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WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lutego 2011r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII

Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych

w sktadzie nastepujacym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant sekretarz sgdowy Dorota Szade

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lutego 2011 r.

sprawy z powddztwa | Spétki Akcyjnej w Jankowicach
przeciwko C

prowadzacemu dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa O w todzi

- 0 zakazanie naruszen praw do znakdw towarowych oraz czyndw nieuczciwej konkurenc;ji

1. oddala powddztwo;

2. opfate ostateczng ustala na kwote 1.000 (tysigc) ztotych i uznaje za pobrang od

powddki w catosci;
3. oddala wniosek pozwanego o zobowigzanie powddki do ztozenia oswiadczenia;

4. znosi miedzy stronami koszty postepowania.
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Uzasadnienie

19 V 2010 r. | Spétka Akcyjna w Jankowicach wystgpita do Sgdu Okregowego w todzi o :

1. nakazanie C prowadzacemu dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg O w todzi zaprzestania
sprzedazy lub innego wprowadzania do obrotu tytoniu do palenia TENNESIE w opakowaniach
stanowigcych zatgcznik do pozwu, zawierajacych w szczegdlnosci:

a. nazwe produktu pisang duzymi, tukowo podcietymi literami koloru czarnego, obwiedzionymi
kolorem zéttym lub jego odcieniem (ztoty), umieszczonym pod czerwonym lub ztotym pasem z
poprzecznymi liniami - w zaleznosci od wersji opakowania RED lub GOLD,

b. stylizowany z6tty element znajdujacy sie w prawym lub lewym gérnym rogu opakowania na
czerwonym lub ztotym pasie imitujacy naklejke, na ktdérym umieszczono napisy w kolorze
czerwonym i czarnym informujace o cenie i liczbie sztuk,

c. okienko z przezroczystej folii w ksztatcie prostokata z zaokraglonym gérnym bokiem,
umozliwiajgce ogladanie zawartosci opakowania;

2. nakazanie pozwanemu zaprzestanie postugiwania sie grafika opisang w pkt 1 w zakresie
opakowani wyrobdéw tytoniowych, akcesoridw tytoniowych oraz w informacji handlowe;j,
reklamie i promocji takich wyrobdw;

3. nakazanie mu usuniecia skutkédw dziatann stanowigcych czyny nieuczciwej konkurencji i
naruszajagcych prawa ze znakdéw towarowych przez wycofanie z obrotu juz wprowadzonych
produktéw w postaci tytoniu papierosowego TENNESIE w opakowaniach o spornej grafice oraz
materiatéw informacyjnych lub promocyjnych wykorzystujacych te grafike;

4. nakazanie pozwanemu opublikowania, na jego koszt w dzienniku Rzeczpospolita, w terminie
dwdch tygodni od dnia wykonalnosci wyroku, dwumodutowego ogtoszenia nastepujacej tresci :
Firma O C z siedzibg w todzi przeprasza IS.A. z siedzibg w Jankowicach za popemienie czynu
nieuczciwej konkurencji przez nasladownictwo grafiki uzywanej na wyrobach i akcesoriach
tytoniowych z rodziny PARAMOUNT, a w przypadku nieopublikowania tego oswiadczenia przez
pozwanego w wyznaczonym terminie, o upowaznienie powddki do opublikowania
oswiadczenia na koszt pozwanego,

5. nakazanie mu wydania powddce korzysci uzyskanych dzieki naruszeniu w/w przepiséw prawa,

6. orzeczenie zniszczenia wytworzonych niezgodnie z prawem opakowan, na koszt pozwanego,

7. zasadzenie kosztdw postepowania.

W motywach IS.A. odwotata sie do stuzgcych Reemtsma Cigaretten-fabriken praw z rejestracji

stowno-graficznych wspdlnotowych znakéw towarowych PARAMOUNT, do ktdrych uzywania



powddka jest uprawniona na podstawie umowy licencyjnej. Od kwietnia 2005 r. powddka oznacza
swe produkty znakami PARAMOUNT, wprowadzajgc do obrotu papierosy w wersjach RED i GOLD,
od stycznia 2006 r. SILVER i MENTHOL, a od wrzesnia 2006 r. tytort papierosowy w opakowaniach
PARAMOUNT Red-30g, PARAMOUNT Red-200g, PARAMOUNT Gold-30g, PARAMOUNT Gold-200g.
Oznaczone w ten sposéb produkty, obecne na rynku od 5 lat majg ustalong renome. Udziat powddki
w rynku papieroséw wynosi 2,7%, a w segmencie tytoniu do palenia zajmuje ona drugie miejsce z

12,9% udziatem w rynku. Marka PARAMOUNT jest rozpoznawalna dla 54% palaczy.

Powddka zarzucita, ze C prowadzacy pod nazwg O dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie
produkcji i sprzedazy wyrobdw tytoniowych od kwietnia 2010 r. wprowadza na rynek, reklamuje i
promuje tyton papierosowy TENNESIE w wariantach Gold oraz Red 25¢g i 200g, w opakowaniach
ktdrych grafika jest tudzgco podobna do uzytej dla opakowar tytoniu PARAMOUNT, w szczegdlnosci
200g. Grafika pozwanego wyraznie nawigzuje do opakowari produktéw powddki, ktdre s3
wykonane z tego samego tworzywa, majg taki sam ksztatt i pojemnos¢. Produkty stron s3
oferowane w tych samych sieciach dystrybucyjnych i eksponowane obok siebie na pdtkach
sklepowych. Stwarza to mozliwos¢ wprowadzenia nabywcédw w btad co do pochodzenia tytoniu od
stron niniejszego postepowania. Zarzucita, ze pozwany narusza prawa wytaczne na znaki towarowe
PARAMOUNT i dopuszcza sie czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 i 3 u.z.n.k.,
wskazujac na podobieristwo koncepcji i utozenia elementdw grafiki, kolorystyczne, zapisu nazw,
elementu imitujgcego naklejke z zagietym rogiem oraz informacja o cenie i liczbie papierosdw,
wielkosci, ksztattu i pojemnosci opakowan oraz materiatéw, z ktérych zostaty wykonane. Na
opakowaniach produktédw pozwanego nie zostata przy tym wskazana nazwa jego przedsiebiorstwa

O.

Jako podstawe prawng roszczen powotata przepisy art. 18 u.z.n.k. i art. 296 ust. 1 p.w.p. Na
poparcie swych twierdzen | S.A. zawnioskowata dowody z dokumentdw, fotografii i opakowan
spornych produktdw. Przedstawita opinie prywatna. Celem wyliczenia wysokosci roszczenia o
wydanie korzysci osiggnietych przez pozwanego w rezultacie naruszenia jej praw, wniosta o
zobowigzanie C do ztozenia dokumentdéw Fo1 lub innych obrazujgcych wielkos¢ obrotéw wyrobami

oznaczonymi TENNESIE, z grafikg tudzaco podobng do PARAMOUNT. (k.5-144)

Postanowieniem z dnia 19 VII 2010 r. Sad Okregowy w todzi o udzielit I S.A. w Jankowicach
czesciowego zabezpieczenia jej roszczen. (k.148-150v, zazalenie oddalone przez Sad Apelacyjny w
todzi postanowieniem z 21 X 2010 r. k.226-230) 10 IX 2010 r. przekazat sprawe do rozpoznania Sgdowi
Okregowemu w Warszawie Sadowi Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzordw

Przemystowych. (k.291-292)



Zarzadzeniem wydanym 19 VIl 2010 r. zwrécono odpowiedz na pozew ztozong przez C bez
dowodu doreczenia stronie przeciwnej odpisu pisma procesowego. (art. 479° § 1 k.p.c.) Wobec
uchybienia terminu okreslonego w art. 479" § 2 k.p.c. Sad postanowit o pominieciu twierdzen i

oddaleniu wnioskéw dowodowych pozwanego. (k.146, 147, 305)

Sad pominat takze twierdzenia i oddalit wnioski dowodowe zgtoszone przez pozwanego w
toku postepowania z uchybieniem 14-o dniowego terminu od dnia, w ktdrym ich powotanie stato sie
konieczne (dot. prawa pozwanego z rejestracji wzoréw wspdlnotowych nr 001703141-0001,
001703166-0001 - dokumenty ztozone przy zazaleniu z 5 VIII 2010 r. k.195-205 - podczas gdy

rejestracja miata miejsce 1V 2010r. k.305)

Sad ustalit, ze :

R GmbH z siedzibg w Hamburgu stuzg prawa do wspdlnotowych znakdéw towarowych
PARAMOUNT, zarejestrowanych w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod

numerami :

- 003484847 — znak stowny PARAMOUNT, zarejestrowany 29 Ill 2005 r. z pierwszeristwem od 30 X

2003 r., m.n. dla towaréw w klasie 34 klasyfikacji nicejskiej (wyroby tytoniowe), o czym

PABAILIN]

opublikowano 13 VI 2005 .,

- 006813877 - znak stowno-graficzny zarejestrowany 7 IV 2009 r. z pierwszenstwem od

11 IV 2008 r.,, m.in. dla towaréw w klasie 34 klasyfikacji nicejskiej (wyroby tytoniowe), o czym

opublikowano 14 IV 2009 r.

GoLp.

PARAMTEN]

Znak stowno-graficzny nr 008461402 zgtoszony 30 VII 2009 r. m.in. dla towaréw w
klasie 34 klasyfikacji nicejskiej (wyroby tytoniowe) nie zostat dotychczas zarejestrowany (sprzeciw

Philip Morris Products S.A.).



i
Znak stowno-graficzny nr 008461386 zgtoszony 30 VII 2009 r. m.in. dla towaréw w

klasie 34 klasyfikacji nicejskiej (wyroby tytoniowe) nie zostat dotychczas zarejestrowany (sprzeciw

Philip Morris Products S.A.). (bezsporne - tak tez swiadectwa rejestracji i wydruki z bazy OHIM k.42-

i Y I

49, 53-55)

Reemtsma Cigarettenfabriken dysponuje takze prawami do znaku graficznego
zarejestrowanego w WIPO pod nr 747641 24 VIII 2000 r. Brak jednak dowodu uznania ochrony znaku

na terytorium Polski. (bezsporne — tak tez wydruk z bazy WIPO ROMARIN k.50-52)

17 V 2010 r. R oraz I S.A. w Jankowicach zawarty umowe licencyjng, uprawniajacg powddke
do uzywania znakéw towarowych PARAMOUNT dla produkowanych przez nig, wprowadzanych do
obrotu, oferowanych i reklamowanych papiero-séw i innych wyrobdéw tytoniowych. Licencja ma
charakter niewytaczny i obejmuje terytorium Polski. W umowie zastrzezono wytaczne uprawnienie R
do wystepowania przeciwko bezprawnym naruszeniom lub w sytuacji grozby naruszenia jej praw
wytgcznych. | S.A. uprawniona jest do podejmowania dziatan w celu ochrony intereséw
licencjobiorcy, wtacznie z zadaniami skierowanymi przeciwko czynom nieuczciwej konkurencji.

(bezsporne - tak tez kopia umowy k.30-41)

Od kwietnia 2005 r. powddka oznacza swe produkty tytoniowe znakami PARAMOUNT,
najpierw byty to papierosy w wersjach RED i GOLD, a od stycznia 2006 r. SILVER i MENTHOL. Od
wrzesnia 2006 r. wprowadza do obrotu tytori papierosowy w opakowaniach PARAMOUNT Red -
30g, PARAMOUNT Red - 200g, PARAMOUNT Gold - 308, PARAMOUNT Gold - 200g. Oznaczone w
ten sposdb produkty, obecne na rynku od 5 lat majg ustalong renome. Jej udziat w rynku papieroséw
wynosi 2,7%, a w segmencie tytoniu do palenia powddka zajmuje drugie miejsce z 12,9% udziatu w
rynku. Marka PARAMOUNT jest rozpoznawalna przez 54% palaczy. (bezsporne - tak tez fotografie

k.55a-56, materiaty promocyjne i reklamowe k.57-70)

C prowadzacy pod nazwa O dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie produkcji i sprzedazy
wyrobdéw tytoniowych w kwietniu 2010 r. wprowadzit na rynek w niewielkiej pilotazowej serii,
reklamowat i promowat tytori papierosowy TENNESIE w wariantach Gold oraz Red 25g i 200g, w
opakowaniach, ktdrych uktad graficzny i kolorystyka sg podobne do grafiki uzytej dla opakowan
tytoniu PARAMOUNT. Tytori papierosowy oferowany przez pozwanego umieszczony jest w

foliowych opakowaniach, ktérych gdérna czes¢ z napisem GOLD lub RED — u dotu w ksztatcie fali - jest



odpowiednio koloru ztotego i czerwonego, ponizej na biatym tle umieszczone s3 dwa ztote konie
oparte na czerwonej tarczy, nad ktdrg umieszczono ztotg korone. Pod tym elementem graficznym
widnieja napisy AMERICAN BLEND - drobnymi drukowanymi literami, TENNESIE duzymi
drukowanymi literami w kolorze czarnym ze ztota obwddka. Pod nimi przezroczysty waski pasek i
ponizej niego drobny napis PREMIUM TOBACCO. Na dole obowigzkowy napis ostrzegajacy o
szkodliwosci palenia. Na opakowaniu znajduje sie takze informacja o jego pojemnosci, cenie i liczbie
papierosdw, ktére mozna zrobi¢ z tytoniu zawartego w opakowaniach. Materiaty reklamowe
zawierajg wyrazne oznaczenie producenta tytoniu O. (bezsporne - tak tez dowody rzeczowe,
fotografie k.71-74, wydruki ze stron internetowych k.276-280, oswiadczenie pozwanego z 5 VIII 2010

r.k.207,z 9 Xl 2010 r. k.284 — brak dowodu przeciwnego)

Produkty stron s3 oferowane w tych samych sieciach dystrybucyjnych. Usytuowane w
bezposrednim sasiedztwie opakowania s3 do siebie bardzo podobne. Zadne z nich nie zawiera na
frontowej stronie oznaczenia producenta. Nazwa O umieszczona jest na tylnej stronie opakowania

tytoniu TENNESIE. (dowody rzeczowe, fotografie k.102-108)

Sad zwazyt co nastepuje :

Wspdlnotowy znak towarowy jest jednolitym tytutem ochronnym, funkcjonujgcym obecnie
w oparciu o unormowania rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 Il 2009 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), ktére reguluje w sposdéb catosciowy
kwestie zwigzane ze wspdlnotowymi znakami towarowymi dla towardéw lub ustug, w szczegdlnosci
zasady rejestracji, wynikajgce z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o charakterze materialno-
prawnym rozporzadzenia, jako cze$¢ acquis communautaire stanowiag element polskiego porzadku
prawnego, znajdujgc bezposrednie zastosowanie. W wiekszosci, sg one powtdrzeniem 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 jg ustawa Prawo wiasnosci przemystowej znajduje zastosowanie wytgcznie tam,
gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporzadzeniu, w szczegdlnosci w tym zakresie w jakim

odsyta ono do wiasciwych przepiséw prawa krajowego.

Wspdlnotowy znak towarowy wywotuje on ten sam skutek w catej Unii Europejskiej
(poprzednio we Wspdlnocie); moze on by¢ zarejestrowany, zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia sie
lub decyzji stwierdzajacej wygasniecie praw wiasciciela znaku lub uniewaznienie znaku, ktdrego
uzywanie moze by¢ zakazane jedynie w odniesieniu do catej Unii. (art.1 ust.2) Znak ten uzyskuje sie

poprzez rejestracje (art. 6) przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM) na okres 10 lat



od daty dokonania zgtoszenia (z mozliwoscia przedtuzenia). (art. 46) Prawa z rejestracji wspdlnoto-

wego znaku towarowego s3 skuteczne wobec 0séb trzecich z dniem publikaciji. (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. Znak moze sktadac sie z jakiekolwiek oznaczenia, ktére mozna przedstawi¢ w formie
graficznej, w szczegdlnosci z wyrazéw, facznie z nazwiskami, rysunkdw, liter, cyfr, ksztattu towardw
lub ich opakowan, pod warunkiem, ze oznaczenia takie umozliwiajg odréznianie towaréw lub ustug
jednego przedsiebiorstwa od towaréw lub ustug innych przedsiebiorstw. (art.4) Podstawowa
funkcjg znaku jest zagwarantowanie konsumentowi lub koricowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia
pochodzenia towaru lub ustugi oznaczonych znakiem, odrdznienia, bez ewentualnosci wprowadze-
nia w bfad, tego towaru lub ustugi od towaréw lub ustug innego pochodzenia. (por. wyroki
Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, z 18 VI

2002 r. w sprawie C-299/99 Philips)

Art. 9 rozporzadzenia przyznaje witascicielowi prawo wytacznego i niezaktéconego uzywania

zarejestrowanego znaku oraz zakazania innym osobom uzywania w obrocie bez jego zgody :

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

b. oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu jego identycznosci lub podobieristwa do wspdino-
towego znaku towarowego oraz identycznosci lub podobieristwa towardw, ktdrych dotyczy ten
znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad opinii publicznej; ktdre
obejmuje prawdopodobieristwo ich skojarzenia.

¢. oznaczenia identycznego lub podobnego do wspdlnotowego znaku towarowego w odniesieniu do
towardw, ktdre nie sg 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 odrdzniajacego charakteru lub renomy wspdlnotowego

znaku towarowego. (art. 9 ust.1)

Przepis art. 9 ust. 2 stanowi, ze w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z
rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego moga by¢ zakazane, w szczegdlnosci :
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. przywodz lub wywdz towardw pod takim oznaczeniem,

d. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

W przypadku, gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba
naruszenia wspolnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba ze istnieja szczegdlne powody

zaniechania tego, decyzje =zakazujacg pozwanemu dziatari stanowigcych naruszenie lub



stwarzajacych grozbe naruszenia wspdlnotowego znaku towarowego. Stosuje rédwniez takie srodki,
zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, ktérych celem jest zapewnienie
przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi sie to wprost do przepiséw ustawy z 30 VI 2000 r.
Prawo wtasnosci przemystowej , ktérej przepis art. 296 ust. 1 stanowi, ze osoba, ktérej prawo
ochronne na znak towarowy zostato naruszone, lub osoba, ktdrej ustawa na to zezwala, moze zadac
od osoby, ktdéra naruszyta to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych
korzysci, a w razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia wyrzadzonej szkody na zasadach
ogdlnych albo poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajacej optacie licencyjnej albo
innego stosownego wynagrodzenia, ktéore w chwili ich dochodzenia bylyby nalezne tytutem
udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. Ten ostatni przepis
znajdzie zastosowanie do oceny zasadnosci zarzutu naruszenia prawa ochronnego na krajowy znak
towarowy, badz to znak miedzynarodowy, zarejestrowany w WIPO, ktérego ochronga objete zostato

terytorium Polski, jak w niniejszej sprawie bedzie to znak towarowy IR-747641.

Zgodnie z art. 22 rozporzadzenia, wspdlnotowy znak towarowy moze by¢ przedmiotem
licencji udzielonej w odniesieniu do niektdérych lub wszystkich towardw lub ustug, dla ktérych znak
ten jest zarejestrowany w catej Unii Europejskiej lub w jej czesci. Licencja moze by¢ wytaczna lub
niewytaczna. (ust.1) Bez uszczerbku dla postanowiern umowy licencyjnej licencjobiorca moze
wystgpi¢ z powddztwem o naruszenie wspdlnotowego znaku towarowego wytacznie za zgoda
wiasciciela znaku. Jednakze licencjobiorca wytgczny moze wszcza¢ takie postepowanie, jezeli
wiasciciel, po otrzymaniu oficjalnego wezwania, nie wytacza sam we wiasciwym terminie
powddztwa w sprawie naruszenia. (ust.3) Przepis ten pozostawia decyzje o uprawnieniach do
zwalczania dziatan stanowigcych naruszenie prawa z rejestracji stronom umowy licencyjnej,
regulujac uprawnienie licencjobiorcy wytacznego i niewytacznego, jedynie na wypadek gdy umowa
nie stanowi inaczej. Analogiczne rozwigzanie co do pierwszenstwa woli stron umowy licencyjnej, aw
jej braku uprawnienia licencjobiorcy wytgcznego do wystepowania przeciwko naruszycielowi na
droge sadowa przewiduje dla prawa ochronnego na krajowy znak towarowy przepis art. 163 ust. 1w

zw. z art. 76 ust. 6 in fine p.w.p.

Wobec zakwestionowania zasadnosci powédztwa przez zadajacego jego oddalenia C,
powodowa spétka obowigzana byta dowiesc istnienia wszystkich faktéw, z ktérych wywodzita dla
siebie skutki prawne. Zgodnie z art. 232 k.p.c. strona zobowigzana jest zgtasza¢ wnioski dowodowe.
Ma takze obowigzek dawac wyjasnienia co do okolicznosci sprawy zgodnie z prawda i przedstawiac
dowody (art. 3 k.p.c.). Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obciagzajg strone, ktdra
nie dopehita cigzgcego na niej obowigzku. (wyrok Sadu Najwyzszego z 15 VII 1999 r. | CKN 415/99)

Samo twierdzenie strony nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczace istotnej dla sprawy okolicznosci



(art. 227 k.p.c.) powinno by¢ udowodnione przez strone je zgtaszajaca. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.)

(wyrok Sadu Najwyzszego z 22 Xl 2001 r. | PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

Przewidziane w art. 232 zd.2 k.p.c. uprawnienie sagdu dopuszczenia dowodu niewskazanego
przez strony ma charakter wyjatkowy. (wyrok Sadu Najwyzszego z 26 | 2000 r. lll CKN 567/98)
Dopuszczenie dowodu z urzedu jest prawem, a nie obowigzkiem sadu. (postanowienie Sadu
Najwyzszego z 7 Xl 2000 r. Il CKN 1322/00) Sad podejmuje z urzedu inicjatywe dowodowa jedynie w
sytuacjach szczegdlnych. (uchwata sktadu 7 sedziéw Sadu Najwyzszego z 19 V 2000 r. Il CZP 4/00
OSNC 2000/11/195) Przepisy procedury cywilnej w zadnym razie nie obliguja go do przeprowadzania
w sprawie gospodarczej z urzedu postepowania dowodowego. Obowigzujgca w procesie cywilnym
zasada kontradyktoryjnosci zwalnia sad orzekajacy z odpowiedzialnosci za rezultat postepowania
dowodowego, ktérego dysponentem s3 same strony. (wyrok Sadu Najwyzszego z 16 Xl 1997 r. ||
UKN 406/97 OSNAPiUS 1998/21/641). Uksztattowany system kontradyktoryjnego procesu wyklucza
czynienie przez strone sadu orzekajgcego adresatem dziatari czy dochodzeri w celu uzupetnienia lub
wyjasnienia jej twierdzenn i wykrycia srodkdw dowodowych pozwalajacych na udowodnienie

wysunietych przez nig zadan.

Jak wynika z zaoferowanych Sadowi dokumentéw urzedowych, R GmbH dysponuje prawami
wytgcznymi do wspdlnotowych znakdw towarowych PARAMOUNT : stownego CTM-003484847 i
stowno-graficznego CTM-006813877. Co do dwdch kolejnych znakéw stowno-graficznych CTM-
008461402 i 008461386, postepowanie sprzeciwowe jest w toku i nie zostata podjeta dotychczas
decyzja o rejestracji, powddka nie moze sie zatem powotywad na nieistniejagce prawo wytgczne.
Skuteczna ochrona na terytorium Polski prawa do znaku graficznego IR-747641 nie zostata nalezycie
udowodniona. Nalezy wyjasni¢, ze prawo to ma charakter formalny, w tym znaczeniu, ze jego
istnienie i zakres mogg by¢ dowodzone wytgcznie dokumentem urzedowym - swiadectwem
ochronnym Urzedu Patentowego RP, a w odniesieniu do rejestracji miedzy-narodowej -

zaswiadczeniem WIPO oraz dokumentem potwierdzajagcym publikacje uznania ochrony w Polsce.

W kazdym przypadku zgtoszenia zarzutu naruszenia praw wytgcznych lub dopuszczenia sie
przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji, powdd jest obowigzany (art. 6 k.c.) udowodnic¢
aktualnosé¢, na dziert zamkniecia rozprawy, naruszenia lub istnienie zagrozenia naruszeniem jego
praw w przysztosci. Spotka Inie wywigzata sie z tego obowigzku. Nie wykazata inicjatywy
dowodowej, a wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznari swiadka Andrzeja Skowroriskiego,
zgtoszony przez nig na rozprawie 14 Il 2011 r. w reakcji na oswiadczenie pozwanego z 5 VIII 2010 r.
(k.207) podlegat oddaleniu, jako spézniony. (art. 479" § 1 k.p.c.) Oswiadczenie C z 9 Xl 2010 1. (k.284),
ze nie uzywa on i nie zamierza uzywac w przysztosci kwestionowanego opakowania nie zostato

przez powddke dowodnie zaprzeczone.



Strony umowy zawartej 17 V 2010 r. - R GmbH oraz I S.A. w Jankowicach zastrzegty wytaczne
uprawnienie wiasciciela znakéw towarowych do wystepowania przez przeciwko bezprawnym
naruszeniom lub w sytuacji grozby naruszenia jej praw wytgcznych, pozostawiajgc | S.A. jedynie
uprawnienie do podejmowania dziatari w celu ochrony jej wtasnych interesdw, wigcznie z zgdaniami
skierowanymi przeciwko czynom nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1
rozporzadzenia oraz art. 163 ust. 1 w zw. z art. 76 ust. 6 in fine i w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p.,
powddka nie jest wiec czynnie legitymowana do wystgpienia z powdédztwem o zakazanie C
naruszania praw z rejestracji wspélnotowych znakéw towarowych PARAMOUNT oraz znaku

towarowego IR-747641 ani o usuniecie skutkdw tych naruszen.

Odnoszac sie do zarzutéw opartych na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji Sad zwazyt co nastepuje :

Ustrdj gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej opiera sie na zasadach wolnosci gospodarczej i
swobody konkurencji. Kazdy przedsiebiorca funkcjonujgcy na rynku moze podejmowac dziatania
zmierzajgce do pozyskiwania kontrahentéw - nabywcéw oferowanych przezer towardw i ustug.
Dziatania konkurencyjne, bez wzgledu na to jak dotkliwe skutki moga wywiera¢ w sferze intereséw
innych uczestnikéw obrotu, sg co do zasady dozwolone. Ustawodawca zwraca sie przeciwko nim
tylko o tyle, o ile s3 one sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub tez podwazajg fundamenty
konkurencji jako takiej. (por.: Wojciech Pyziot, Anna Walaszek-Pyziot Czyn nieuczciwej konkurencji

(analiza pojecia). Przeglad Prawa Handlowego 1994/10/1)

Ustawa z dnia 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i
zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalnosci gospodarczej - w interesie publicznym, przedsie-
biorstw oraz klientéw (art. 1) i nie moze by¢ traktowana jako instrument stuzgcy wyeliminowaniu
konkurencji w ogdle, w celu zachowania dominujgcej pozycji. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w
wyroku z 30 IX 1998 r. | ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) Zgodnie z przepisem art. 3, czynem
nieuczciwej konkurencji jest dziatanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub
narusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta. (ust. 1) Czynami nieuczciwej konkurencji sa w
szczegdlnosci: wprowadzajgce w btad oznaczenie przedsiebiorstwa, fatszywe lub oszukaricze
oznaczenie pochodzenia geograficznego towaréw albo ustug, wprowadzajgce w btad oznaczenie
towaréw lub ustug, naruszenie tajemnicy przedsigbiorstwa, naktanianie do rozwigzania lub
niewykonania umowy, nasladownictwo produktéw, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
utrudnianie dostepu do rynku, przekupstwo osoby petnigcej funkcje publiczng, a takze nieuczciwa
lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedazy lawinowej oraz prowadzenie lub
organizowanie dziatalnosci w systemie konsorcyjnym. (ust.2) Uznanie dziatania za czyn nieuczciwej

konkurencji warunkowane jest zatem kumulatywnym spetnieniem nastepujacych przestanek:



v" czyn ma charakter konkurencyjny,
v" narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,

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

Jak stusznie stwierdzit Sad Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 22 Xl 2000 r. (I ACa
688/00, OSA 2001/5/28), nie kazde zachowanie naruszajgce dobre obyczaje moze by¢ uznane za czyn
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1. Dyspozycja tego przepisu objete sg bowiem tylko
te czyny sprzeczne z dobrymi obyczajami, ktdre zagrazaja lub naruszaja interes przedsiebiorcy.
Naruszenie interesu przedsiebiorcy nastepuje woéwczas, gdy dziatania (zaniechanie) konkurenta
powodujg pogorszenie lub brak spodziewanej poprawy mozliwosci nabycia lub zbytu oferowanych
débr i ustug. (tak Beata Gadek Generalna klauzula odpowiedzialnosci za czyn nieuczciwej konkurencji

(art.3 u.z.n.k.), Uniwersytet Jagielloriski, Zeszyt 85, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003 r. 5.156-161)

Konkurencyjne s3 wytacznie dziatania zewnetrzne, adresowane do innych uczestnikéw
wymiany rynkowej, majace na celu zdobycie klientéw dla oferowanych przez nich towaréw przez
zwiekszenie witasnej efektywnosci gospodarczej badz ostabienie cudzej. Zagrozenie intereséw
innych uczestnikdw rynku musi mie¢ charakter bezposredni i realny. Musza one by¢ zdolne wywierac
wptyw na innych przedsiebiorcéw-konkurentéw (albo na konsumentdéw) i niekorzystnie oddziatywac

na ich sytuacje, naruszajac ich interesy gospodarcze.

O naruszeniu interesu innego przedsiebiorcy mozna méwi¢ wtedy, gdy na skutek dziatania
konkurencyjnego nastgpi pogorszenie lub nie nastgpi oczekiwana poprawa mozliwosci nabywania
lub zbywania débr badz ustug. Decyduje o tym sposdb, w jaki dziatanie konkurenta jest odbierane
przez potencjalnych adresatéw. Zwazywszy, ze prawa przedsiebiorcy uczestniczacego w obrocie
majg charakter wzgledny, tylko adresatom dziatann nieuczciwie konkurencyjnych stuzyé bedzie
roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowigzek wskazania i udowodnienia istnienia
zagrozenia obcigza wystepujacego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. Deliktowy charakter
odpowiedzialnosci nieuczciwego konkurenta uzasadnia takze obcigzenie powoda obowigzkiem

udowodnienia szkody i istnienia zwigzku przyczynowego. (art. 415 i art. 361§ 1w zw. z art. 6 k.c.)

Naruszenie prawa odnosi sie do bezwzglednie i powszechnie obowigzujgcych przepiséw, w
szczegdlnosci u.z.n.k., przepiséw o przeciwdziataniu praktykom monopolistycznym, o ochronie débr
osobistych, prawa witasnosci, praw autorskich, ochrony konsumentdéw, kodeksu karnego. Dobre
obyczaje, w znaczeniu okreslonym w art.3 ust.1 u.z.n.k., rozumiec jednak nalezy podobnie do zasad
wspoétzycia spotecznego. Sq to zatem normy moralne i zwyczajowe stosowane w dziatalnosci
gospodarczej. Normy te mogq sie wiec odnosi¢ do innych stosunkéw spotecznych niz typowe zasady
wspotzycia spotecznego na tle kodeksu cywilnego. O tym, czy dane dziatanie jest sprzeczne z dobrymi
obyczajami, decyduje catoksztatt okolicznosci, a zwfaszcza cel, uzyte Ssrodki i konsekwencje

przedsiebranych dziatari. 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 mogq miec ustalane przez organizacje samorzqdu 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-funkcjonalnym, przywigzujacym wage nie do przestrzegania dobrych obyczajéow w
ogole lecz do zachowania przedsiebiorcéw w dziatalnosci gospodarczej, odchodzgc od dokonywania
oceny z punktu widzenia ogdlnych 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. IIl CKN 213/01 OSNC 2003/12/169, Beata Gadek op.cit. 5.127-144)

Sad podziela reprezentowany w doktrynie poglad, iz przepis art. 3 ust. 1 w sposéb ogdlny
okresla czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy ust.2 wymienia przyktadowo niektdére czyny,
typizowane dodatkowo w art. 5-17 u.z.n.k., ktére nalezy wyktada¢ w ten sposdb, ze ogdlne
okreslenie czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegdtawiajace pozostajg w

nastepujacych wzajemnych relacjach :

v wymienione w ustawie czyny nieuczciwej konkurencji nie tworzg zamknietego katalogu, za
nieuczciwie konkurencyjne mozna uznad takze dziatanie niewymienione w art. 5-17, jezeli
tylko spetnia ono przestanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,

v wymagania wskazane w definicji odnoszg sie do czynédw wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust.
1 spetnia wiec funkcje korygujaca w stosunku do przepiséw szczegdlnych typizujgcych czyny
nieuczciwej konkurencji. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spetnia przestanki z art. 5-17, w
rzeczywistosci jednak dziatanie nie wykazuje ktéregos ze znamion art. 3 ust.1 (np.

bezprawnosci) uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji jest wykluczone.

Uznanie konkretnego dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagad¢ bedzie zatem
ustalenia, na czym ono polegato i zakwalifikowania go pod wzgledem prawnym przez przypisanie
mu cech konkretnego deliktu wskazanego w Rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art.
5-17) lub deliktu tam nieujetego ale odpowiadajacego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne
powinny by¢ badane przede wszystkim w sSwietle przestanek okreslonych w przepisach art. 5-17
u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszczg sie w dyspozycji ktéregokolwiek z tych przepiséw, podlegaja
ocenie wedtug klauzuli generalnej z art.3. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. |
ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

W ocenie Sadu, | S.A. nie udowodnita w tym postepowaniu, ze dziatania pozwanego
stanowia czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany w art. 10 u.z.n.k., tj. takie oznaczenie towaréw

lub ustug albo jego brak, ktére moze wprowadzi¢ klientéw w btad co do ich pochodzenia, badz to



wprowadzenie do obrotu towaréw w opakowaniu mogacym wywotac skutki okreslone w ust. 1,
chyba Ze zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione wzgledami technicznymi. Do oceny
ryzyka konfuzji nalezy zastosowac reguty wypracowane przez orzecznictwo Sagdéw wspdlnotowych

na gruncie prawa znakdéw towarowych.

Ocena identycznosci lub podobieristwa znakdw | oznaczeri opiera sie na ich zgodnosci
graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (koncepcyjnej). Sporne znaki nalezy
poréwnywac catosciowo, a decydujace znaczenie mie¢ beda elementy odrdzniajgce i dominujace, a
nie opisowe. Dwa znaki towarowe s3g do siebie podobne jezeli, z punktu widzenia okreslonego kregu
odbiorcéw, sg one przynajmniej czesciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (por.
wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen) Identycznos¢ poréwnywanych
(przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia wystepuje wéwczas, gdy sg one doktadnie jednakowe
(tozsame) lub charakteryzujg sie niedostrzegalnymi dla przecietnego konsumenta réznicami. Dla
stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i oznaczenie s3 identyczne, czy tez mozna mdéwic
zaledwie o podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczenio-
wych cech znakdw i ich catosciowego oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowanego,
dostatecznie uwaznego i rozsgdnego przecietnego konsumenta. (por. wyrok Trybunatu z 20 111 2003

r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion)

Dokonujac oceny podobieristwa towardw nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki
charakteryzujgce zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie rodzaj towardw, ich
przeznaczenie, sposdb uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich s3g 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) Catosciowa ocena zakfada pewng
wspotzaleznos¢ miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczegdlnosci podobieristwem znakdw
towarowych oraz podobieristwem towardw, ktérych one dotycza, przy czym niski stopien
podobieristwa miedzy towarami moze by¢ zréwnowazony znaczgcym stopniem podobieristwa
miedzy znakami towarowymi i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznosci - por. wyroki Trybunatu z 23
X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen, z 13 IX 2007 r. w sprawie C-234/06 Il Ponte Finanziaria, z 18 Xl
2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix, wyroki Sadu z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 Echinacin, z 14 X

2006 r. w sprawach potaczonych T-81, 82, 103/03 Venado)

W mysl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad istnieje
wtedy, gdy odbiorcy mogliby uzna¢, ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego samego przedsie-
biorstwa, ewentualnie z przedsiebiorstw powigzanych gospodarczo. (por. wyroki Trybunatu z 29 IX
1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4 V 1999 r., z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik
Meyer, z 2 1X 2010 r. w sprawie C-254/09 CK Kalvin Klein) Prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad

powinno by¢ oceniane w sposéb catosciowy, zgodnie ze sposobem postrzegania okreslonego



konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci konkretnego przypadku, w
szczegdlnosci wzajemnej zaleznosci miedzy podobieristwem oznaczer i towardw lub ustug, ktérych
one dotycza. (por. wyroki Sadu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills, z 20 1 2010 r. w
sprawie T-460/07 Medion i z 22 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties, wyroki Trybunatu z 11 Xl 1997 r. w

sprawie C-25/95 Sabel, z 23 I11 2006 r. w sprawie C-206/04 Mlhens)

Ocena prawdopodobieristwa wprowadzenia w btagd w zakresie podobienstwa wizualnego,
fonetycznego lub koncepcyjnego spornych oznaczeri powinna sie opiera¢ na wywieranym przez nie
catosciowym wrazeniu ze szczegdlnym uwzglednieniem ich elementéw odrézniajgcych i dominuja-
cych. (por. wyroki Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01
Matratzen, 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 zasady, odbiorcy nie uznaja elementu opisowego, stanowigcego czes¢ ztozonego znaku
towarowego, za element odrdzniajagcy 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 VIl 2004 r. w sprawie T-
117/02 Chufafit) O ile przecietny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako catos¢ i nie
zagtebia sie w analize jego poszczegdlnych elementéw (por. wyrok Trybunatu z 11 XI 1997 r. w
sprawie C-251/95 SABEL, wyrok Sadu z 10 X 2006 r. w sprawie T-172/05 Armafoam), o tyle to wtasnie
dominujace i odrdzniajace cechy oznaczenia s3, co do zasady, najtatwiej zapamietywane. (por.

wyroki Sgdu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties, z 10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06 Capio)

Ocena podobieristwa dwdch znakdéw towarowych nie moze ograniczy¢ sie do zbadania tylko
jednego z elementéw tworzacych ztozony znak towarowy i poréwnania go z innym znakiem.
Poréwnania nalezy dokona¢ poprzez analize przeciwstawionych sobie znakéw postrzeganych kazdy
jako catos¢, co nie oznacza, ze catosciowe wrazenie pozostawione przez ztozony znak towarowy w
pamieci wtasciwego kregu odbiorcdw nie moze w niektdrych przypadkach zosta¢ zdominowane
przez jeden lub kilka z jego sktadnikdw. Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostate sktadniki s3 bez
znaczenia, ocena podobieristwa moze zaleze¢ wytgcznie od sktadnika dominujgcego. (por. wyroki
Trybunatu z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 Shaker, z 20 IX 2007 r. w sprawie C 193/06 Nestlé, wyrok
Sadu z 25 111 2009 r. w sprawie T-109/07 SPA Therapy) Jezeli ztozony znak towarowy zostat utworzony
za pomocg zestawienia odrebnego elementu z innym znakiem towarowym, to ten ostatni znak,
nawet jesli nie stanowi dominujgcego elementu ztozonego znaku towarowego, moze zachowad w
nim niezalezng pozycje odrdzniajaca. W takim przypadku ztozony znak towarowy i ten inny znak
moga zostac¢ uznane za podobne. (por wyrok Sadu z 20 | 2010 r. w sprawie T-460/07 Life Blog, z 2 XIl

2008 r. w sprawie T-212/07 Barbara Becker)

Wiasciwy krag odbiorcdw sktada sie z przecietnych konsumentdw, nalezycie poinfor-
mowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie

réznie ksztattowa¢ w zaleznosci od kategorii przedmiotowych towardéw lub ustug. (por. wyroki



Trybunatu z 22 V11999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01
Libertel i z 12 12006 r. C-361/04 Ruiz Picasso, wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties, z 30
VI 2004 r. w sprawie T-186/02 Dieselit) Przecietny konsument rzadko ma mozliwos¢ przeprowa-
dzenia bezposredniego poréwnania réznych znakdéw towarowych, musi zazwyczaj zdawad sie na
zachowany w pamieci niedoskonaty obraz tych znakéw towarowych. Prawdopodobieristwo wpro-
wadzenia w btad jest tym wieksze im silniejszy jest charakter odrézniajacy znaku towarowego, ktdry
wynika z jego samoistnych cech lub jego renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci znaku na rynku).
(por. wyroki Trybunatu z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 11 X 1997 r. w
sprawie C-251/95 SABEL i z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, wyroki Sadu z 111 2005 r. w sprawie
T-57/03 Hooligan, z 21 11 2006 r. w sprawie T-214/04 POLO i z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 Echinacin)
Istnieje pewna wspdtzaleznos¢ miedzy znajomoscia znaku towarowego wsrdd odbiorcéw, a jego
charakterem odrdzniajgcym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest
jego charakter odrdzniajacy. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy sie wysoce
odrdzniajagcym charakterem wynikajacym z jego znajomosci wsrdd odbiorcéw, nalezy rozpatrzyd
wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w szczegdlnosci 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 zidentyfikowanie towardéw jako pochodzacych z
okreslonego przedsiebiorstwa, jak réwniez oswiadczenia izb handlowych i przemystowych lub
innych stowarzyszeri zawodowych. (por. wyrok Sadu z 12 VII 2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-
Werke) Ciezar udowodnienia sity znaku towarowego, a przez to jego odrdzniajacego charakteru,

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

W ocenie Sadu, powddka nie dowiodta w tym postepowaniu istnienia ryzyka konfuzji
konsumenckiej co do pochodzenia tytoniu papierosowego w kwestionowanych opakowaniach.
Bezspornie na polskim rynku, jako pierwszy byt oferowany tyton PARAMOUNT, do ktdrego
opakowania nawigzuje C. Dokonujac normatywnej oceny ryzyka konfuzji Sad wzigt jednak pod
uwage specyficzny charakter konsumenta wyrobdéw tytoniowych, ktéry zwraca wiekszg niz
przecietna uwage na pochodzenie towaru, rozsadnego i przyktadajacego wysoki poziom uwagi, jak
rowniez przywigzanego do zwyczajowych znakdw towarowych, ktéry nie moze uwazad, ze dane
towary pochodza z tego samego przedsiebiorstwa lub w danym przypadku, z powigzanych
ekonomicznie przedsiebiorstw, uwzgledniajgc ponadto istniejgce miedzy wystepujacymi w sprawie
oznaczeniami réznice na ptaszczyznie graficznej, fonetycznej oraz znaczeniowej. Przekonuje o tym

wyrok Sadu Pierwszej Instancji z 22 VI 2005 r. w sprawie T-34/04 Turkish Power (teza 72).

Oznaczenia stron (opakowania ich identycznych towarédw) nie sg do siebie podobne na

ptaszczyznie wizualnej, fonetycznej ani koncepcyjnej. Sad ma przy tym istotne watpliwosci co do



oryginalnosci i odrdzniajgcego charakteru oznaczeni zastosowanych przez nie na opakowaniach
tytoniu PARAMOUNT i TENNESIE. Nawigzuja one w sposdéb jednoznaczny do renomowanych

znakdéw towarowych, jakimi opatrywane sg opakowania wyrobdéw tytoniowych MARLBORO

Dowodzi tego takze postepowanie sprzeciwowe prowadzone przed OHIM na skutek skargi Philip
Morris Products wobec rejestracji stowno-graficznych wspdlnotowych znakéw towarowych CTM-
008461402 i 008461386. Powddka nie zaoferowata zadnych dowoddéw pozwalajacych na ustalenie,
ze oferowane przez ni3 pod nazwg PARAMOUNT towary maja opakowania z wysoce
dystynktywnymi oznaczeniami, ktére mozna pomyli¢ z opakowaniami tytoniu papierosowego

TENNESIE.

W przekonaniu Sadu, nie ma podstaw do stwierdzenia, iz istnieje ryzyko wprowadzenia w
btad nabywcdéw — dobrze zorientowanych konsumentdw wyrobdw tytoniowych - co do pochodzenia
tytoniu papierosowego TENNESIE od stron niniejszego postepowania. Kwestionowane opakowanie
cechuje sie elementami funkcjonalnymi (pojemnosc, ,,okienko” przez ktére widac¢ oferowany tyton)
oraz opisowymi, powszechnie stosowanymi stownymi i graficznymi oznaczeniami jego cech : RED,
GOLD, AMERICAN BLEND, PREMIUM TOBACCO, liczba papieroséw, ktére mozna wykonac z tytoniu
zawartego w opakowaniu. Zasadnicze znaczenie dla nabywcy ma nazwa tytoniu TENNESIE (element
dystynktywny), istotnie rézna od nazwy produktu powddki PARAMOUNT i wskazanie pozwanego
jako jego producenta na odwrocie opakowania - ORION. Brak takze dowodu dla przyjecia, ze
pojemnos¢ opakowari tytoniu PARAMOUNT moze mie¢ odrdzniajacy charakter i istotne znaczenie

dla nabywcéw.

Sad nie znajduje takze podstaw do uwzglednienia zarzutu naruszenia przez pozwanego
przepisu art. 3 ust. 1 u.z.n.k. I S.A. nie zdefiniowata czynu nieuczciwej konkurencji, jakiego miatby sie
dopuscic¢ C, a ktdry nie jest stypizowany w art. 5-17 u.z.n.k. O ile mozna przyj3¢, ze spotka wykazata
renome swego produktu i jego oznaczenia PARAMOUNT, to nie ma zadnych dowoddw na to, ze
renomowany jest takze wyglad opakowania przeciwstawiany opakowaniu pozwanego. Zdaniem
sadu, jest ona watpliwa, zwazywszy krdtki czas uzywania opakowania w tym ksztatcie (od wrzesnia
2006 r.), brak danych o zakresie jego uzywania i wykorzystywania w celach reklamowych i

promocyjno-marketingowych, a w koricu jego wyglad wprost nawigzujacy do rodziny znakdéw



towarowych MARLBORO (m.in. CTM-008819724, 008817041, 004020641, 004020616, 1064853,
1064851)

Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy (w analogicznie oznaczenie na gruncie ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) cieszy sie wysoce odrézniajgcym charakterem wynikajacym z
jego znajomosci wsrdd odbiorcdw, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego
przypadku, w szczegdlnosci 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
zidentyfikowanie towardw 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

towarowego, a przez to jego odrdzniajgcego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Orzecznictwo Saddéw Unii Europejskiej utozsamia za renome ze znajomoscig znaku
towarowego, jego stawa, nie zas z jakoscig towardw lub ustug, dla ktérych znak ten jest chroniony
(ekskluzywnoscig). Juz w wyroku z 14 IX 1999 r. w sprawie C-375/97 (General Motors) Europejski
Trybunat Sprawiedliwosci stwierdzit, ze elementem renomy znaku, jest jego szeroka znajomos¢
przez relewantnych odbiorcéw na okreslonym terytorium (niekoniecznie powszechna znajomosé w
rozumieniu art. 6™ Konwencji paryskiej o ochronie wiasnosci przemystowej z 20 111 1883 r.). Oceniajac,
czy wymaganie jest spetnione, sgd musi wzig¢ pod uwage wszystkie istotne elementy stanu

faktycznego, w szczegdlnosci :

<> udziat w rynku,
<> intensywnos¢, zasieg geograficzny i okres uzywania,
<> wielkos¢ inwestycji poniesionych przez przedsiebiorstwo w zwigzku z promocja.

Kryteria te zostaty zastosowane przez Sad Pierwszej instancji w wyrokach z 13 XIl 2004 r. w
sprawie T-8/03 (Emilio Pucci) i z dnia 25 V 2005 r. w sprawie T-67/04 (SPA-Finders) Takze w wyroku z 6
[1 2007 r. w sprawie T-477/04 (TDK) Sad Pierwszej Instancji stwierdzit, ze aby spetni¢ wymdg zwiazany
z renoma, znak towarowy musi by¢ znany znacznej czesci odbiorcéw potencjalnie nimi
zainteresowanych. Rozstrzygajac o renomie Sad dokonuje szczegdtowej i wszechstronnej oceny
zaoferowanych mu dowodéw w odniesieniu do zakresu i poziomu dziatan handlowych,
sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, stuzagcych budowaniu renomy. Sad zwraca uwage
na rodzaj towaru, uzyskany poziom sprzedazy, popularnos¢ wsréd konsumentdéw, rozmiar,
czestotliwosd i regularnosé sponsorowania réznych wydarzen przyciggajacych duza liczbe widzdw,
pozwalajgce na uznanie, ze znak towarowy spetnia kryterium renomy, a zatem winien by¢ znany

znacznej czesci odbiorcédw. (por. takze wyrok Trybunatu z 27 X1 2008 r. w sprawie C-252/07 INTEL )




Powddka nie wyjasnita ponadto ani nie udowodnita, na czym w tym przypadku polega
naruszenie prawa lub dobrych obyczajéw handlowych, w koricu nie wskazata efektéw naruszenia jej

interesdw gospodarczych.

Wobec niezdefiniowania czynu nieuczciwej konkurencji, spetniajacego tacznie przestanki
okreslone w klauzuli generalnej art. 3 ust. 1, Sad uznat za bezzasadne roszczenia oparte na przepisie

art. 18 u.z.n.k.

Sad nie uwzglednit przy tym wniosku C o nakazanie powddce ztozenia oswiadczenia, o
ktédrym mowa w art. 22 ust. 1 u.z.n.k., poniewaz powddztwa I S.A. w Jankowicach nie mozna uznac za
oczywiscie bezzasadne. Przeciwnie, zgodnos¢ z prawem i dobrymi obyczajami handlowymi dziatania
pozwanego budzi¢ moze uzasadnione watpliwosci Sadu, racje powddki nie zostaty jednak w tym

postepowaniu nalezycie udowodnione.

Zwazywszy, ze ztozona z uchybieniem terminu, o ktérym mowa w art. 479" § 2 k.p.c,,
odpowiedZ na pozew zostata zwrdcona, a o oddaleniu powddztwa nie zadecydowaty zarzuty
podniesione przez C lecz dokonana przez Sad ocena okolicznosci sprawy, uzasadnione byto

zniesienie pomiedzy stronami kosztéw postepowania, stosownie do art. 100 k.p.c.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach sgdowych w sprawach
cywilnych, Sad ustalit optate ostateczng na kwote 1.000 zt i uznat j3 za pobrang od powddki w

catosci.



