah. Zasadnicza funkcja roszczenia o zlozenie o$wiadczenia (obok funkeji wychowawczej, prewencyjnej i
kompensacyjnej) jest poinformowanie wladciwego kregu os6b (nabywcéw lub potencjalnych nabywcéw towardw
oznaczonych wprowadzajacym w blad oznaczeniem, kontrahentéw pokrzywdzonego przedsiebiorcy) o dokonanym
naruszeniu, a w rezultacie uSwiadomienie im, jaki jest rzeczywisty obraz stosunkéw rynkowych (tzw. funkcja
informacyjna). Skuteczne wypelienie funkcji informacyjnej umozliwia przywrécenie rownowagi rynkowej przez
skorygowanie blednych informacji funkcjonujacych w $wiadomoéci klientdéw i przedsiebiorcow, np. w sferze
motywacji do dokonania zakupu lub nawigzania stosunkéw gospodarczych.

Wyzej juz Sad Apelacyjny okreslil zakres wiazacych ustalen faktycznych i ocen prawnych, a tym samym uprawnionym
jest wniosek, ze wskutek czynu nieuczciwej konkurencji pozwanej Spotki (nasladownictwo oznaczenia) doszlo przede
wszystkim do wprowadzenia klientéw w blad co do pochodzenia produktu, a w konsekwencji i do naruszenia
pozycji rynkowej powodowej Spolki. Podanie wyroku do publicznej wiadomo$ci jest wiec uzasadnione zaistnialg
konfuzja u klientéw i przekazaniem im informacji o pochodzeniu oferowanych produktéw przez oba podmioty,
umozliwiajac dokonywanie optymalnego wyboru na rynku, bedzie rowniez stuzylo odbudowaniu pozycji rynkowe;j
powddki. Ponadto uwzglednienie zadania opublikowania wyroku wypelni funkcje wychowawcza i prewencyjng. Nie
budzi bowiem watpliwo$ci, ze na§ladownictwo oznaczenia jest jednym z najczeéciej i najtatwiej dokonywanych czynow
nieuczciwej konkurencji. Publikacja orzeczenia stanowi za$ jednoznaczny ,sygnal” o niezgodnoéci tego rodzaju dzialan
przedsiebiorcow z dobrymi obyczajami.

Uwzgledniajac zatem rodzaj naruszenia, tj. nasladownictwo oznaczenia, jego rozmiar oraz skutek w postaci spadku
sprzedazy produktow powddki i osiggniecie udzialu w rynku przez pozwang (bez nakladéw na promocje i bez
koniecznos$ci wykazywania dbalo$ci o jako$¢), zadanie opublikowania pozytywnego rozstrzygniecia na podstawie art.
18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k., rébwniez w konteks$cie jego kosztu, nie stanowi §rodka nadmiernej represji wobec pozwanej
Spotki.

Z tych przyczyn Sad Apelacyjny na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. orzekl jak w sentencji. O kosztach postepowania
odwolawczego i kasacyjnego postanowiono stosownie do tresci art. 98 § 1i 3 k.p.c.



