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WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 wrzesnia 2009 .

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII

Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych

w sktadzie nastepujacym:
Przewodniczacy SSO Beata P.

Protokolant Sekretarz Dorota S.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 wrzesnia 2009 1.

sprawy z powddztwa MI Societé par actions simplifiée z siedzibg w P. (Francja) i MCE Spétki z
ograniczong odpowiedzialnoscig w W.

przeciwko DFP Spdtce z ograniczong odpowiedzialnoscig w W.

- 0 ochrone praw z rejestracji wspdlnotowych znakéw towarowych

i zakazanie czyndéw nieuczciwej konkurencji

1. zakazuje pozwanej DFP Spétce z ograniczong odpowiedzialnoscig w W. ponownego naruszania w
przysztosci praw do stownych wspdlnotowych znakéw towarowych MARIN’S i LAMA
zarejestrowanych w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante na rzecz powoda Ml
S.A.S. z siedziba w P., odpowiednio pod numerami 001337955 i 006960314, a takze popetniania w
przysztosci czyndw nieuczciwej konkurencji, polegajacych na uzywaniu w obrocie gospodarczym
oznaczen identycznych lub podobnych do wspdinotowych znakdw towarowych, w szczegdlnosci
stéw lama, marins, marin’s, marines, dla towardw i ustug identycznych lub podobnych do tych, dla
ktdrych zarejestrowane zostaty wspdlnotowe znaki towarowe CTM nr nr 001337955 i 006960314,

szczegolnie umieszczania takich oznaczen w jakimkolwiek miejscu na stronie internetowej lub w



kodzie HTML strony internetowej pod adresem www.displayflash.pl, w tym jako stéw kluczowych
(meta-tagéw HTML);

2. nakazuje pozwanej ztozenie powodowi MCE Spétce z ograniczong odpowiedzialnoscia w W.
pisemnego oswiadczenia na papierze firmowym o nastepujacej tresci: ,,DFP Spétka z ograniczona
odpowiedzialnoscia w W. oswiadcza, ze uzywajac w meta-tagach strony internetowej

www.displayflash.pl stéw kluczowych ,,lama”, ,,marines”, ,,marins” oraz ,,opatentowany system

lama” dopuscita sie czynu nieuczciwej konkurencji wobec MCE Spdtki z ograniczona
odpowiedzialnoscig w W. DFP zaprzestata tego procederu i zobowigzuje sie do poszanowania zasad
uczciwej konkurencji i nieuzywania w przysztosci w meta-tagach strony internetowej

www.displayflash.pl stéw kluczowych ,lama”, ,,marines”; ,,marins” oraz ,,opatentowany system

lama”. Za opisane czyny nieuczciwej konkurencji Spdtka DFP przeprasza Spétke MCE oraz jej
Klientéw.” oraz przestanie tego oswiadczenia w terminie dwdch tygodni od uprawomocnienia sie

wyroku na adres powoda MCE Spdtki z ograniczona odpowiedzialnoscig w W.

3. w pozostatej czesci powddztwo oddala;

4. optate ostateczng ustala na kwote 1.000 (tysigc) ztotych i uznaje za pobrang od powoda do

kwoty 600 (szescset) ztotych;

5. nakazuje pobra¢ od pozwanego na rzecz Skarbu Paristwa - Sadu Okregowego w Warszawie

kwote 400 (czterysta) ztotych, tytutem brakujacej czesci optaty ostatecznej;

6. zasgdza od pozwanej na rzecz powoddw -solidarnie - kwote 2.870,32 (dwa tysigce osiemset

siedemdziesiat 32/100) ztote, tytutem zwrotu kosztéw procesu.

UZASADNIENIE

W dniu 10 VIl 2009 r. spétka prawa francuskiego MI Societé par actions simplifiée z siedziba

w P. oraz MCE Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig w W. wniesli o:

1. zakazanie DFP Spdtce z ograniczong odpowiedzialnoscia w W. naruszania praw z rejestracji
stownych wspdlnotowych znakéw towarowych:

% MARIN’S nr CTM 001337955,

+ LAMA nr CTM 006960314;

oraz popetniania czyndw nieuczciwej konkurencji, poprzez : zakazanie jej uzywania w obrocie

gospodarczym znakdéw identycznych lub podobnych do wspdlnotowych znakdéw towarowych, w



'

szczegolnosci stéw ,,lama”, ,,marins”, ,,marin’s”, ,,marines”, dla towardw i ustug identycznych lub
podobnych do towardw i ustug objetych prawami wytgcznymi, w szczegdlnosci przez zakazanie
umieszczania tych lub podobnych oznaczen w jakimkolwiek miejscu na stronie internetowej lub w

kodzie HTML strony internetowej pod adresem www.displayflash.pl, w szczegdlnosci jako stéw

kluczowych (meta-tagéw HTML);

2. podanie do publicznej wiadomosci okreslonej tresci informacji o zapadtym orzeczeniu, na stronie

internetowej www.displayflash.pl, na stronie startowej od razu po jej otworzeniu, w srodku strony,

w rozmiarze widocznym w witrynie internetowej, w ramce o wielkosci co naj-mniej 17 cm wysokosci
i 12 cm szerokosci, pisanego czcionka Arial o wielkosci 14 punktéw, przez okres 3 miesiecy,

rozpoczynajacy sie w ciggu 2 tygodni od daty uprawomocnienia sie orzeczenia;

3. nakazanie pozwanej ztozenia spétce MCE pisemnego oswiadczenia na papierze firmowym o
nastepujacej tresci : ,,DFP Sp. z 0.0. z siedzibg w W. oswiadcza, ze uzywajac w meta-tagach strony

internetowej www.displayflash.pl stéw kluczowych ,Jlama”, ,,marines”, ,marins” oraz

,,opatentowany system lama” dopuscita sie czynu nieuczciwej konkurencji wobec spétki MCE Sp. z
0.0., z siedzibg w W.. DFP Sp. z 0.0. z siedzibg w W. zaprzestata takiego procederu i zobowigzuje sie

do nieuzywania w meta-tagach strony internetowej www.displayflash.pl stéw kluczowych ,,lama”,

,,marines”, ,,marins” oraz ,,opatentowany system lama” oraz do poszanowania zasad uczciwej
konkurencji. Za wszelkie dziatania naruszajace przepisy prawa oraz zasady uczciwej konkurencji DFP
Sp. z 0.0. z siedzibg w W. przeprasza MCE Sp. z 0.0., z siedzibg w W. oraz jego Klientéw.” oraz

przestania go w terminie 2 tygodni od uprawomocnienia sie wyroku.

W motywach wyjasnili, ze spdtka MI jest producentem i dystrybutorem materiatéw
stuzgcych do reklamy w miejscu sprzedazy, tzw. point-of-sale materials. Oferuje m.in. produkt pod
nazwg Lama, wprowadzony na rynek w potowie lat 9o-tych stand reklamowy, ktdérego gtéwna
zaletg jest przestrzenna forma, sktadajacy sie do rozmia-row wiekszej koperty lub teczki. Mozliwos¢
btyskawicznego sktadania i rozktadania, z formy ptaskiej do przestrzennej i odwrotnie, gwarantuje
obnizenie kosztéw. Stand ten zapoczatkowat catg game produktéw znanej jako system Lama. Jego
wynalazcg jest Francois L’H. udziatowiec MI, ktérego uznaje sie za swiatowego lidera automatycznie
rozktadanych point-of-sale materials.

Innowacyjny stand pod nazwg Lama jest przedmiotem patentu europejskiego (EP 1395 971)
oraz wielu patentéw krajowych. W Polsce, patentu na wynalazek pt. stojak nosnika informacji z
przynajmniej jedng strong odczytowgq udzielono 29 Xl 2008 r. (PL nr 202688).

Ml jest wytacznym licencjobiorcg patentu i innych zwigzanych z nim praw Francois L’H. MCE
jest, od 2006 r., ich sublicencjobiorcg na terenie Polski. Jest tez uprawniony do uzywania znakdéw

towarowych MARIN’S i LAMA dla produktéw wprowadzanych do obrotu w Polsce od 2004 r. Na



kazdym z nich powdd ad.2 nadrukowuje komunikat z nazwa produktu - Lama oraz wskazanie, ze

system jest opatentowany:

L PN o g oy LAt @ +48 22 643 93 94 masis |
NP |

opatentowany dla Marin’s Central Europe 5p. z 0.0. www.marins.pl skladania

MI stuza prawa z rejestracji w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante

stownych wspdlnotowych znakéw towarowych :

%+ MARIN’S nr CTM 001337955, zgtoszonego 17 XI 1999 r., udzielonego 23 | 2001 r. na towary i
ustugi z klas 16, 20 i 42,

+ LAMA nr CTM 006960314, zgtoszonego 5 VI 2008 r., udzielonego 18 V 2009 r. na towary i ustugi
zklas 16, 20 35.

Ml jest ponadto uprawniony do miedzynarodowego stownego znaku towarowego MARIN’S
(nr IR 0868362) zgtoszonego 12 VIII 2005 r., a uznanego w Polsce od 20 Il 2007 r., na towary i ustugi

z klas 16, 20.

W pazdzierniku 2008 r. powdd powzigt wiadomos¢, Zze pozwana uzywa na stronie

internetowej pod adresem www.displayflash.pl nastepujgcych stéw kluczowych w tagu non-script

(tzw. meta-tagéw) : lama, marines, marins i opatentowany system lama, iden-tycznych lub
podobnych do wspdlnotowych znakédw towarowych. W efekcie, uzytkownik poszukujacy informaciji
lub danych o opatentowanym systemie lama lub/oraz tgcznie o firmie MARIN’S w wyszukiwarce

internetowej byt kierowany na strone internetowa pozwanej, www.displayflash.pl, ktdéra byta

wyswietlana w wynikach wyszukiwania na jednym z gtéwnych miejsc.
Powdd powotat sie przy tym na opinie prywatng mgr inz. Piotra W. dotyczacg promowania

przez DFP w sieci internet witryny www.displayflash.pl poprzez wykorzystanie stéw kluczowych

lama, marines, marins i opatentowany system lama w tagu non-script. Opinia ta potwierdza, ze
meta-tagi te sg widoczne dla wyszukiwarek, co jest zachowaniem nieetycznym w technologii
promowania witryn internetowych przez konkurenta.

Zdaniem powoddw, wybdr przez pozwang tych wiasnie stdw kluczowych byt celowy i
dokonany w ztej wierze. DFP miata swiadomos¢ istnienia wczesniejszych praw M poniewaz Tomasz
T. oraz Edward M., zatozyciele i cztonkowie zarzadu spdiki, byli sprzedawcami systemu lama w
MCE. Obaj odeszli w pierwszej potowie 2008 r. i rozpoczeli dziatalnos¢ jako DFP na rynku

automatycznie sktadanych materiatéw stuzacych do reklamy w miejscu sprzedazy.

Wezwana do dobrowolnego usuniecia stdw kluczowych nawigzujacych bezposrednio do

znakéw towarowych M z meta-tagu witryny internetowej www.displayflash.pl oraz do



opublikowania przeprosin i zobowigzania sie do nienaruszania praw wytacznych w przysztosci,

pozwana zaprzeczyta uzywania oznaczern mogacych wprowadzad kogokolwiek w btad.

Jako podstawe prawng swych zadan, powodowie wskazali przepisy art. 9 ust. 1 lit. (3) i (b)
Rozporzadzenia Rady (WE) o wspdinotowym znaku towarowym, a takze art. 3, 14 i 16 ustawy z dnia
16 1111993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wyjasnili, ze Ml dopiero 18 V 2009 r. uzyskat prawa

do znaku wspdlnotowego LAMA, nie mégt wiec wczesniej wystapi¢ z pozwem w tej sprawie.

Powodowie zarzucili, ze uzywanie w meta-tagach znakéw towarowych konkurenta w
odniesieniu do identycznych towardw i ustug stanowi naruszenie praw wytgcznych oraz czyn
nieuczciwej konkurencji. Ma ono bowiem na celu skierowanie konsumenta poszukujacego w sieci
informacji lub okreslonych towaréw w sklepach internetowych na strone konkurenta zamiast na

strone osoby uprawnionej do znakéw towarowych.

Cho¢ obecnie pozwana nie uzywa znakéw towarowych LAMA i MARIN’S jako stéw

kluczowych w meta-tagach na stronie internetowej www.displayflash.pl, istnieje niebezpie-
czenistwo, iz ponownie podejmie takie dziatania, poniewaz dotychczas nigdy nie przyznata sie do
zarzucanych jej czyndw i odmawiata spetnienia niezbyt wygdrowanych zadarn powoda ad.2.
Opublikowany na jej stronie internetowej wyrok sadowy bedzie przeciwdziata¢ dalszym

naruszeniom i repetycji bezprawnego zachowania.

Powodowie przedstawili zgode Ml na dochodzenie przez spdtke MCE roszczen z tytutu
naruszenia wspdélnotowych znakéw towarowych. (k.32) Na poparcie swych roszczer zawnioskowali

dowody z dokumentdw, przestuchania stron i z zeznan swiadka Piotra W. (k.1-139, 274-287)

Odpowiadajac na pozew DFP Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia w W. wniosta o

oddalenie powédztwa i zasagdzenie kosztéw procesu.

Pozwana przyznata, ze jest przedsiebiorcg oferujgcym na rynku reklamy automatyczne
standy reklamowe o nazwie Flash Pop Up, wykorzystujgce najnowsze rozwigzania techniczne,
chronione zgtoszeniem patentowym numer EPO 06804590.5. Przyznata takze, iz wspdlnicy -
zatozyciele spdiki, a obecnie zas cztonkowie zarzadu DFP - Edward M. i Tomasz T., byli zatrudnieni
przez MCE, gdzie jednak zajmowali sie sprzedaza produktdw powoda, tym samym zajmujg sie
obecnie u pozwanej. Wedtug niej, nie moze to uzasadnia¢ stawianego DFP zarzutu ztej wiary.

Wyjasnita, ze do niedawna rynek automatycznych standéw reklamowych byt catkowicie
zdominowany przez Ml jako monopoliste reprezentowanego w Polsce przez MCE. Obecnie,
nowoczesne rozwigzanie Flash Pop Up zdobywa swoje miejsce na rynku, skutecznie konkurujac z
przestarzatym i duzo drozszym rozwigzaniem Lama. Ml jest swiadomy, Zze oferowane przez

pozwang automatyczne standy reklamowe przetamuja jego dotychczasowa pozycje rynkowa. DFP
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konkuruje z nim, dajac potencjalnym klientom mozliwos¢ wyboru lepszych towardw ze wzgledu na
ich nizszg cene, dobrg jakos¢ oraz korzystne warunki dostawy.

Pozwana zarzucita, ze wobec zagrozenia jego pozycji rynkowej, MCE podjat z ni3g
bezwzgledng walke, dopuszczajac sie licznych czyndw nieuczciwej konkurencji. Dziatania te
nakierowane s3 na jej zdyskredytowanie i oczernienie, wtacznie z wyeliminowaniem z rynku
automatycznych standéw reklamowych. Dowodzita tego dokumentami prywatnymi, zeznaniami
licznych swiadkdw i stron.

Wyjasnita, ze czyny nieuczciwej konkurencji popetniane przez powoda polegajg na:

4 rozpowszechnianiu przez przedstawicieli i pracownikédw MCE informacji wprowadzajacych

w btad potencjalnych klientéw pozwanej, dotyczacych jego produktéw majacych na celu

przysporzenie mu korzysci i wyrzadzenia szkody pozwanej (art. 14 u.z.n.k.),

4+ naktanianiu potencjalnych kontrahentéw do rozwigzywania lub niewykonywania umdw
zawartych z pozwang (art. 12 ust. 2 u.z.n.k.),

4 utrudnianiu pozwanej dostepu do rynku (art. 15 ust. | pkt 5 u.z.n.k.)

Pozwana zapewnita, ze 28 XI 2008 r., w dniu otrzymania wezwania do zaniechania naruszen
praw z rejestracji wspdlnotowych znakéw towarowych, natychmiast usuneta ze swojej strony
budzace watpliwosci meta-tagi lama, marines, marins oraz fraze opatentowany system lama.
Nigdy tez powtdrnie tych stdw nie uzyta, ani jako meta-tagdw na swej stronie internetowej, ani w

jakiejkolwiek innej formie w dziatalnosci gospodarczej.

Wedtug niej, powodowie zadajacy zakazania naruszeri na przysztos¢ powinni odmiennie
sformutowa¢ powddztwo. Tak jak zostaty one sformutowane w pozwie, Zzadania podlegaja
oddaleniu. Ponadto powodowie nie wykazali istnienia okolicznosci, z ktérych wynikatoby, ze
pozwana ma zamiar lub przygotowuje sie do naruszenia wspdlnotowych znakdw towarowych. Jej
zachowanie za$ dowodzi woli respektowania praw wytacznych w przysztosci. Zadane pisemne
oswiadczenie mogtoby by¢ wykorzystywane przez powoddéw w kontaktach z klientami ze szkoda
dla DFP.

Pozwana zarzucita, ze stowo LAMA w momencie uzycia go jako meta-tag nie byto
wspdlnotowym znakiem towarowym (decyzje o rejestracji wydano dopiero 18 V 2009 r.).
Oznaczenia marines i marins nie naruszajg praw z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego
MARIN'S, do ktérego sa tylko podobne. Fraza opatentowany system lama nie jest w ogdle znakiem
towarowym, a zatem nie korzysta z ochrony.

Podniosta, ze stowo lama w obrocie profesjonalnym nabiera charakteru rodzajowego,
wykorzystywane jest bowiem do oznaczania pewnego rodzaju produktdw - automatycznych
standéw reklamowych. W kazdym przypadku nazwania przez klientéw jej standdw reklamo-wych

produktem lama, DFP prostuje te pomy#ki i wyjasnia, ze oferuje automatyczne standy Flash Pop Up.



W ocenie pozwanej, nie istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia nabywcdw w btad co
do pochodzenia towaréw poniewaz oferowane przez DFP produkty s3 przeznaczone wytacznie dla
odbiorcéw profesjonalnych (firm przygotowujacych kampanie reklamowe dla swoich klientéw oraz
dla przedsiebiorstw), w obrocie profesjonalnym zas obowiazuja podwyzszone standardy co do
mozliwosci wywotania konfuzji. W tym przypadku ryzyko pomylenia Zrédta pochodzenia towardéw
nie istnieje, gdyz na rynku oferowane s3 wytacznie automatyczne standy reklamowe stron, o czym

ich klienci doskonale wiedza.

DFP zaprzeczata uzyciu znakéw towarowych jako oznaczania jej pro-duktéw w obrocie
gospodarczym, réwniez na poszczegdlnych odstonach strony internetowej www.displayflash.pl
dostepnej dla uzytkownikéw internetu. Podniosta, ze meta-tagi sg dostepne i zrozumiate jedynie
dla informatykdéw. Nie prowadzg do przechwycenia klienteli, a jedynie stwarzaja mu mozliwos¢

zapoznania sie takze z ofertg konkurenta.

Przekonywata o znikomym znaczeniu umieszczenia kwestionowanych stéw w meta-tagach

jej strony internetowej www.displayflash.pl, o czym swiadczy niewielka liczba wejs¢ na te strone w
okresie istnienia meta-tagéw lama, marines, marins oraz opatentowany system lama (pazdziernik i
listopad 2008 r.) w poréwnaniu z okresem po ich usunieciu, od grudnia 2008 r. do sierpnia 2009 r.
Wskazata na wyniki jakie daje wpisanie do wyszukiwarki kwestionowanych stéw. Zdaniem
pozwanej, powodowie przywigzuja do meta-tagdw zbyt duze znaczenie, jakby to one miaty
decydowac o powodzeniu businessu, a nie dziatania i starania spétki oraz doswiadczenie i wiedza jej

zatozycieli.

DFP stwierdzita, ze stowa (meta-tagi) lama, marines, marins oraz opatentowany system
lama nigdy nie wystepowaty f3cznie z ustugami, produktami, ani z nazwami produktdéw, takimi jak
point-of-sale materials, stand, automatyczny stand reklamowy, materiaty reklamowe, karton,

tablica reklamowa, szyld, afisz, plakat itp.

Przyznajac, ze znalezienie sie meta-tagdw lama, marines, marins oraz opatento-wany

system lama na stronie www.displayflash.pl byto czyms$ niefortunnym i nieetycznym, czego

pozwana natychmiast zaniechata, DFP nie zgodzita sie z zarzutem po-petnienia czynu nieuczciwej
konkurencji, polegajacego na rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzajacych w btad
wiadomosci o przedsiebiorcy | przedsiebiorstwie, w celu przyspo-rzenia sobie korzysci lub
wyrzadzenia szkody konkurentowi.

Pozwana wyjasnita, ze jej przedsiewziecie nie polega na handlowaniu standardowymi
produktami, czym zajmuja sie sklepy internetowe, w ktdérych wystarczy wpisac¢ kod produktu, aby

uzyska¢ najtarisza oferte. Oferta DFP jest skomplikowana i wymaga wielu uzgodnien



poprzedzajacych podpisanie umowy i jej realizacje. Nie ma wiec jakiejkolwiek mozliwosci pomytki co

do stron, czy ich produktéw.

DFP stwierdzita, ze zadanie oswiadczert o tresci wskazanej w pkt 2 i 3 pozwu jest
nieuzasadnione i wygérowane w stosunku do skali naruszenia i czasu w jakim miato ono miejsce.
Pozwana nie musi sie zobowigzywad¢ do nieuzywania w meta-tagach stéw lama, marines, marins
oraz frazy opatentowany system lama poniewaz nie uzywa ich od 28 XI 2008 r. i nie zamierza ich
uzywacé w przysztosci w jakiejkolwiek formie, co potwierdza jej obecna postawa, réwniez w

relacjach z klientami. (k. 163-274, 292-304)

Sad ustalit, ze :

Spotka handlowa prawa francuskiego MI Societé par actions simplifiée (S.A.S.) z siedzibg w
P. jest producentem i dystrybutorem materiatéw stuzgcych do reklamy w miejscu sprzedazy, tzw.
point-of-sale materials. Od potowy lat 9o-tych oferuje m.in. produkt pod nazwa Lama, stand
reklamowy btyskawicznie rozktadany i sktadany z formy przestrzennej do formy ptaskiej (rozmiaru

wiekszej koperty lub teczki) i odwrotnie. Wynalazcg produktu jest Frangois L’H., udziatowiec MI.

Spdtka Ml jest swiatowym liderem automatycznie rozktadanych materiatéw point-of-sale.
Dzieki sieci licencji jest obecna w ponad 90 krajach, a w okoto 25 z nich znajduja sie jej centra
produkcyjne. W 2008 r. sprzedanych zostato ponad 12 milionéw standdéw i ekspozytorédw w

systemie Lama.

Innowacyjny stand reklamowy Lama jest chroniony patentem europejskim nr EP 1395 971
oraz wieloma patentami krajowymi. W Polsce patent na wynalazek pod tytutem stojak nosnika
informacji z przynajmniej jedng strong odczytowg zostat udzielony w dniu 29 Xl 2008 r. (nr PL
202688). (bezsporne — twierdzenia powoda niezaprzeczone przez pozwang - art. 230 k.p.c.)

Ml jest wytgcznym licencjobiorcg patentu i innych zwigzanych z nim praw Frangois L’H. MCE
Spétka z ograniczong odpowiedzialnosciag w W. jest sublicencjobiorcg Ml w zakresie prawa do
patentu na system Lama na terenie Polski, na podstawie umowsy licencyjnej z 30 XIl 2006 r. £3cz3aca
powoddéw umowa daje réwniez MCE uprawnienia do uzywania w Polsce znakéw towarowych
MARIN’S i LAMA. (bezsporne - tak tez oswiadczenie powoddw k.33)

MCE Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia w W. i jej spdtka cdrka MCE Spétka z
ograniczong odpowiedzialnoscig Spdtka komandytowa w W. s3 wytgcznie uprawnione do
produkowania i wprowadzania do obrotu w Polsce produktéw z systemu Lama, oznaczanych
znakami towarowymi MARIN’S oraz LAMA. (bezsporne - tak tez odpisy z KRS k.25-32, 77-85,
oswiadczenie powoddw k.33) MCE oznacza wprowadzane do obrotu w Polsce od marca 2004 .

standy reklamowe, wskazujac ich nazwe - LAMA oraz to, ze system Lama jest opatentowany:
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opatentowany dla Marin's Central Europe 5p. z 0.0. www.marins.pl skladania

(bezsporne - twierdzenia powoda niezaprzeczone przez pozwang - art. 230 k.p.c.)

MI posiada prawa wytaczne z rejestracji w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w

Alicante stownych wspdlnotowych znakdéw towarowych :

% MARIN’S nr CTM 001337955 zgtoszonego 17 Xl 1999 r., zarejestrowanego 23 | 2001 r. na towary i
ustugi z klas 16, 20 i 42 klasyfikacji nicejskiej, m.in. papier, karton, artykuty z kartonu, tablice
reklamowe z papieru i kartonu, szyldy z papieru lub kartony, tuby z kartonu, afisze, plakaty z
papieru lub kartonu, standy;

+ LAMA nr CTM 006960314 zgtoszonego 5 VI 2008 r., zarejestrowanego 18 V 2009 r. na towary z
klas 16 i 20 klasyfikacji nicejskiej, m.in. papier, tektura, druki, materiaty z tworzyw sztucznych do
pakowania w postaci toreb, torebek, kieszonek, woreczkdw, workéw i folii, szyldy z papieru lub
tektury, stojaki do prezentacji informacji reklamowych i promocyjnych z papieru lub tektury,
stojaki wystawowe z tektury lub tworzyw sztucznych lub papieru metalizowanego, szyldy z
tektury lub tworzyw sztucznych, tablice ogtoszen, a takze ustugi z klasy 35 - rozpowszechnianie
materiatdw i ogtoszen reklamowych na wszystkich nosnikach informacji wizualnej z tektury,
papieru lub tworzyw sztucznych, rozpowszechnianie i dystrybucja materiatdw reklamowych
(ulotek, prospektéw, drukdw, prébek), promocja sprzedazy (dla oséb trzecich)

(bezsporne - tak tez kopie zaswiadczers OHIM z ttumaczeniem na jezyk polski k.34-53)

MI jest ponadto uprawniony do stownego znaku towarowego MARIN’S (nr IR 0868362)
zgtoszonego 12 VIII 2005 r., zarejestrowanego w trybie porozumienia madryckiego i uznanego w
Polsce od 20 Il 2007 r., na towary i ustugi z klas 16, 20. (bezsporne - tak tez wydruk z bazy danych

Urzedu Patentowego k.54-56)

W dniu 15 X 2008 r. w kodzie Zrédtowym HTML strony internetowej DFP Spétki z 0.0. w W.,

pod adresem www.displayflash.pl, uzyte byty w tagu non-script (nie wyswietlajgce sie na stronie

internetowej, tzw. meta-tagi) nastepujace stowa : lama, marines, marins i opatentowany system

lama. (bezsporne - przyznanie pozwanej k.308, tak tez akt notarialny z 15 X 2008 r., Rep. A nr

11.106/2008 z przegladu strony internetowej http://www.displayflash.pl k.57-66, wydruk ze strony

www.dns.pl wskazujgcy na dysponenta domeny www.displayflash.pl k.67)

Stowa kluczowe w tagu non-script umozliwiaty przegladarkom internetowym odnalezie-nie
witryny internetowej DFP po ich wpisaniu do wyszukiwarki. Umieszczenie meta-tagédw lama,
marines, marins i opatentowany system lama w kodzie HTML strony internetowej powodowato, ze

po wpisaniu tych okreslen przez jakakolwiek osobe, jako wynik wyszukiwania wyswietlany byt m.in.



adres strony internetowej www.displayflash.pl, na ktérej znajdowata sie informacja o oferowanych
przez pozwang, konkurencyjnych standach reklamowych Flash Pop Up. (bezsporne - opinia
prywatna P.Wichrania k.68-77, przyznanie pozwanej k.308)

Kwestionowane meta-tagi zostaty przez pozwang trwale usuniete w dniu 28 XI 2003 r. na

wezwanie MCE. (brak dowodu przeciwnego)

Postugujac sie w ten sposéb stowami kluczowymi lama, marines, marins i opatentowany
system lama DFP naruszyta prawa MI z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego MARIN’S,
przez uzycie dla poinformowania potencjalnych nabywcdéw o identycznych towarach (standy
reklamowe) identycznego oznaczenia marins lub bardzo podobnego marines.

Odwotujac sie do niezarejestrowanego jeszcze wdwczas jako wspdlnotowy znak towarowy,
ale stosowanego od lat 90-tych oznaczenia produktu LAMA, przez uzycie dla poinformowania
potencjalnych nabywcéw o identycznych towarach (standy reklamowe) identycznego oznaczenia
lama lub bardzo podobnego opatentowany system lama DFP dopuscita sie czynu nieuczciwej

konkurencji.

Nieuprawnione dziatanie DFP wywotywato prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad

nabywcoéw, co do pochodzenia towardéw, o ktérych informacje znalez¢ byto mozna na jej stronie

internetowej www.displayflash.pl. Nabywcy standéw reklamowych systemu Lama lub inne osoby
zainteresowane korzystaniem z ustug reklamowych przy ich uzyciu mogli nabraé przekonania, ze
wyswietlenie w wynikach wyszukiwania wedtug haset (znakéw towarowych MARIN’S lub LAMA)
strony internetowej pozwanej oznacza istnienie powigzari gospodarczych miedzy

przedsiebiorstwami stron, dajgcych DFP uprawnienie do uzywania znakéw M.

Pozwana dopuscita sie czynu nieuczciwej konkurencji, polegajgcego na tym, ze przez
bezprawne uzycie miedzynarodowego i wspdlnotowych znakéw towarowych Ml i oznaczenia jego
produktu, starata sie zwracal uwage ewentualnych nabywcdw na witasng oferte standdéw
reklamowych. Mogta przy tym doprowadza¢ do powstania konfuzji co do pochodzenia towardéw z
okreslonego przedsiebiorstwa. Nabywca mégt bowiem przypuszczad, ze précz MCE, istnieje takze
inny podmiot powigzany gospodarczo z MI, promujacy przy uzyciu jego znakdéw towarowych
wiasne towary.

Dla uznania, ze doszto do naruszenia praw wytacznych do znakdéw towarowych oraz
popetnienia czynu nieuczciwej konkurencji nie miat znaczenia sposdéb dziatania DFP, polegajacy nie
na uzyciu w sposéb jawny, czytelny dla uzytkownika internetu, odwiedzajgcego strone

www.displayflash.pl znakéw MI dla oznaczania produktdw, czy ustug oferowanych przez pozwang,

lecz na umieszczeniu jako meta-tagdw, stéw kluczowych lama, marines, marins i opatentowany
system lama w kodzie Zrédtowym HTML czytelnych jedynie dla informatykdw. Istotny jest bowiem

efekt uzyskiwany przy wykorzystaniu zasad dziatania wyszukiwarek internetowych, ktdre
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uzytkownika poszukujgcego MI, jego produktu lub ustugi, przy uzyciu jako haset jego znakdw
towarowych nakierowywaty na strone internetowg zawierajgcg konkurencyjng oferte DFP.
Potaczenie znakdw towarowych jako hasta wyszukiwania z jego wynikiem w postaci wskazania

strony internetowej www.displayflash.pl rodzi¢ mogto ryzyko konfuzji co do pochodzenia towaréw

z okreslonego przedsiebiorstwa, przekonanie odbiorcy, ze DFP oferuje produkty - standy
reklamowe nalezgce do systemu Lama, albo ze pomiedzy nig a powodami istniejg wiezi

gospodarcze. (ocena Sadu)

Uzywajac jako stéw kluczowych lama, marines, marins i opatentowany system lama
pozwana byta swiadoma, ze stanowig one oznaczenie produktéw M, ktéry ma do nich wytaczne
prawo. Powdd byt bowiem wdwczas monopolista na rynku standéw reklamowych, a wspdlnicy
zatozyciele i obecni cztonkowie zarzadu, Tomasz T. oraz Edward M. byli do 2008 r. sprzedawcami
produktéw z systemu Lama w MCE. (dowdéd: odpis z KRS DFP k.189-193, kopie umdéw o prace k.86-

100, kopie materiatéw reklamowych DFP oraz wydruk ze strony internetowej www.displayflash.pl

k.101-111)

26 Xl 2008 r. MCE zwrdcit sie do spdétki DFP z Zzadaniem udzielenia informacji,

natychmiastowego usuniecia z kodu Zzrédtowego HTML witryny internetowej www.displayflash.pl

meta-tagdw nawigzujgcych bezposrednio do znakdéw towarowych MI, zobowigzania sie do
nienaruszania praw w przysztosci oraz opublikowania przeprosin, W dniu 28 XIl 2008 r. pozwana
usuneta kwestionowane stowa z meta-tagdw w kodzie HTML jej strony internetowej, nie zgodzita
sie jednak ztozy¢ stosownego oswiadczenia. Strony postepowania, uczestnicy rynku standéw
reklamowych i bezposredni konkurenci s3 ze sobg bardzo powaznie skonfliktowane. (bezsporne -

tak tez korespondencja stron k.112-133)

Okolicznosci istotne dla rozstrzygniecia sprawy nie byty w zasadniczych kwestiach
przedmiotem sporu. (k.308-309) DFP nie kwestionowata praw MI z rejestracji wspdlnotowych
znakdéw towarowych MARIN’S i LAMA, ani uzywania tych oznaczen dla oferowanych przez powoda
standéw reklamowych nalezgcych do systemu lama. Pozwana nie kwestionowata przedmiotu i skali
dziatalnosci gospodarczej MI, ani jego pozycji na sSwiatowym rynku tego typu produktdw.
Bezsporne byty tez uprawnienia MCE do korzystania z patentéw i znakdw towaro-wych Ml w
zwigzku z produkcja i sprzedaza standdéw reklamowych na terenie Polski. Zbedne byto wiec
prowadzenie dowodu z przestuchania (na te okolicznosci) przedstawiciela powoda w charakterze

strony.

Pozwana przyznata, lezacy u podstaw zarzutu naruszenia praw z rejestracji wspdlno-towych
znakéw towarowych i popetnienia czynu nieuczciwej konkurencji, fakt uzycia meta-tagéw lama,

marines, marins i opatentowany system lama w kodzie Zrédtowym HTML jej strony internetowe;j
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www.displayflash.pl, co powodowato, Zze wyszukiwarka internetowa po wpisaniu, jako haset,
znakéw towarowych MARIN’S i LAMA przez jakakolwiek osobe wyswietlata w wynikach
wyszukiwania m.in. adres strony internetowej, na ktdérej znajdowata sie informacja o oferowanych
przez pozwang, konkurencyjnych standach reklamowych Flash Pop Up. Wobec przyznania przez
pozwanag, ze 15 X 2008 r. istniat fakt stwierdzony w akcie notarialnym i prywatnej opinii Piotra W.,

Sad pominat dowdd z zeznan tego swiadka.

Ocena, czy dziatanie to stanowito czyn nieuczciwej konkurencji i narusze-nie przez DFP

prawa z rejestracji wspélnotowych znakéw towarowych nalezato do wytacznej kompetencji Sadu.

Sad dat wiare pozwanej, ze na wezwanie powoda, DFP w dniu 28 Xl 2008 r. usuneta
kwestionowane tagi non-script, nigdy wiecej ich nie uzywajac. Jakkolwiek petnomocnicy powoddw
nie potwierdzili zaprzestania naruszen, to wynikato to w sposdéb nie-watpliwy z motywdéw pozwu, a
wczesniej jeszcze z pisma przedprocesowego, datowanego 14 1 2009 r. (k.302-304) Gdyby pozwana

takze obecnie naruszata w ten sposdb prawa z rejestracji Ml nie bytoby to trudne do stwierdzenia.

Sad uznat jednak, ze powazny konflikt dzielgcy strony procesu, liczne zarzuty wzajemnie
przez nie formutowane, uzasadnia przyjecie, Ze istnieje grozba dalszego naruszania praw
wytacznych i dziatania nieuczciwie konkurencyjnego ze strony pozwanej, ktéra czuje sie ofiara
czyndéw nieuczciwej konkurencji, dokonywanych przez MCE. Zachodzita wiec potrzeba wydania
wyroku ustalajagcego na przysztos¢ obowigzek DFP respektowania praw wytacznych i stosowania

sie do regut uczciwej konkurencji w tym zakresie.

W niniejszej sprawie nie miat znaczenia czas trwania naruszenia praw wytgcznych, ani wina
pozwanej, czy chocby swiadomos¢ naruszenia. Sgd pominat twierdzenia stron odnoszace sie do

tych kwestii, jako nieistotne dla rozstrzygniecia sporu. (a contrario art. 227 k.p.c.)

Sad oddalit wnioski dowodowe pozwanej (dokumenty prywatne, zeznania swiadkdw,
przestuchanie stron), zmierzajace do wykazania, ze MCE dopuszcza sie wzgledem DFP rozlicznych
czyndw nieuczciwej konkurencji. W przekonaniu Sadu, zasada czystych rak, do ktdrej odwotuje sie
pozwana nie moze obejmowad wszelkiego rodzaju dziatari nieuczciwie konkurencyjnych, a
wyfacznie takie jakie zarzuca jej powdd (w tym przypadku, nieuprawnione uzycie cudzego znaku
towarowego w internecie). Zasadnos¢ pozostatych zarzutéw moze by¢ przedmiotem badania sadu

wytacznie w odrebnych sprawach z powddztwa DFP.

Zasada czystych rak nie jest pojeciem normatywnym, ani nie wynika wprost z zadnego
przepisu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zostata wykreowana przez doktryne ze
wzgleddw celowosciowych. Zmierza ona do powstrzymania stron przed wzajemnym wytacza-niem

powddztw, dajac mozliwos¢ kompleksowego rozstrzygniecia sporu w jednej sprawie, przy
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wykorzystaniu konstrukcji zarzutu procesowego. Mozliwos¢ ta nie jest jednak nieograniczona,
przeciwnie, pozwany moze skutecznie powotywac sie na okolicznosci, ktére majg uzasadniaé zarzut
dziatania identycznego, z tym jakiego sankcjonowania zazgdat powdd. W zadnym razie sad nie jest
uprawniony do dokonywania ogdlnej oceny zgodnosci postepowania powoda z prawem i dobrymi

obyczajami handlowymi, nienaruszania przezen intereséw gospodarczych jego konkurentdw.

Sad zwazyt co nastepuje :

Wspdlnotowy znak towarowy jest jednolitym tytutem ochronnym, funkcjonujagcym obecnie
w oparciu o unormowania Rozporzgdzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 Il 2009 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego, ktdre reguluje w sposéb catosciowy kwestie zwigzane ze
wspdlnotowymi znakami towarowymi dla towardw lub ustug, w szczegdlnosci zasady rejestracji,
wynikajace z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o charakterze materialno-prawnym, jako czes¢
acquis communautaire stanowia element polskiego porzadku prawnego, znajdujac bezposrednie
zastosowanie. W wiekszosci, stanowig one powtdrzenie regulacji zawartych w Pierwszej
Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XIl 1989 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw paristw
cztonkowskich odnoszgcych sie do znakéw towarowych. (Dz.U 1989 L40 str.1) Implementujaca ja
ustawa z 30 VI 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej znajduje zastosowanie wytgcznie tam, gdzie
brak odpowiedniego unormowania Rozporzadzenia, w szczegdlnosci zas, w tym zakresie w jakim

odsyta ono do witasciwych przepiséw prawa krajowego.

Wspdlnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywotuje ten sam skutek w catej
Wspdlnocie; moze by¢ zarejestrowany, zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia sie lub decyzji
stwierdzajgcej wygasniecie praw wiasciciela znaku lub uniewaznienie znaku, ktérego uzywanie
moze by¢ zakazane jedynie w odniesieniu do catej Wspdlnoty. (art.1 ust.2) Znak uzyskuje sie
poprzez rejestracje (art. 6) w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante, ktdra jest
skuteczna na terenie Wspdlnoty, a zatem od 1 V 2004 r. takze na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Znak rejestrowany jest na okres 10 lat od daty dokonania zgtoszenia (z mozliwoscia
przedtuzenia). (art. 46) Prawa z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego sg skuteczne wobec

0s6b trzecich z dniem publikacji. (art. 9 ust.3 zd.1)

Zgodnie z przepisem art. 99 ust.1 Rozporzadzenia, sady uznajg wspdlnotowy znak
towarowy za wazny, o ile nie jest to przedmiotem powddztwa wzajemnego o stwierdzenie

wygasniecia lub uniewaznienie.

Wspdlnotowy znak towarowy moze sktadac sie z jakiekolwiek oznaczenia, ktére mozna
przedstawi¢ w formie graficznej, w szczegdlnosci z wyrazéw, facznie z nazwiskami, rysunkdw, liter,

cyfr, ksztattu towaréw lub ich opakowari, pod warunkiem, Ze oznaczenia takie umozliwiajg
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odrdznianie towaréw lub ustug jednego przedsiebiorstwa od towardw lub ustug innych przed-
siebiorstw. (art. 4) Podstawowa funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi
lub koricowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi oznaczonych
znakiem, odréznienia, bez ewentualnosci wprowadzenia w btad, tego towaru lub ustugi od
towaréw lub ustug innego pochodzenia. (por. wyroki ETS z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-

La Roche, z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips)

Dla niniejszych rozwazan najwazniejszy jest przepis art. 9 Rozporzadzenia, ktdry przyz-naje

uprawnionemu prawo do wyfacznego i niezaktéconego uzywania zarejestrowa-nego znaku oraz

prawo do zakazania innym osobom, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie :

a.  oznaczenia identycznego ze wspdlnotowym znakiem towarowym dla identycznych towardw;

b.  oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do
wspdlnotowego znaku towarowego oraz identycznosci lub podobieristwa towardw ktérych
dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad opinii
publicznej; ktére obejmuje prawdopodobienstwo ich skojarzenia.

¢.  oznaczenia identycznego lub podobnego do wspdlnotowego znaku towarowego w odnie-
sieniu do towardw, ktdre nie s3 podobne do tych, dla ktdrych zarejestrowano znak, w
przypadku gdy cieszy sie on renoma we Wspdlnocie i gdy uzywanie oznaczenia bez
uzasadnionej przyczyny powoduje nienalezng korzys¢ albo jest szkodliwe dla odrdznia-jacego

charakteru lub renomy wspdlnotowego znaku towarowego. (art. 9 ust.1)

Przepis ten sankcjonuje trzy odmienne formy naruszenia prawa z rejestracji, powdd
wystepujacy na droge sgdowg powinien wiec wskaza¢ podstawe prawng dochodzonych roszczen
oraz okolicznosci faktyczne oraz udowodni¢ spetnienie wszystkich przestanek okreslonych w
punktach a., b. lub c. art. 9 ust. 1 Rozporzadzenia.

Zakazy okreslone w art. 9 ust.1 s3 zbiezne ze wzglednymi podstawami odmowy rejestracji
wskazanymi w art. 8 ust.1., stad dla sgdowej oceny istnienia naruszenia prawa istotne znaczenie
mie¢ bedg rozwazania zawarte w uzasadnieniach orzeczern Europejskiego Trybunatu
Sprawiedliwosci i Sgdu Pierwszej Instancji w Luksemburgu odnoszace sie do:

J

¢ identycznosci lub podobienstwa znakéw towarowych i oznaczen,

/

% identycznoscilub podobieristwa towardéw lub ustug,

/

% istnienia ryzyka konfuz;ji.

Sad pragnie przy tym podkresli¢, ze poglady Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci i
Sadu Pierwszej Instancji cechuje w tym zakresie duza jednolitos¢ i stabilnos¢. W najnowszych

orzeczeniach wielokrotnie powotywane sa tezy wczesniejszych wyrokdéw, do ktdrych, jako maja-
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cych istotne znaczenie dla zrozumienia pojecia naruszenia prawa z rejestracji wspdlnotowego

znaku towarowego, Sad pragnie sie odniesc.

Ocena identycznosci lub podobieristwa znakéw powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci
graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (koncepcyjnej). Sporne znaki nalezy
poréwnywac catosciowo, a decydujgce znaczenie mie¢ beda elementy odrdzniajgce i dominujace, a
nie opisowe. Dwa znaki towarowe sg do siebie podobne jezeli, z punktu widzenia okreslonego
kregu odbiorcéw, s3 one przynajmniej czesciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych
aspektach. (por. wyroki Sgdu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen i z 25 XI 2003 r. w sprawie T-

286/02 Kiap Mou)

Identycznos¢ poréwnywanych (przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia wystepuje
woéwczas, gdy sa one doktadnie jednakowe (tozsame) lub charakteryzuja sie niedostrzegalnymi
dla przecietnego konsumenta réznicami. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i
oznaczenie s3 identyczne, czy tez mozna mdwic¢ zaledwie o podobienstwie, konieczne jest

dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakdéw i ich catosciowego

oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecz-nie uwaznego i rozsgdnego

przecietnego konsumenta. (por. wyrok Trybunatu z 20 111 2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion)

Dokonujac oceny podobieristwa towaréw nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki cha-
rakteryzujace, zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie rodzaj towardw, ich
przeznaczenie, sposéb uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze
ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (por. wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w
sprawie T-388/00 ELS, z 4 Xl 2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo, z 8 VII 2004 r. w sprawie T-203/02
Vitafruit, z 4 V 2005 r.) Catosciowa ocena zakfada pewng wspdtzaleznosé miedzy branymi pod
uwage czynnikami, w szczegdlnosci podobienstwem znakdw towarowych oraz podobieristwem
towardw, ktdérych one dotycza, przy czym niski stopiern podobieristwa miedzy oznaczonymi
towarami moze by¢ zréwnowazony znaczacym stopniem po-dobieristwa miedzy znakami

towarowymi i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznosci - por. wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie

T-388/00 ELS, z 5 1V 2006 r. w sprawie T-202/04 Echinacin, z 14 X 2006 r. w sprawach potgczonych T-

81, 82, 103/03 Venado)

W mysl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad (likelihood
of confusion, le risque de confusion), istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uzna¢, ze dane towary
lub ustugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa, ewentualnie z przedsiebiorstw
powiazanych gospodarczo. (por. wyroki ETS z 29 1X 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4 V 1999 r.
Rec. str. I-5507, w sprawach potgczonych C-108/97 i C¢-109/97 Windsurfing Chiemsee, z 22 VI 1999 r. w
sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 23 I1l 2006 r. w sprawie C-206/04 Milhens)
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Prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad powinno by¢ oceniane w sposéb catoscio-wy,
zgodnie ze sposobem postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszyst-kich
istotnych okolicznosci konkretnego przypadku, w szczegdlnosci wzajemnej zaleznosci mie-dzy
podobieristwem oznaczeri i towardéw lub ustug, ktérych one dotycza. (por. wyroki Sadu z 9 VIl 2003
r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills Rec. str. 11-2821, z 12 X 2004 r. w sprawie T-35/03 Carpo, z 11
V 2005 r. w sprawie T-31/03 Grupo Sada, wyrok ETS z 23 11l 2006 r. w sprawie C-206/04 Miilhens, z 10
X 2006 r. w sprawie T-172/05 Armafoam)

Ocena prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad w zakresie podobieristwa wizualne-go,
fonetycznego lub koncepcyjnego spornych oznaczen powinna sie opiera¢ na wywieranym przez nie
catosciowym wrazeniu ze szczegdlnym uwzglednieniem ich elementdw odrdzniajg-cych i
dominujgcych. (por. wyroki Sadu z 14 X 2003 r. w sprawie T-292/01 BASS, z 6 VIl 2004 r. w sprawie T-
117/02 Chufdfit, z 5 IV 2006 r. w sprawie T-344/03 ORO SAIWA) Z zasady, odbiorcy nie uznaja
elementu opisowego, stanowigcego czes¢ ztozonego znaku towarowego, za element odrdzniajacy
i dominujacy w catosciowym wrazeniu, jakie ten znak wywiera. (por. wyroki Sadu z 3 VIl 2003 r. w
sprawie T-129/01 BUDMEN i z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 Chufdfit) O ile przecietny konsument
postrzega zwykle znak towarowy jako catos¢ i nie zagtebia sie w analize jego poszczegdlnych
elementéw (por. wyroki ETS z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, z 10 X 2006 r. w sprawie T-
172/05 Armafoam), o tyle to wlasnie dominuja-ce i odrézniajace cechy oznaczenia s3, co do zasady,

najtatwiej zapamietywane. (por. wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties)

Zawarty w znaku towarowym element opisowy nie moze by¢ uznany za dominujacy,
albowiem ocena prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad nie moze by¢ oparta na elemen-tach
nie podlegajacych ochronie przepisami dotyczgcymi znakéw towarowych. (por. wyrok Sadu z 5 IV
2006 r. w sprawie T-202/04 Echinacin) Znak towarowy, ktéry nie zawiera jakiegokolwiek elementu
opisowego dla okreslonej kategorii towaréw lub ustug posiada charakter wysoce odrézniajacy.
(por. wyrok ETS z 12 1 2006 r. w sprawie C-361/04 P Picasso) Nadaje to ogromna wage elementowi
dominujgcemu znaku towarowego, ktdry konsument zauwaza i zapamietuje. Dlatego koniecznos¢
oceny ogdlnego wrazenia, jakie wywotuje oznaczenie, nie wyklucza analizy kazdego jego sktadnika

w celu ustalenia elementu dominujacego. (por. wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties)

Wiasciwy krag odbiorcdw skiada sie z przecietnych konsumentéw, nalezy-cie
poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych (deemed to be reasonably well-informed
and reasonably observant and circumspect, le consommateur moyen de la catégorie de produits
concernée est censé étre normalement informé et raisonnablement attentif et avisé), przy czym
poziom uwagi konsumentdw moze sie rdznie ksztattowad¢ w zaleznosci od kategorii

przedmiotowych towardéw lub ustug. (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd
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Schuhfabrik Meyer i z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, z 12 1 2006 r. w sprawie C-361/04 P

Picasso)

Przecietny konsument rzadko ma mozliwos¢ przeprowadzenia bezposredniego pordw-
nania réznych znakdéw towarowych, musi zazwyczaj zdawad sie na zachowany w pamieci nie-
doskonaty obraz tych znakéw towarowych. Prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad jest tym
wieksze im silniejszy jest charakter odrdzniajgcy znaku towarowego, ktéry wynika z jego
samoistnych cech lub jego renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci znaku na rynku). (por. wyroki
ETS z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 11 Xl 1997 r. w sprawie C-251/95
SABEL z 29 1X 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, wyroki Sadu z 22 X 2003 r. w sprawie T-311/01 Starix, z
22 VI 2004 r. w sprawie T-66/03 Galdxia, z 1 11 2005 r. w sprawie T-57/03 Hooligan, z 21 Il 2006 r. w

sprawie T-214/04 POLO)

Istnieje pewna wspodtzaleznos¢ miedzy znajomoscig znaku towarowego wsréd odbior-cow,
a jego charakterem odrdzniajgcym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej
wzmocniony jest jego charakter odrézniajacy. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy
sie wysoce odrdzniajagcym charakterem wynikajgcym z jego znajomosci wsréd odbiorcdw, nalezy
rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w szcze-gélnosci udziat znaku
towarowego w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dtugos¢ okresu jego uzywania, wielkos¢
inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udziat procentowy
zainteresowanych grup odbiorcéw, ktérym znak towarowy umozliwia zidentyfiko-wanie towardéw
jako pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa, jak réwniez oswiadczenia izb handlowych i
przemystowych lub innych stowarzyszeri zawodowych. (por. wyrok Sadu z 12 VIl 2006 r. w sprawie
T-277/04 Vitakraft-Werke) Ciezar udowodnienia sity znaku, a przez to jego odrdzniajacego

charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

W niniejszej sprawie, tak jak byli do tego zobowigzani, zgodnie z zasad3a wynikajaca z
przepiséw art. 6 k.c. i art. 479" § 1 k.p.c., powodowie wykazali i udowodnili prawa MI S.A.S. z
siedzibg w P. z rejestracji wspdlnotowych znakdw towarowych MARIN’S i LAMA, ten ostatni byt w
dacie stwierdzonego naruszenia — pazdziernik - listopad 2008 r. przedmiotem zgtoszenia i

oznaczeniem produktdw od lat 9o0-tych oferowanych przez powoda ad.1.

Zwazywszy, ze znaki towarowe uzywane byty przez powoddéw dla oznaczenia towardéw
wytgcznie przez nich produkowanych i oferowanych, a krag zainteresowanych nabyciem, czy
korzystaniem z ustug reklamowych w tej formie byt odpowiednio ograniczony, skojarzenie znakdéw
towarowych MARIN’S i LAMA z powodem, niewatpliwie monopolista na tym rynku, byto

jednoznaczne. Wbrew przekonaniu pozwanej, jej stwierdzenie, Zze produkt lama stat sie
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okresleniem rodzajowym, nie pozbawia znaku towarowego powoda cech odrdzniajacych, prze-
ciwnie, jednoznacznie wigze produkt Ml z jego wytwdrcg (monopolista na rynku standdw

reklamowych) i wytacznie uprawnionym do uzywania znaku towarowego LAMA.

W takich okolicznosciach, uzycie przez pozwang w kodzie zrédtowym HTML strony

internetowej pod adresem www.displayflash.pl stéw kluczowych meta-tagéw: lama, marines,
marins i opatentowany system lama powodowato, ze uzytkownik internetu poszukujacy informacji
o produkcie powodéw (LAMA) lub ich przedsiebiorstwach (MARIN’S) uzyskiwat jednoznaczne
wskazanie, ze moze je znalez¢ na stronie internetowej pozwane;j.

Wyswietlenie adresu tej strony internetowej na wysokim miejscu wynikdéw wyszukiwa-nia,
niewatpliwie mogto wywotad u zainteresowanego nabyciem towardw lub ustug oferowa-nych

przez powoddw przekonanie o istnieniu pomiedzy nimi a sp6tka DFP powigzan gospodarczych.

Jakkolwiek przepis art. 9 Rozporzadzenia nie okresla wprost jakie formy i sposoby uzycia
wspolnotowych znakdw towarowych przez osobe nieuprawniong sg zabronione, to, zwazywszy, ze
znak towarowy ma stuzy¢ oznaczeniu pochodzenia towaru lub ustugi od okreslonego

przedsiebiorcy, zakazane bedzie kazde jego uzycie wytgczajace lub ograniczajgce mozliwos¢

efektywnego petnienia tej funkcji.

W przekonaniu Sadu, dziatanie polegajgce na uzyciu przez osobe nieuprawniong cudzego
znaku towarowego jako meta-tagu w kodzie Zrédtowym HTML strony internetowej niewatpliwie
stanowi¢ bedzie naruszenie prawa z rejestracji. Nieuprawniony konkurent wykorzysta bowiem ten
znak dla zwrdcenia uwagi opinii publicznej na swoje towary i ustugi, podczas, gdy znak powinien
wskazywac na towary i ustugi osoby, ktdrej stuzy prawo wytaczne.

W taki wtasnie, nieuprawniony sposdb, pozwana uzyta oznaczen identycznych lub bardzo
podobnych do wspdlnotowych znakédw towarowych MI, naruszajac jego wytgczne prawo do

uzywania znakédw MARIN’S i LAMA.

W odniesieniu do oznaczen identycznych MARINS i LAMA nie ma potrzeby badania ryzyka
konfuzji (art. 9 ust. 1a Rozporzadzenia). Pisownia stowa MARINS - bez apostrofu — nie wytacza przy

tym mozliwosci uznania tego oznaczenia za identyczne ze wspdlnotowym znakiem towarowym.

Identycznos$¢ poréwnywanych (przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia wystepuje
bowiem wdwczas, gdy s3 one doktadnie jednakowe (tozsame) lub charakteryzujg sie nie-

dostrzegalnymi dla przecietnego konsumenta réznicami. Moga zatem wystepowac na tyle drobne,

nieznaczace réznice, ze znaki sg w praktyce trudne do odrdznienia. Znak i oznaczenie zostang

uznane za identyczne takze wowczas, gdy :

a rézny jest rodzaj, wielkos¢ lub kolor czcionki (o ile nie bedzie to

stanowi¢ cechy graficznej znaku),
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o stowa pisane sg matymi lub duzymi literami,

Q litery, z ktérych sg ztozone s3 zapisane tacznie lub rozdzielone.

Stowo MARINES rézni sie od wspdlnotowego znaku towarowego MARIN’S zaledwie jedna
literg i brakiem apostrofu. W warstwie fonetycznej sg one praktycznie identyczne, sg tez bardzo do
siebie podobne w warstwie wizualnej. Uwzgledniajac identycznos¢ produktdéw, dla ktérych znak
zostat zarejestrowany i tych oferowanych przez pozwang nalezy uzna¢, ze mamy do czynienia z
bardzo wysokim poziomem ryzyka konfuzji. Wynika on niewatpliwie z zasady dziatania
wyszukiwarek internetowych, ktdre uwzgledniajg nie tylko stowa kluczowe, tak jak zostajg one

wpisane przez uzytkownika, lecz takze inne, do nich podobne.

Stowo LAMA jest identyczne z obecnie zarejestrowanym wspdlnotowym znakiem
towarowym LAMA. Stanowi ono jedyny, dystynktywny element uzywanego przez pozwana
oznaczenia opatentowany system lama, identycznego z oznaczeniem MCE (tu dziatanie DFP nosi
znamiona czynu nieuczciwej konkurencji). Jak wskazuje sama pozwana, to wtasnie stowo LAMA
staje sie rodzajowym okresleniem produktu — standu reklamowego od wielu lat obecnego na rynku,
a zatem jest przez opinie publiczng w sposdb jednoznaczny kojarzone z jedynym producentem (do
niedawna monopolista) MI. Znak towarowy i oznaczenie LAMA charakteryzuje sie bardzo wysoka

wtdrna zdolnoscig odrdzniajaca.

Bez znaczenia dla oceny naruszenia prawa wytgcznego, z punktu widzenia natozenia sankji
zakazowych z art. 9 ust. 2 Rozporzadzenia, s3 faktyczne rezultaty uzycia przez pozwang oznaczen

identycznych lub podobnych do wspdélnotowych znakéw towarowych powoda ad.1.

Sad nie podziela przekonania DFP o wytaczeniu ryzyka konfuzji ze wzgledu na to, ze
nabywcami oferowanych przez strony towardw sg profesjonalisci swiadczacy ustugi reklamowe,
zobowigzani do wiekszej starannosci niz przecietny konsument. Nalezy wyjasni¢, Zze prawo
wiasnosci przemystowej nie zna wymogu podwyzszonej starannosci, tak jak zostat on
sformutowany na uzytek prawa zobowigzan w art. 355 § 2 k.c., w odniesieniu do przedsiebiorcy

spetiajacego swiadczenia wynikajace dla niego z umowy.

Zdaniem Sadu, nabywcami standéw reklamowych s3g nie tylko przedsiebiorcy swiadczacy
ustugi reklamowe, ale przede wszystkim reklamodawcy, zainteresowani promowa-niem
oferowanych przez nich towardw i ustug, w réznym stopniu zapoznani z ofertg rynkowa i
pochodzeniem towardéw (standéw reklamowych), ktére chcieliby zeby zostaty uzyte w reklamie.
Ich wiedza o wszechobecnosci systemu lama i monopolistycznej pozycji MARIN’S oraz znajomos¢
znakdéw towarowych i oznaczen produktéw powoddw, sprawi, ze pojawienie sie na rynku nowego
podmiotu, ktdry korzysta z identycznych lub bardzo podobnych oznaczer beda wigzac z oferta

powoddw i ich przedsigbiorstwem.
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Sad podziela argumentacje zawarta w motywach pozwu oraz w powotanych tam pogla-
dach orzecznictwa i doktryny (Monika Sieradzka Naruszenie prawa do znaku towarowego uzytego w
meta-tags. Monitor Prawniczy nr 12/2008), ktérych nie ma juz potrzeby ponownie przytaczaé¢ w

uzasadnieniu wyroku.

Skutki wspodlnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom
rozporzadzenia. Zadanie zakazania pozwanej naruszania prawa z rejestracji wspélnotowego znaku
towarowego znajduje uzasadnienie w ust. 1 art. 9 Rozporzadzenia. W ust. 2 przepis ten stanowi, ze
w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji wspdlnotowego znaku

towarowego moga by¢ zakazane, w szczegdlnosci, nastepujgce dziatania :

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach,

b. oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod
takim oznaczeniem lub oferowanie i Swiadczenie ustug pod tym oznaczeniem,

c. przywoz lub wywdéz towardw pod takim oznaczeniem,

d. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyl lub Zze z jego strony istnieje grozba naruszenia
wspélnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba ze istniejg szczegdlne powody zaniechania
tego, decyzje zakazujgca pozwanemu takich dziatan. Stosuje réwniez srodki, zgodnie z przepisami
ustawodawstwa krajowego, ktérych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1)
Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym istniejg inne jeszcze sposoby (Srodki ochrony) znaku przed
naruszeniem, nieznane przepisom Rozporza-dzenia, Sgd Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i
Wzoréw Przemystowych powinien je, na wniosek powoda, zastosowa¢ do ochrony znaku
wspodlnotowego. Odnosi sie to np. do orzeczenia o podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo
catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposéb i w zakresie okreslonym przez sad. (art.
287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.)

Sformutowanie - chyba Ze istniejq szczegélne powody zaniechania — uprawnia Sad do
odstgpienia od stosowania sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadajaca klauzuli general-nej art. 5
k.c., nie moze by¢ stosowana przez sgd w postepowaniach w sprawach gospodarczych z urzedu.
Zainteresowany, uniknieciem sankcji pozwany, ktéry dopuscit sie naruszenia, winien
skonkretyzowac te szczegdlne powody i wykazac¢ ich istnienie, pozostawiajac Sadowi (jako
arbitrowi) ich ocene, przy rozstrzyganiu o sposobie usuniecia skutkéw naruszenia prawa z

rejestracji.

W ocenie Sadu, uzycie przez DFP meta-tagdw : lama, marines, marins i opatentowany

system lama w kodzie HTML jej strony internetowej, stanowi naruszenie praw Ml z rejestracji
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wspdlnotowych znakdéw towarowych MARIN’S i LAMA. Przekonuje o tym powazny konflikt

pomiedzy stronami postepowania.

Nie znajdujac podstaw do odstgpienia od stosowania sankcji zakazowych, na podstawie
art. 9 ust. 2 Rozporzadzenie, Sad zakazat pozwanej DFP Spdtce z ograniczonag odpowiedzialnoscig w
W. ponownego naruszania w przysztosci praw do stownych wspdlnotowych znakéw towarowych
MARIN’S i LAMA zarejestrowanych w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante na
rzecz powoda MI S.A.S. z siedzibg w P., odpowiednio pod numerami 001337955 i 006960314, a takze
popetniania w przysztosci czyndw nieuczciwej konkurencji, polegajgcych na uzywaniu w obrocie
gospodarczym oznaczen identycznych lub podobnych do wspdlnotowych znakéw towarowych, w
szczegodlnosci stdw lama, marins, marin’s, marines, dla towardw i ustug identycznych lub
podobnych do tych, dla ktérych zarejestrowane zostaty wspdlnotowe znaki towarowe CTM nr nr
001337955 i 006960314, szczegdlnie umieszczania takich oznaczert w jakimkolwiek miejscu na

stronie internetowej lub w kodzie HTML strony internetowej pod adresem www.displayflash.pl, w

tym jako stéw kluczowych (meta-tagéw HTML);

Sad oddalit natomiast, jako nieuzasadnione, zadanie opublikowania wydanego w sprawie
orzeczenia. Fakt, Ze pozwana naruszata prawa powoda w stosunko-wo niewielkim zakresie i przez
krétki czas, trwale zaprzestajac bezprawnych dziatart w listopadzie ubiegtego roku, sprawia, ze
publikacja wyroku na jej stronie internetowej nie stuzytaby usunieciu skutkdw naruszenia, ale raczej
promowaniu powoddw i ich produktu na stronie internetowej DFP. Zastosowany srodek bytby
nieadekwatny i nie-wspdétmierny do skali i charakteru naruszenia. (a contrario art. 287 ust. 2 w zw. z

art. 296 ust. 1a p.w.p.)

Rozstrzygajac o zasadnosci zarzutu dopuszczenia sie przez pozwang spdtke DFP czynu

nieuczciwej konkurencji Sad zwazyt :

Ustrdj gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej opiera sie na zasadach wolnosci gospo-darczej
i swobody konkurencji. Kazdy przedsiebiorca funkcjonujacy na rynku moze podejmo-wac dziatania
zmierzajgce do pozyskania nabywcéw oferowanych przezen towaréw (w kazdym wypadku odnosi
sie to takze do Swiadczonych przez przedsiebiorce ustug). Obejmujg one takze, bardzo istotne z
punktu widzenia samej sprzedazy, marketing i promocje. Dziatania konkurent-cyjne, bez wzgledu na
to, jak dotkliwe skutki moga wywiera¢ w sferze intereséw innych uczestnikéw obrotu, s3 co do
zasady dozwolone. Ustawodawca zwraca sie przeciwko nim tylko o tyle, o ile s3 one sprzeczne z
prawem lub dobrymi obyczajami. (por. Wojciech Pyziot, Anna Walaszek-Pyziot Czyn nieuczciwej

konkurencji (analiza pojecia). Przeglad Prawa Handlowego 1994/10/1)
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Konkurencyjne s3 wyfacznie dziatania zewnetrzne, adresowane do innych uczestnikdw
wymiany rynkowej, majace na celu zdobycie klientdw dla oferowanych przez nich towaréw poprzez
zwiekszenie wtasnej efektywnosci gospodarczej badZz ostabienie cudzej. Zagrozenie intereséw
innych uczestnikdw rynku musi mie¢ charakter bezposredni i realny. Musza one by¢ zdolne do
wywarcia wptywu na innych przedsiebiorcdw-konkurentéw, czy konsumentdw, zdolne

niekorzystnie oddziatywad na ich sytuacje, naruszajac ich interesy gospodarcze.

W uzasadnieniu wyroku z dnia 11 VII 2002 r. (I CKN 1319/00 OSNC 2003/5/73) Sad Najwyzszy
stwierdzit m.in.: zatoZzeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej sity
przedsiebiorcy oraz jej oddziatywanie na krgg odbiorcédw. Chodzi o rozgraniczenie miedzy dziataniem
uczciwym | zgodnym z prawem, a wykraczajgcym poza ustanowione reguly, nie zas o ochrone
konkretnego osiggniecia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidtowosci zachowania sie i
dziatania podmiotdéw gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostepu do rynku na réwnych
prawach. Readlizacja konstytucyjnej zasady wolnosci gospodarczej uzasadnia (...) poszukiwanie
réwnowagi miedzy wolnoscig rynku i swobodg obrotu a celami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, okreslonymi w art. 1.

O naruszeniu interesu innego przedsiebiorcy mozna mdéwi¢ wdéwczas, gdy na skutek
dziatania konkurencyjnego nastgpi pogorszenie lub nie nastgpi oczekiwana poprawa mozli-wosci
nabycia lub zbywania nabywanych lub oferowanych débr badz ustug. Decyduje o tym sposdb, w jaki
dziatanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatéw. Zwazyw-szy, ze prawa
przedsiebiorcy uczestniczacego w obrocie majg charakter wzgledny, tylko adresatom dziatan
nieuczciwie konkurencyjnych stuzy¢ bedzie roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody.
Obowigzek wskazania i udowodnienia istnienia takiego zagrozenia obcigza wystepujgcego z
zarzutem nieuczciwej konkurengiji. (art. 6 k.c.)

Zgodnie ze stanowigcym klauzule generalng przepisem 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 przedsiebiorcy lub klienta. W ust. 2 przepis ten przyktadowo wymienia

dziatania stanowigce w szczegdlnosci czyny nieuczciwej konkurenciji.

Uznanie dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym
spetnieniem nastepujacych przestanek:
- czyn ma charakter konkurencyjny,
- narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,

- jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Naruszenie interesu przedsiebiorcy nastepuje wdwczas, gdy dziatania (zaniechanie)

konkurenta powodujg pogorszenie lub brak spodziewanej poprawy mozliwosci nabycia lub zbytu
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oferowanych débr i ustug. (tez: Beata Gadek Generalna klauzula odpowiedzialnosci za czyn
nieuczciwej konkurencji (art.3 u.z.n.k.), Uniwersytet Jagielloriski, Zeszyt 85, Kantor Wydawniczy
Zakamycze 2003 1. 5.156-161)

Naruszenie prawa odnosi sie do bezwzglednie i powszechnie obowigzujacych przepi-séw, w

szczegolnosci u.z.n.k., przepisdw o przeciwdziataniu praktykom monopolistycznym, naruszenia
ddébr osobistych, prawa witasnosci, praw autorskich, ochrony konsumentdw, kodek-su karnego.

Dobre obyczaje, w znaczeniu okreslonym w art.3 ust.1 u.z.n.k., rozumie¢ nalezy podob-nie

do zasad wspétzycia spotecznego, jako normy moralne i zwyczajowe stosowane w dziatalnosci
gospodarczej. O tym, czy dane dziatanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje catoksztatt
okolicznosci, a zwtaszcza cel, uzyte srodki i konsekwencje przedsiebranych dziatan. Czyn sprzeczny
z prawem nie musi by¢ zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyz zalezy to od charakteru
naruszonych norm. Dla ustalenia dobrych obyczajéw powazne znaczenie moga mie¢ ustalane przez
organizacje samorzadu zawodowego kodeksy etyczne. (tak: Marian Kepiriski Problemy ogdlne

nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny

1994/2/1)

Pojecie dobrych obyczajéw odczytuje sie najczesciej w ujeciu ekonomiczno-funkcjonal-nym,
przywigzujagcym wage nie do przestrzegania dobrych obyczajéow w ogdle lecz do zacho-wania
przedsiebiorcéw w dziatalnosci gospodarczej, odchodzac od dokonywania oceny z punktu widzenia
ogolnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowito poczucie godnosci ogdtu
ludzi myslacych sprawiedliwie i stusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe
stosowane w dziatalnosci gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sadu Najwyzszego z 26 1X 2002

r. Il CKN 213/01 OSNC 2003/12/169, Beata Gadek op.cit. s.127-144)

Sprzecznos¢ z dobrymi obyczajami (klauzula generalna) podlega ocenie sadu z punktu
widzenia tresci, motywdw i celu dziatania konkurencyjnego. Obiektywnie niezgodne z dobrymi
obyczajami s3 dziatania (lub zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami uznanymi przez dana

spotecznos¢, obowigzujgcymi w okreslonym srodowisku.

Sad podziela poglad, iz art. 3 w ust.1 w sposdb ogdlny definiuje czyn nieuczciwej
konkurencji, przyktadowo wymieniajac w ust. 2 niektdre dziatania, typizowane dodatkowo w art. 5 -
17 u.z.n.k. Powotane przepisy nalezy wyktada¢ w ten sposéb, ze ogdlne okreslenie czynu
nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegdtawiajace pozostajg w nastepujgcych

wzajemnych relacjach :

- wymienione w ustawie czyny nie tworzg zamknietego katalogu, za czyn nieuczciwej konkurencji
mozna uznac takze dziatanie niewymienione w art. 5-17 u.z.n.k., jezeli tylko odpowiada

wymaganiom wskazanym w ogdlnej definicji czynu nieuczciwej konkurencji,
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- wymagania wskazane w art. 3 ust. 1 odnoszg sie do czynéw wymienionych w art.5-17 u.z.n.k.,
okreslenie ogdlne spetnia wiec funkcje korygujaca w stosunku do przepisdw typi-zujacych czyny
nieuczciwej konkurencji. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spetia przestanki jednego z
przepisOw art. 5-17, w rzeczywistosci jednak dziatanie nie wykazuje ktdregos ze znamion art. 3
ust.1 u.z.n.k. (np. znamienia bezprawnosci) wykluczone jest uznanie go za czyn nieuczciwej

konkurencji.

Uznanie konkretnego dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagac bedzie ustale-nia,
na czym ono polegato i zakwalifikowania go pod wzgledem prawnym przez przypisanie mu cech
konkretnego deliktu wskazanego w Rozdziale 2 ustawy (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub
deliktu tam nieujetego ale odpowiadajgcego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konku-rencyjne powinny
by¢ badane przede wszystkim w swietle przestanek okreslonych w art. 5-17 uz.n.k., a dopiero gdy
nie mieszcza sie w dyspozycji ktéregokolwiek z tych przepisdw, podlegaja ocenie wedtug klauzuli
generalnej art. 3 u.z.n.k. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 1X 1998 r. | ACa 281/98 Apel.-
Lub.1999/1/1)

Dziatanie DFP, kwestionowane przez Ml i MCE nie jest stypizowane w przepisach
szczegdlnych — art. 5-17 u.z.n.k. Sad nie podziela przekonania powoddw, ze w tym przypadku
znajdujg zastosowanie przepisy art. 14 i art. 16 u.z.n.k. Okolicznosci niniejszej sprawy istotnie
odbiegaja od opisu zakazanych w nich dziatan, nie wyczerpujac znamion stypizowanych w sposdéb
szczegdlny czyndw nieuczciwej konkurencji. Samo uzycie przez pozwang znakéw towarowych
powoda ad.1. nie jest sposobem rozpowszechniania o nim nieprawdziwych informacji. Dziatanie
takie moze jedynie wywotywac¢ prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad co do istnienia

powigzan gospodarczych stron, ale nie niesie informacji, o ktérej mowa w art. 14 u.z.n.k.

Stwierdzenie, Ze mamy w tym przypadku do czynienia z nieuczciwg reklama powodowie
uzasadniajg wytacznie ogdlnymi, teoretycznymi pogladami doktryny, nie wskazujgc na konkretne
okolicznosci, szczegdlnie zas na tres¢ przekazu reklamowego. Zarzuty, niepoparte zadnymi faktami,

a tym bardziej dowodami, sg w ocenie Sadu, nieuzasadnione.

Sprzecznos¢ czynu DFP z zasadami uczciwej konkurencji podlega natomiast ocenie na
zasadzie ogdlnej art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Wystepujac z pozwem o zakazanie czyndw nieuczciwej
konkurencji, zgodnie z art. 6 k.c., powodowie zobowigzani byli wykaza¢, ze:

a. czyn pozwanej ma charakter konkurencyjny,
b. naruszalub zagraza interesom gospodarczym powoddw,

c. jestbezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
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Nie moze budzi¢ Zzadnych watpliwosci, ze dziatanie pozwanej pozostaje w zwigzku z
prowadzong przez te spotke dziatalnoscig gospodarczg, a strony sg bezposrednimi konkurentami na

rynku standdw reklamowych.

Dziatanie pozwanej jest sprzeczne z prawem, narusza bowiem, jak stwierdzono wyzej,
prawa Ml do znakéw towarowych MARIN’S i LAMA. Narusza przy tym dobre obyczaje handlowe.
Konsekwencja bezprawnego dziatania byto naruszenie intereséw gospodarczych obu powoddw.
DFP ma niezaprzeczalne prawo do tworzenia stron internetowych, stuzacych informowaniu
potencjalnych klientéw o jej ofercie. Moze tak formutowac tres¢ swojej strony internetowej i jej kod
Zzrédtowy HTML, aby zainteresowani tatwo odnaleZli jg przy pomocy wyszukiwarek.
Niedopuszczalne jest jednak uzywanie, takze w meta-tagach niewidocznych dla uzytkownika
internetu, znakéw towarowych powoda lub podobnych do nich oznaczen, zwracaja uwage opinii
publicznej poszukujacej produktéw MARIN’S na konkurencyjny produkt, bez jakiegokolwiek

wyjasnienia.

Stwierdzone przez Sad naruszenie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. uzasadniato zastosowanie wzgledem

pozwanej sankcji zakazowej z art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. (pkt 1. wyroku)

Sad uznat, ze usunieciu skutkédw nieuczciwie konkurencyjnego dziatania pozwanej stuzy¢
bedzie natozenie na DFP obowigzku ztozenia oswiadczenia. (na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3

u.z.n.k.)

Zadang przez powoddéw forme w jakiej o$wiadczenie ma by¢ ztozone Sad uznat za
odpowiednig do charakteru naruszenia. Dokonat jednak zmian w tresci oswiadczenia, tak aby
odnosito sie ono wyfacznie do stwierdzonego czynu nieuczciwej konkurencji, nie zas ogdlnie
dziatan sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami handlowymi. Oswiadczenie nie moze takze
obejmowacd naruszenia praw do znakdéw towarowych, poniewaz ani cyt. Rozporzadzenie, ani

stosowana subsydiarnie ustawa Prawo wtasnosci przemystowej nie znaja takiej sankgji.

Uwzgledniajac charakter czynu nieuczciwej konkurencji, zagrozenie jego ponowienia, a
takze istniejgcy pomiedzy stronami konflikt, Sad zobowigzat pozwang do ztozenia powodowi MCE
Spétce z ograniczong odpowiedzialnosciag w W. pisemnego oswiadczenia na papierze firmowym o
nastepujacej tresci :

»DFP Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia w W. oswiadcza, ze uzywajagc w meta-
tagach strony internetowej www.displayflash.pl stéw kluczowych ,,lama”, ,,marines”, ,,marins”
oraz ,,opatentowany system lama’’ dopuscita sie czynu nieuczciwej konkurencji wobec MCE Spdtki z
ograniczong odpowiedzialnoscig w W.. DFP zaprzestata tego procederu i zobowigzuje sie do

poszanowania zasad uczciwej konkurencji i nieuzywania w przysztosci w meta-tagach kodu
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zrédtowego HTML strony internetowej www.displayflash.pl stéw kluczowych ,,lama”, ,,marines”,
»,marins” oraz ,,opatentowany system lama”. Za opisane czyny nieuczciwej konkurencji Spdtka DFP
przeprasza Spotke MCE oraz jej Klientdw.” oraz przestanie tego oswiadczenia w terminie dwdch
tygodni od uprawomocnienia sie wyroku na adres powoda MCE Spétki z ograniczona

odpowiedzialnoscig w W..

Zadanie ztozenia o$wiadczenia w szerszym zakresie Sad oddalit jako nieuzasadnione.

O kosztach Sad orzekt na zasadzie art. 100 zdanie 2 k.p.c., obcigzajgc nimi w catosci

pozwanego, poniewaz powdd ulegt tylko w nieznacznej czesci swego roszczenia.

Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie
wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki
jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa
strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)

Sad uznat, ze powodom nalezy sie zwrot poniesionych kosztédw, wyszczegdlnionych w
spisie ztozonym przed zamknieciem rozprawy i popartych dowodami ich poniesienia w zwigzku z
prowadzonym w niniejszej sprawie postepowaniem : 600 zt — optata tymczasowa, a takze 139,08 zt,

324,52 zt, 92,72 zt - koszty ttumaczenia

Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie
wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki
jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa
strony. (§ 3.) Stronom reprezentowanym przez radce prawnego lub rzecznika patentowego zwraca
sie koszty w wysokosci naleznej wedtug przepiséw o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opfaty za czynnosci adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 28 IX 2002 r. w sprawie optat za czynnosci adwokackie
oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztdw nieoptaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu.

Zasadzajac optate sad bierze pod uwage niezbedny naktad pracy, a takze charakter sprawy i
wktad pracy adwokata w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe
stanowig okreslone w rozdziatach 3-5 stawki minimalne. Optata nie moze by¢ wyzisza od
szesciokrotnej stawki minimalnej (§2 ust.2.), ktdrej wysokos¢ zalezy od wartosci przedmiotu
sprawy lub jej rodzaju. (§4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie

adwokata wynosi 840 zt (§ 11 ust. 1 pkt 18).

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopiert skomplikowania, Sad uznat, ze adekwatne

do naktadu pracy petnomocnika powoda wykonujgcego zawdd radcy prawnego bedzie
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wynagrodzenie w podwdjnej minimalnej wysokosci. (2x840 zt + 34 zt, tytutem optaty skarbowej od

petnomocnictw)

Sad ustalit optate ostateczng na kwote 1.000 zti uznat j3 za pobrang od powoddéw do kwoty
600 zt. (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28 VIl 2005 r. o kosztach sgdowych w sprawach cywilnych).
Nieuiszczong czes¢ optaty ostatecznej 400 zt, obowigzana jest uisci¢ pozwana, zgodnie z art. 16

ustawy.
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