Sygn. akt XXII GWzt 28/12

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]

Dnia 4 marca 2013 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII
Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w sktadzie nastepujacym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant starszy sekretarz sgdowy Dorota Zagorska
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2013 r. w Warszawie
sprawy z powo6dztwa U spéiki z ograniczong odpowiedzialnosciag w W
przeciwko D.O. spdétce z ograniczong odpowiedzialno$cia w P - w likwidacji i O spétce z
ograniczong odpowiedzialno$cia w P

z udziatem interwenientéw ubocznych MCiL S

- 0 ochrone praw z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego i zakazanie czyn6w nieuczciwej

konkurencji

1. oddala pow6dztwo;

2. optate ostateczng w zakresie roszczen wobec D.O. spéiki z ograniczong odpowiedzialno$cia w
P - w likwidacji ustala na kwote 5.000 (pie¢ tysiecy) ztotych i uznaje za pobrang od powoda
do kwoty 1.000 (tysiac) ztotych;

3. optate ostateczng w zakresie roszczen wobec O sp6tki z ograniczong odpowiedzialnos$cig w P
ustala na kwote 5.000 (piec tysiecy) ztotych i uznaje za pobrang od powoda do kwoty 1.000
(tysiac) ztotych;



nakazuje pobranie od U spétki z ograniczona odpowiedzialnoscia w W na rzecz Skarbu
Panstwa - Sadu Okregowego w Warszawie kwoty 8.000 (osiem tysiecy) zlotych tytutem

brakujacej czesci optaty ostatecznej;

zasgdza od U spotki z ograniczong odpowiedzialno$ciag w Warszawie na rzecz D.0. spotki z
ograniczong odpowiedzialnoscia w P - w likwidacji kwote 1.697 (tysiac sze$cset

dziewiecdziesigt siedem) ztotych tytutem zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego;

zasgdza od U spéiki z ograniczong odpowiedzialno$cia w W na rzecz O spo6iki z ograniczong
odpowiedzialno$cia w P kwote 1.697 (tysigc sze$¢set dziewieldziesiat siedem) zlotych

tytutem zwrotu kosztoéw zastepstwa procesowego.
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Uzasadnienie

28 VIII 2012 r. U spoitka z ograniczong odpowiedzialno$cig w W wniosta o:

1. zakazanie pozwanej ad. 1. D.O. spétce z ograniczong odpowiedzialno$cia w P umieszczania na
opakowaniach suplementéw diety oznaczen zawierajacych element stowny VITUM,

2. zakazanie pozwanym ad. 1. D.0. sp6tce z ograniczong odpowiedzialno$cig w P i ad. 2. O spétce z
ograniczong odpowiedzialnoscia w P oferowania i wprowadzania do obrotu suplementéw diety
oznaczonych za pomocg nazwy zawierajgcej element stowny VITUM,

3. zakazanie pozwanej ad. 2. wykorzystywania w reklamie suplementéw diety oznaczenia
zawierajacego element stowny VITUM,

4. zakazanie pozwanej ad. 2. postugiwania sie domenami internetowymi z elementem stownym
VITUM,

5. nakazanie pozwanym zniszczenia znajdujgcych sie w ich posiadaniu opakowan suplementéw
diety oznaczonych z wykorzystaniem nazwy zawierajacej element stowny VITUM,

6. zobowigzanie pozwanych do ztoZenia w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku, na ich
koszt, w czasopismach: Gazeta Farmaceutyczna oraz Swiat Farmacji, oswiadczenia o wielko$ci
niemniejszej niz 1/3 strony przedstawionego czcionka Times New Roman, o wielkoSci nie
mniejszej niz 14 punktéw, dwukrotnie pogrubionej, o tresci: ,0 D sp. z 0.0. oraz O sp. z 0.0.
przepraszaja spotke U sp. z 0.0. za bezprawne wykorzystywanie w dziatalno$ci gospodarczej
oznaczen zawierajacych element stowny ,VITUM", co stanowilo naruszenia prawa ochronnego
na wspoélnotowy znak towarowy ,VITRUM" oraz czyn nieuczciwej konkurencji.", a w przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonania wyroku w tym zakresie, upowaznienie powoda do
opublikowania tego ogtoszenia na koszt pozwanych,

7. zwrot kosztdw procesu. (k.2-405, 551)

W pi$mie procesowym z 30 XI 2012 r. U rozszerzyta powddztwo o zadania:

1. zakazania spétce D.0. oznaczania suplementdéw diety z wykorzystaniem opakowania w ksztatcie
prostopadtoscianu, w szczeg6lnosci z wydtuzong $cianka tylng, utrzymanego w kolorystyce
niebiesko-biatej/kremowej, zawierajacego na S$ciance przedniej wizerunek muszli i element
stowny CALCIUM pisany czcionka wieksza niz pozostate elementy stowne umieszczone na
opakowaniu,

2. zakazania obu pozwanym oferowania i wprowadzania do obrotu suplementéw diety w
opakowaniach w ksztatcie prostopadtoscianu, w szczegdlno$ci z wydtuzong $cianky tylng,

utrzymanych w Kkolorystyce niebiesko-biatej/kremowej, zawierajacych na $ciance przedniej



wizerunek muszli i element stowny CALCIUM pisany czcionkg wiekszg niz pozostate elementy
stowne umieszczone na opakowaniu,

3. zakazania spétce O wykorzystywania w reklamie suplementéw diety oznaczenia w postaci
opakowania w ksztatcie prostopadtoscianu, w szczegélnosci z wydluzong $cianky tylng,
utrzymanego w kolorystyce niebiesko-biatej/kremowej, zawierajagcego na $ciance przedniej
wizerunek muszli i element stowny CALCIUM pisany czcionkg wieksza niz pozostate elementy
stowne umieszczone na opakowaniu,

4. nakazania obu pozwanym wycofania z obrotu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia sie
wyroku, bedacych ich wlasnoscia, suplementéw diety w opakowaniach w ksztalcie
prostopadtoscianu, w szczegoélnosci z wydluzong $ciankg tylng, utrzymanych w kolorystyce
niebiesko- biatej/kremowej, zawierajacych na $ciance przedniej wizerunek muszli i element
stowny CALCIUM pisany czcionkg wieksza niz pozostate elementy stowne umieszczone na
opakowaniu,

5. nakazania obu pozwanym zniszczenia w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku,
znajdujgcych sie w ich posiadaniu, opakowan suplementéw diety w ksztatcie prostopadtoscianu,
w  szczegblnosSci z wydluzong Scianka tylng, utrzymanych w kolorystyce niebiesko-
biatej/kremowej, zawierajacych na $ciance przedniej wizerunek muszli i element stowny
CALCIUM pisany czcionka wieksza niz pozostate elementy stowne umieszczone na opakowaniu,

6. zobowigzania pozwanych do ztoZenia w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku, na ich
koszt, w czasopismach Gazeta Farmaceutyczna i Swiat Farmacji, oéwiadczenia o wielkoéci nie
mniejszej niz 1/3 strony przedstawionego czcionka Times New Roman, o wielkosSci nie mniejszej
niz 14 punktéw, dwukrotnie pogrubionej, o tresci: ,,0 D sp. z 0.0. oraz O sp. Z 0.0. przepraszaja
spotke U sp. z 0.0. za bezprawne wykorzystywanie w dziatalno$ci gospodarczej oznaczenia w
postaci opakowania w ksztatcie prostopadtoscianu, w szczeg6lnosci z wydtuzong $cianka tylna,
utrzymanego w kolorystyce niebiesko-biatej/ kremowej, zawierajacego na $ciance przedniej
wizerunek muszli i element stowny CALCIUM pisany czcionka wieksza niz pozostate elementy
stowne umieszczone na opakowaniu, co stanowito czyn nieuczciwej konkurencji.", a w przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonania wyroku w tym zakresie, upowaznienie powddki do

opublikowania tego ogtoszenia na koszt pozwanych,
ewentualnie:

1. zakazania spétce D.0. oznaczania suplementéw diety z wykorzystaniem opakowania w ksztatcie
prostopadtoscianu, w szczeg6lnosci z wydtuzong $cianka tylng, utrzymanego w kolorystyce
niebiesko-biatej/kremowej, zawierajgcego na $ciance przedniej wizerunek muszli i element
stowny CALCIUM pisany czcionkg wiekszg niz pozostate elementy stowne umieszczone na
opakowaniu i umieszczony nad tym stowem element stowny VITUM,

2. zakazania obu pozwanym oferowania i wprowadzania do obrotu suplementéw diety w

opakowaniach w ksztatcie prostopadtoscianu, w szczegdlnosci z wydluzong $cianka tylna,



utrzymanych w Kkolorystyce niebiesko-biatej/kremowej, zawierajacych na $ciance przedniej
wizerunek muszli i element stowny CALCIUM pisany czcionka wieksza niz pozostate elementy
stowne umieszczone na opakowaniu i umieszczony nad tym stowem element stowny VITUM,

3. zakazania spotce O wykorzystywania w reklamie suplementow diety oznaczenia w postaci
opakowania w Kksztatcie prostopadto$cianu, w szczegélnosci z wydtuzong Scianky tylng,
utrzymanego w kolorystyce niebiesko-biatej/kremowej, zawierajacego na $ciance przedniej
wizerunek muszli i element stowny CALCIUM pisany czcionka wieksza niz pozostate elementy
stowne umieszczone na opakowaniu i umieszczony nad tym stowem element stowny VITUM,

4. nakazania obu pozwanym wycofania z obrotu, w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia sie
wyroku, bedacych ich wlasnoscia, suplementéow diety w opakowaniach w Kksztalcie
prostopadtos$cianu, w szczego6lnosci z wydtuzong $cianka tylng, utrzymanych w kolorystyce
niebiesko-biatej/kremowej, zawierajacych na $ciance przedniej wizerunek muszli i element
stowny CALCIUM pisany czcionka wiekszg niz pozostate elementy stowne umieszczone na
opakowaniu i umieszczony nad tym stowem element stowny VITUM,

5. nakazania obu pozwanym zniszczenia, w terminie 14 dni od daty uprawomocniania sie wyroku,
znajdujgcych sie w ich posiadaniu, opakowan suplementéw diety w ksztatcie prostopadtoscianu,
w szczegblnoSci z wydluzong S$cianka tylng, utrzymanych w kolorystyce niebiesko-
biatej/kremowej, zawierajacych na S$ciance przedniej wizerunek muszli i element stowny
CALCIUM pisany czcionka wieksza niZ pozostate elementy stowne umieszczone na opakowaniu i
umieszczony nad tym stowem element stowny VITUM,

6. zobowigzania obu pozwanych do ztoZenia w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku, na
ich koszt, w czasopismach Gazeta Farmaceutyczna i Swiat Farmacji, oéwiadczenia o wielko$ci
niemniejszej niz 1/3 strony przedstawionego czcionkg Times New Roman, o wielko$ci nie
mniejszej niz 14 punktéw, dwukrotnie pogrubionej, o tresci: ,0 D sp. z 0.0. oraz O sp. z 0.0.
przepraszaja spotke U sp. z 0.0. za bezprawne wykorzystywanie w dziatalno$ci gospodarczej
oznaczenia w postaci opakowania w ksztatcie prostopadto$cianu, w szczegoélnosci z wydtuzong
$ciankg tylna, utrzymanego w kolorystyce niebiesko-biatej/kremowej, zawierajacego na $ciance
przedniej wizerunek muszli i element stowny CALCIUM pisany czcionka wieksza niz pozostate
elementy stowne umieszczone na opakowaniu i umieszczony nad tym stowem element stowny
VITUM, co stanowito czyn nieuczciwej konkurencji", a w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania wyroku w tym zakresie, upowaznienie powo6dki do opublikowania tego

ogtoszenia na koszt pozwanych. (k.734-919)

W pi$mie procesowym datowanym 18 I1 2013 r. U o$wiadczyta o cofnieciu pozwu w zakresie
zadan gtéwnych i ewentualnych objetych pkt 1-3, zadan ewentualnych z pkt 4-6, sformutowanych w
pi$mie procesowym z 30 XI 2012 r. Zgdaniom gtéwnym z pkt 4-6 nadata tres¢:

4. nakazania pozwanym wycofania z obrotu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia sie

wyroku, bedacych ich wlasnoscia, suplementéw diety D-VITUM CALCIUM w opakowaniach w



ksztalcie prostopadtoscianu, z wydtuzong $cianka tylng, utrzymanych w kolorystyce niebiesko-
biatej/kremowej, zawierajacych na $ciance przedniej wizerunek muszli i element stowny
CALCIUM pisany czcionka wieksza niz pozostate elementy stowne umieszczone na opakowaniu,

5. nakazania pozwanym zniszczenia na ich koszt, w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie
wyroku, znajdujacych sie w ich posiadaniu, opakowan suplementéw diety D-VITUM CALCIUM w
ksztatcie prostopadtoscianu, w szczegélnosci z wydtuzong $ciankg tylng, utrzymanych w
kolorystyce niebiesko-biatej/kremowej, zawierajacych na $ciance przedniej wizerunek muszli i
element stowny CALCIUM pisany czcionka wiekszg niz pozostate elementy stowne umieszczone
na opakowaniu,

6. zobowigzania pozwanych do ztozenia w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku, na ich
koszt, w czasopismach Gazeta Farmaceutyczna i Swiat Farmacji, os$wiadczenia o wielkosci nie
mniejszej niz 1/3 strony przedstawionego czcionkg Times New Roman, o wielko$ci nie mniejszej
niz 14 punktéw, dwukrotnie pogrubionej, o tresci: ,,0 D sp. z 0.0. oraz O sp. Z 0.0. przepraszaja
spétke U sp. z 0.0. za bezprawne wykorzystywanie w dziatalnos$ci gospodarczej opakowania
suplementu diety D-VITUM CALCIUM w ksztatcie prostopadtoscianu, z wydtuzong $cianka tylng,
utrzymanego w kolorystyce niebiesko-biatej/ kremowej, zawierajacego na $ciance przedniej
wizerunek muszli i element stowny CALCIUM pisany czcionka wieksza niz pozostate elementy
stowne umieszczone na opakowaniu, co stanowito czyn nieuczciwej konkurencji oraz naruszenie
prawa ochronnego na wspdélnotowy znak towarowy VITRUM (CTM-2500759).", a w przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonania wyroku w tym zakresie, upowaznienie powo6dki do

opublikowania ogtoszenia na koszt pozwanych. (k.1094-1101)

Pozwane nie wyrazity zgody na cze$ciowe cofniecie pozwu. (k.1128)

Zgtoszone w pi$mie procesowym z dnia 21 I 2013 r. roszczenia pieniezne wytgczone zostaty

do odrebnego rozpoznania w sprawie sygn. akt XXIIGWzt 7/13. (k.1128)

Na rozprawie 25 II 2013 r. pelnomocnik powddki ztozyt ustne o$wiadczenie woli dokonania
kolejnej zmiany przedmiotowej powo6dztwa, ktoére znalazto wyraz takze w zatgczniku do protokotu.
Zmiana ta nie mogta by¢ jednak uznana za skuteczng wobec niezachowania wymogu okreslonego w

art. 193 § 21 kp.c. (k.1128)

Postanowieniem wydanym 16 1 2013 r. Sad oddalit wniosek U o udzielenie zabezpieczenia.

(k.920-929, 988-996)

D.0. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig w P (obecnie w likwidacji k.1121-1124v) i O
spétka z ograniczona odpowiedzialno$cia w Pietrzykowicach zazadaty oddalenia powddztwa i

zwrotu kosztow procesu. (k.423-539, 551-552,1012-1067)



Interwencje uboczna po ich stronie zglosili MC i LS, popierajac zarzuty pozwanych i
zgloszone przez nie wnioski dowodowe. Ztozyli przy tym dokumenty ksiegowe, potwierdzajace, Ze
sporne produkty s3a wytwarzane przez przedsiebiorstwo O nalezgce do ich spdéiki cywilnej, a

nastepnie wprowadzane do obrotu przez D O i oferowane przez O spo6tke z 0.0. w P. (k.565-603)

Sad ustalil, ze:

U spotka z ograniczong odpowiedzialno$cia w W jest spétka zalezng od dzialajgcej wedtug
prawa Stanow Zjednoczonych Ameryki Péinocnej sp6tki U Inc. w N J. (bezsporne - tak tez odpis z

KRS k.36-41, dokumenty dot. U Inc. k.76-80)

Powé6dka prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg na rynku suplementéw diety, od 2003 r.
dystrybuujac w Polsce, wytwarzane przez U Inc., suplementy VITRUM: Vitrum, Vitrum Calcium
+Vitaminum D3, Vitrum Prenatal, Vitrum Cardio, Vitrum Osteomag, Vitrum Prevital, Vitrum Folicum,
Vitrum Sun, Vitrum Senior, Vitrum Omega, Vitrum Energy, Vitrum Vision, Vitrum Beauty, Vitrum
Beauty Elita, Vitrum Junior oraz Vitrum Osteo. (dow6d: wydruki ze strony aptek internetowych
k.42-52, zeznania $wiadka A. W. k.1126-1127) Wcze$niej, w latach 1997-2003 produkty te byly
dystrybuowane w Polsce przez ich wytwérce. (dowod: faktury k.56-60, zeznania $wiadka A. W
k.1126-1127) Srodki farmaceutyczne VITRUM Calcium +Witamina D3 i VITRUM zostaly wpisane do
rejestru Srodkéw Farmaceutycznych i Materiatéw Medycznych Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej
28 11997 r., jako leki wydawane bez recepty. (dowdd: $wiadectwa rejestracji nr 6965 i 6966 k.61-
64)

Oznaczenie VITRUM podlega ochronie jako wspdlnotowy znak towarowy, zarejestrowany w
Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod nr 2500759 na rzecz U Inc. w NJ z
pierwszenistwem od 13 grudnia 2001 r., dla towaréw w Kklasie 5. klasyfikacji nicejskiej: preparaty
farmaceutyczne, leki i suplementy diety (na recepte lub bez), z wylaczeniem produktéow
okulistycznych, farmaceutycznych i medyczno-weterynaryjnych, stosowanych w chirurgii oka.

(dowdd: $wiadectwo rejestracji OHIM k.65-72)

Powoédka uzywa znaku za zgoda uprawnionego, od 18 VI 2012 r. w oparciu o umowe
licencyjng, zgodnie z ktorg, spoétce przystuguje wylaczno$¢ uzywania na terytorium Polski
wspolnotowego znaku towarowego VITRUM. (§2) Stosownie do § 3.1 umowy, powddka jest
uprawniona do samodzielnego dochodzenia roszczen z tytutu naruszenia licencjonowanego znaku,
bez koniecznosci kazdorazowego uzyskiwania zgody uprawnionego. (dowdd: umowa k.73-75,

o$wiadczenie z 18 VI 2012 r. k.77-80)

Suplementy diety VITRUM sa znane i cenione przez konsumentéw. Ze wzgledu na dobrg
jako$¢ cieszg sie uznaniem lekarzy i farmaceutéw. (dowo6d: wydruki ze stron internetowych k.81-82,
informacja Wydawnictwa Apteka sp. z o.0. k.83, informacje o wartosci sprzedazy k.647-648)

Suplementy te, w szczego6lnosci VITRUM CALCIUM, s3 intensywnie reklamowane. Roczne wydatki



zwigzane z dzialaniami promocyjnymi i reklamowymi (w tym wynagrodzenia przedstawicieli U)
wynosity w latach 2003-2011 2,2 mln z}. (dowdd: zeznania swiadka A. W k.1126-1127, wydruki z
Internetu k.91-92, zestawienie IMM k.93-99, 414-421, materiaty reklamowe k.100-351)

Suplement diety VITRUM CALCIUM jest obecny na polskim rynku od 1997 r. w opakowaniu
zmienianym zaledwie w nieznaczny sposob, cechujgcym sie ksztattem w wysunieta tylng Scianka,

niebiesko-bialg kolorystyka, wizerunkiem muszli i wyeksponowanymi napisami VITRUM -

WITAMINY I MINERALY - VITRUM CALCIUM:
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(dowdd: faktury k.761-765, materialy reklamowe k.766-865, 876-886, zeznania $wiadka A. W
k.1126-1127)

D.0. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia w P - obecnie w likwidacji i O spétka z
ograniczong odpowiedzialno$cig w P sa powigzane ze sobg personalnie i gospodarczo. (bezsporne -
tak tez odpisy z KRS k.365-371, 449-456, 458-464, wydruk z Internetu k.372-374) O wprowadza do
obrotu i dystrybuuje $rodki spozywcze specjalnego medycznego przeznaczenia wytwarzane w
przedsiebiorstwie prowadzonym przez spotke cywilng M C i L S, poprzednio czynita to za
posrednictwem spétki D O. Pozwana ad. 2 oferuje do sprzedazy dietetyczne $rodki spozywcze

specjalnego medycznego przeznaczenia: D-Vitum, K-Vitum, KiD Vitum - dla niemowlat:

ey
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suplement diety D-VITUM Calcium o ” przeznaczony dla dorostych. (bezsporne
- tak tez wydruki z Internetu k.379-395, fotografie k.362-364, dowody rzeczowe, faktury k.375-376,
598-603) O dystrybuuje towary poprzez sie¢ aptek oraz za posrednictwem sklepu internetowego na

stronie pod adresem www.0.eu. (dowod: wydruki z Internetu k.380-395, 887-917) Jest abonentem


http://www.oleofarm.eu/

nazw domen internetowych kid-vitum.pl, d-vitum.pl i k-vitum.pl. (dowdd: wydruki ze strony

www.dns.pl k.377, 378)

Wspolnicy spotki cywilnej O MC i L S sg uprawnieni do krajowych znakéw towarowych,

ktére za ich zgoda sa uzywane przez pozwane:

D=Vitum

- stowno-graficznego s witamina D dla niemowlgl s (R-234612),

]
- stowno-graficznego K " VI t u m (R-234611),

zarejestrowanych w Urzedzie Patentowym RP z pierwszenistwem od 13 XI 2009 r. m.in. dla towaréw
w Klasie 5 klasyfikacji nicejskiej: preparaty do celow farmaceutycznych, $rodki dietetyczne do celow
medycznych, suplementy odzywcze dla niemowlgt i dzieci, dietetyczne $rodki spozywcze,

suplementy diety do celéw medycznych,

Omega Vitum

- stowno-graficznego (R-241333), zarejestrowanego z
pierwszenstwem od 26 VIII 2010 r. m.in. dla towaréw w klasie 5: substancje dietetyczne do celow

leczniczych, leki medyczne wzmacniajace,

)=-Vitum

witamina D dla dorostych

- stowno-graficznego (R-242768), zarejestrowanego z
pierwszenistwem od 21 X 2010 r. m.in. dla towaréw w Klasie 5: preparaty farmaceutyczne, preparaty
witaminowe i multiwitaminowe, substancje dietetyczne do celéw leczniczych, $rodki wspomagajgce

leczenie,

- stownego KID-VITUM KOMFORT STOSOWANIA, BEZPIECZENSTWO 1 OSZCZEDNOSC (R-
245443), zarejestrowanego z pierwszenstwem od 27 X 2010 r. m.in. dla towaréw w klasie 5:
substancje dietetyczne do celow leczniczych, substancje i preparaty farmaceutyczne wspomagajace
leczenie, dietetyczne Srodki spozywcze specjalnego przeznaczenia do celéw leczniczych, suplementy

odzywcze dla niemowlat i dzieci, preparaty witaminowe do celéw leczniczych,

- stownego KID-VITUM POLACZENIE WITAMINY K i D W JEDNE] KAPSULCE (R-245444),
zarejestrowanego z pierwszenstwem od 27 X 2010 r. m.in. dla towaré6w w Klasie 5: substancje
dietetyczne do celéw leczniczych, substancje i preparaty farmaceutyczne wspomagajgce leczenie,
dietetyczne $rodki spozywcze specjalnego przeznaczenia do celéw leczniczych, suplementy

odzywcze dla niemowlat i dzieci, preparaty witaminowe do celéw leczniczych;

- stownego D-VITUM FORTE - ENERGIA SLONCA NA CALY ROK W DAWCE REKOMENDO- WANE]
PRZEZ ZESPOL EKSPERTOW (R-246609) zarejestrowanego z pierwszenstwem od 19 I 2011 r.
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m.in. dla towaréw w Kklasie 5: substancje dietetyczne do celéw leczniczych, preparaty

farmaceutyczne, preparaty witaminowe, suplementy diety do celéw leczniczych,

©

Calciom

Calcium
- stowno-graficznego e (R-251285), zarejestrowanego z pierwszenstwem od 6 VII 2011
r. r. min. dla towaréw w klasie 5: substancje dietetyczne do celéow leczniczych, produkty
farmaceutyczne, suplementy diety do celéw leczniczych.

(dowdd: oswiadczenie k.465, $wiadectwa ochronne i wydruk z bazy UPRP k.466-484)

Produkty pozwanych to gtéwnie dietetyczne Srodki spozywcze specjalnego medycznego
przeznaczenia dla noworodkéw i niemowlat, stosowane jedynie w pierwszym okresie zycia dziecka.
Dawkuje sie je pod nadzorem i wedtug $cistych zalecen lekarzy specjalistéw, decydujacych o
podaniu preparatu. Ponad 95% sprzedazy odbywa sie w aptekach stacjonarnych, a tylko nieznaczna
cze$¢ w aptekach internetowych. (dowdd: ulotki k.595-596, materiaty reklamowe k.597, zeznania

$wiadka K.S w aktach Cps 58/12 Sadu Rejonowego w Srodzie Slaskiej)

Odnoszac sie do zarzutu naruszenia prawa do wspdélnotowego znaku towarowego Sad
zwazyl co nastepuje : Prawo do znaku towarowego zostato przyznane wiascicielowi, aby
umozliwi¢ ochrone jego szczegdlnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mégt petni¢ wiasciwe
mu funkcje gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub ustugi oraz ich
jakosci (gwarancyjng), komunikacyjng, reklamowg i inwestycyjna. Wykonywanie tego prawa winno
by¢ ograniczone do przypadkdéw, w ktorych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia
wplywa lub moze negatywnie wptywaé¢ na peklione przez znak funkcje (tak wyrok Trybunatu
Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z 22 1X 2011 r. w sprawie C-482/09 Budéjovicky Budvar, a takze
wyroki z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 L’Oréal iin., z 23 111 2010 r. w sprawach potaczonych od
C-236/08 do C-238/08 Google France i Google), przede wszystkim podstawowa - gwarantowanie
konsumentowi lub koricowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim
oznaczonych, odr6znienia go (bez ewentualno$ci wprowadzenia w biad) od towaréw lub ustug
innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunatu z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, z
18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, z 8 V 2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo, wyrok Sadu
Unii Europejskiejz 8 I1 2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life)

Wspolnotowy znak towarowy jest jednolitym tytutem ochronnym, funkcjonujacym obecnie
W oparciu o unormowania rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), ktorego przepisy o charakterze

materialno-prawnym, jako cze$¢ acquis communautaire, stanowia element polskiego porzadku



prawnego, znajdujac bezposrednie zastosowanie. W wiekszo$ci, s3 one powtdrzeniem regulacji
Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. majqcej na celu zblizenie ustawodawstw
panstw cztonkowskich odnoszqcych sie do znakéw towarowych. (Dz.U 1989 L40 str.1)
Implementujgca ja ustawa Prawo wtasnosci przemystowej znajduje zastosowanie wylgcznie tam,
gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporzadzeniu, w szczegdélnosci w tym zakresie w

jakim odsyta ono do wtasciwych przepiséw prawa krajowego.

Przedmiotem ochrony jest w niniejszej sprawie prawo do wspolnotowego znaku
towarowego VITRUM przyznane U Inc. w N ]. Samodzielne wystepowanie przez U spétke z 0.0. w W
z roszczeniami wynikajacymi z naruszenia tego prawa spotkato sie z zarzutem pozwanych braku

legitymacji czynnej, ktory — zdaniem Sadu - nie zastuguje na uwzglednienie.

Z przepisu art. 22 ust. 3 rozporzadzenia wynika dla licencjobiorcy uprawnienie do
samodzielnego wystepowania przeciwko dzialaniom stanowigcym lub grozgcym naruszeniem praw
do wspdlnotowych znakéw towarowych. O ile strony umowy licencyjnej nie postanowig inaczej,
moze to jednak uczyni¢ dopiero po uzyskaniu zgody uprawnionego, a w przypadku licencji
wylgcznej, po bezskutecznym uptywie terminu zastrzezonego do wytoczenia przezeh powodztwa w

sprawie naruszenia.

U spétka z o.o. w W moze skutecznie samodzielnie wystepowa¢ o ochrone prawa
wylacznego U Inc. przed naruszeniami, z zawartej przez nig umowy licencyjnej wynika bowiem w
sposOb niewatpliwy, ze wystapienie na droge sadowa nie musi by¢ poprzedzone kazdorazowym
uzyskiwaniem zgody uprawnionej. Nie mozna sie takze zgodzi¢ z zarzutem braku legitymacji
czynnej ze wzgledu na niewpisanie licencji (niewylacznej) do rejestru OHIM. Taka interpretacja art.
22 jest nieuprawniona. Prawo wspolnotowe nie zastrzega dla umowy licencyjnej zadnej szczeg6lnej
formy ani nie naktada obowigzku wpisu licencji do rejestru OHIM (ust. 5 art. 22). Przeciwnie, wpis
ten ma znaczenie wytgcznie w relacjach pomiedzy stronami umowy przeniesienia praw do znaku
towarowego, w szczeg6lnosci w odniesieniu do nabywcéw prawa, ktérym — w braku wpisu - nie byt

znany fakt obcigzenia go uzywaniem znaku towarowego przez licencjobiorce.

Z art. 9 rozporzadzenia wynika prawo wiasciciela do wytacznego i niezakt6conego uzywania
wspolnotowego znaku towarowego oraz do zakazywania innym osobom, nie majgcym jego zgody,
uzywania w obrocie m.in. oznaczenia, gdy, z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do znaku
oraz identycznos$ci albo podobienistwa towaréw lub ustug, ktoérych dotyczg znak i oznaczenie,
istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad opinii publicznej, ktére obejmuje takze

mozliwos¢ ich skojarzenia. (ust.1b)

Znak towarowy i przeciwstawione mu oznaczenie mozna uznac za podobne, jezeli, z punktu
widzenia okres$lonego kregu odbiorcéw, sg one przynajmniej czeSciowo identyczne w jednym lub

kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen) Konieczne



jest przy tym dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i ich
cato$ciowego oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i
rozsadnego przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00
LT] Diffusion)

Ocena podobieristwa dwdch znakéw towarowych nie moze ograniczy¢ sie do zbadania tylko
jednego z elementéw tworzacych znak ztozony i przeciwstawienia go innemu znakowi. Poréwnania
nalezy dokona¢ poprzez analize znakéw postrzeganych jako catosci, co nie oznacza, ze catosciowe
wrazenie pozostawione przez ztoZzony znak towarowy w pamieci wlasciwego kregu odbiorcéw nie
moze w niektorych przypadkach zosta¢ zdominowane przez jeden lub kilka z jego sktadnikéw. Tylko
wtedy, gdy wszystkie pozostate sktadniki sg bez znaczenia, ocena podobienstwa moze zaleze¢
wyltacznie od elementu dominujacego. (tak wyroki Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95
Sabel, 12 V1 2007 r. w sprawie C-334/05 Shakeriz 20 IX 2007 r. w sprawie C 193/06 Nestlé)

Ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w btagd w zakresie podobienstwa wizualnego,
fonetycznego lub koncepcyjnego spornych znakéw powinna sie opiera¢ na wywieranym przez nie
catoSciowym wrazeniu ze szczegbélnym uwzglednieniem ich elementéw odrézniajacych i
dominujacych. (tak wyroki Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23 X 2002 r. w
sprawie T-6/01 Matratzen i z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 Shaker oraz wyrok Sadu z 14 X
2003 r. w sprawie T-292/01 BASS) Z zasady, odbiorcy nie uznajg elementu opisowego,
stanowigcego cze$¢ zlozonego znaku towarowego, za odr6zniajgcy i dominujgcy w cato$ciowym
wrazeniu, jakie ten znak wywiera. (tak wyroki Sadu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 Budmeniz 6
VII 2004 r. w sprawie T-117/02 Chufafit) O ile przecietny konsument postrzega zwykle znak
towarowy jako calo$¢ i nie zaglebia sie w analize jego poszczegélnych elementéw (tak 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 wlasnie jego dominujace i odrdzniajace cechy s3a, co do zasady,
najtatwiej zapamietywane. (tak wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties, z 10 IX 2008
r. w sprawie T-325/06 Capio)

Whbrew przekonaniu powdédki, stownemu wspoélnotowemu znakowi towarowemu VITRUM
nalezy przeciwstawi¢ stowno-graficzne krajowe znaki towarowe uzywane przez pozwane D-
VITUM, K-VITUM, KiD-VITUM, D-VITUM CALCIUM, a nie wyodrebniony z nich stowny element
VITUM. Powddka abstrahuje od faktu, ze w kazdym z uzywanych przez pozwane znakéw element
ten nie wystepuje samodzielnie. CatoSciowo ich znaki rézniag sie wizualnie, fonetycznie i
koncepcyjnie od znaku towarowego licencjonowanego przez U. Stowo vitrum w jezyku tacinskim
(czesto uzywanym w nazwach produktéw farmaceutycznych) oznacza szklo, zas vitum wywodzi
sie od stowa VITA - zycie. Dla przecietnego polskiego konsumenta stowo vitrum bedzie catkowicie
abstrakcyjne, znajomos¢ jezyka tacinskiego jest tu bowiem niewielka. Czytelny dla niego bedzie
natomiast element VIT, kojarzacy sie z sitami zyciowymi, witalnoscia, jest czesto stosowany w

znakach towarowych uzywanych dla preparatow medycznych i suplementéw diety, ktérych celem



jest wzmocnienie sit witalnych. Uzycie przez pozwane stowa VITUM ma tez dodatkowe
uzasadnienie, ich produkty s3 bowiem $rodkami witaminowymi. Na ptaszczyZznie koncepcyjnej ich

nazwa laczy¢ sie bedzie z witaminami D, K, KiD.

Zdaniem Sadu, $wiadomy i rozsadny konsument nie uzna znakéw uzywanych przez
pozwane za podobne do znaku towarowego VITRUM na ptaszczyznie wizualnej lub fonetycznej. Nie
uzna on za wytacznie odrézniajacy elementu VITUM, przeciwnie bedzie go traktowat jako jeden z
réwnowaznych elementéw znaku - obok D, K, KiD - wskazujacy na witamine lub witaminy.
Elementy D, K, KiD i VITUM stanowig spdjna cato$¢ i nie moga by¢ rozdzielane, konsument bedzie

je postrzegat i zapamietywat tacznie.

Nie mozna takze uzna¢, ze znaki stron réznig sie wytacznie jedng literg R, ktéra nie zmienia
sposobu ich postrzegania przez odbiorcow. Znaki uzywane przez pozwane nalezy uznac¢ za
catoSciowo opisowe stowo VITUM wigZe sie w nich z literami D, K i KiD, z ktérymi tgcznie -
ewentualnie takze z uzupetniajacymi sformutowaniami (witamina D dla niemowlat, dla dorostych

forte) - jest odczytywane.

Sam fakt korzystania przez pozwane z praw M Ci L S do krajowych znakéw towarowych nie
moze mie¢ decydujacego znaczenia, ze wzgledu na ich gorsze pierwszenstwo. Nalezy wyjasni¢, ze
zar6wno na gruncie prawa wspolnotowego, jak i krajowego, przyjmuje sie, ze w przypadku konfliktu
praw wylacznych decydujace znaczenie ma pierwszenstwo ich nabycia. W wyroku wydanym 21 11
2013 r. w sprawie C-561/11 Federation Cynologique Internationale Trybunat Sprawiedliwosci Unii
Europejskiej wskazal, ze prawo wytaczne wilasciciela wspdlnotowego znaku towarowego do
zakazania wszelkim osobom trzecim uzywania w obrocie oznaczen identycznych z jego znakiem lub
do niego podobnych obejmuje wiasciciela pdzniejszego prawa do wspoélnotowego znaku
towarowego, bez konieczno$ci uprzedniego uniewaznienia jego znaku. Podobnie kwestie konfliktu
praw wylacznych rozstrzygnat Trybunat w wyroku z 16 II 2012 r. wydanym w sprawie C-488/10
Celaya Emparanza y Galdos Internacional S, dotyczagcym praw do wzoréw przemystowych. Rowniez
Sad Najwyzszy - w wyroku z 23 X 2008 r. V CSK 109/08 - stwierdzil, Zze: Jesli korzystanie z
zarejestrowanego znaku towarowego prowadzi do naruszenia uprawnien do znaku zarejestrowanego
wczeshiej, to naruszyciel powinien zaprzestac realizowania formalnie przystugujqcych mu uprawnien z
tytutu rejestracji, gdyz nie podlegajg one materialno-prawnej ochronie. W razie dalszego postugiwania
sie takim znakiem, wtasciciel znaku zarejestrowanego wczesniej moze dochodzi¢ roszczern wobec

naruszyciela bez koniecznosci uprzedniego uniewaznienia rejestracji jego prawa do znaku.

Nie mozna jednak pomija¢ tego, ze prawo ochronne na krajowy znak towarowy udzielane
jest po przeprowadzeniu przez Urzad Patentowy RP szczegétowych badan dotyczacych ich
zdolno$ci rejestracyjnej, w szczeg6lnoSci nienaruszania praw oséb trzecich z lepszym

pierwszenstwem. Uprawnieni do znakéw z elementem VITUM mieli wiec uzasadnione podstawy do



uznania, ze ich prawo nie wkracza w zakres wytacznos$ci wynikajgcych z decyzji o udzieleniu praw

do znaku towarowego innym osobom.

Dokonujgc oceny podobienstwa towardw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki
charakteryzujace zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegélnie ich rodzaj i
przeznaczenie, sposob uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze
ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w
sprawie T-388/00 ELS, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo)

Nalezy podzieli¢ poglad pozwanych, ze w odniesieniu do produktéw D-, K-, i KiD VITUM
mamy do czynienia z towarami podobnymi lecz przeznaczonymi dla odmiennego kregu
konsumentow. Sg to bowiem dietetyczne Srodki spozywcze specjalnego medycznego przeznaczenia
(FSMP) - preparaty spozywcze podawane niemowletom na podstawie zalecen lekarskich i pod
nadzorem pediatry, stad nie moze by¢ mowy o samodzielnym wyborze produktu przez rodzicéw
dzieci, czy nawet o korzystaniu ze wskazan farmaceutéw. Czym innym jest ich dostepnos$¢ w
aptekach i aptekach internetowych. Decyzja o zakupie jest determinowana zaleceniem lekarskim.
Identyczno$¢ towardéw objetych wytacznoscig uzywania znaku VITRUM nalezy stwierdzi¢ wytacznie
w odniesieniu do suplementu diety z oznaczeniem D-VITUM CALCIUM.

Catosciowa ocena zaktada pewng wspoétzalezno$¢ miedzy branymi pod uwage czynnikami, w
szczegoblnosci podobienstwem znakéw towarowych oraz podobienstwem towaréw lub ustug,
ktéorych one dotycza, przy czym niski stopien podobienstwa towaréw i ustug moze by¢
zréwnowazony znaczgcym stopniem podobienstwa znakdéw towarowych i odwrotnie. (zasada
wzajemnej zaleznosci - tak 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 XI1 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix, wyroki
Sadu z 51V 2006 r. w sprawie T-202 /04 Echinaciniz 18 V 2011 r. w sprawie T-502/07 Mc Kenzie)

W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad istnieje
wtedy, gdy znaczna cze$¢ wlasciwego kregu odbiorcow mogtaby zosta¢ sktoniona do omytkowego
zakupu towaru pozwanego, myslac, Ze jest to towar uprawnionego (uznajac, Ze dane towary lub
ustugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uzna¢, ze dane towary lub
ustugi pochodza z przedsiebiorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z 29
IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4 V 1999 r., z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd
Schuhfabrik Meyer, z 2 1X 2010 r. w sprawie C-254/09 CK Kalvin Klein oraz wyrok Sadu z 9 XII 2010
r. w sprawie T-303/08 Golden Elephant) Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btagd powinno by¢
oceniane w sposob catosciowy, wedtug sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy
uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci konkretnego przypadku, szczegélnie wzajemnej
zalezno$ci miedzy podobiefistwem oznaczen i towaréw lub ustug, ktérych one dotycza. (tak wyroki

Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23 111 2006 r. w sprawie C-206/04 Miilhens, z



18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix oraz wyroki Sadu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01
Giorgio Beverly Hillsiz 20 1 2010 r. w sprawie T-460/07 Mendion)

Wiasciwy krag odbiorcow skltada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie
poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentow
moze sie réznie ksztattowa¢ w zalezno$ci od kategorii towaréw lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z
22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01
Libertel iz 12 1 2006 r. C-361/04 Ruiz Picasso oraz wyroki Sadu z 13 I1 2007 r. w sprawie T-256/04
Respicur i z 8 11 2011 r. w sprawie T-194/09 LAN) Przecietny konsument rzadko ma mozliwos¢
przeprowadzenia bezposredniego poréwnania réznych znakéw towarowych, musi zazwyczaj
zdawac sie na zachowany w pamieci niedoskonaty obraz tych znakéw towarowych. Ryzyko konfuz;ji
jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrézniajacy znaku towarowego, ktéry wynika z jego
samoistnych cech lub renomy (znajomos$ci, rozpoznawalno$ci znaku na rynku). (tak wyroki
Trybunatu z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 11 X1 1997 r. w sprawie C-
251/95 SABEL iz 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon oraz wyroki Sadu z 1 II 2005 r. w sprawie
T-57/03 Hooligan, z 21 11 2006 r. w sprawie T-214/04 POLO, z 14 XI 2007 r. w sprawie T-101/06
Castell del Remei Oda iz 151X 2009 r. w sprawie T-308/08 MANGO adorably)

[stnieje pewna wspoéizalezno$¢ miedzy znajomoscig znaku towarowego wsréd odbiorcow, a
jego charakterem odrézniajgcym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony
jest jego charakter odrézniajacy. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy sie wysoce
odrézniajagcym charakterem wynikajacym z jego znajomosci wsrod odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢
wszystkie istotne okoliczno$ci danego przypadku, w szczegoélno$ci udziat znaku towarowego w
rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugo$¢ okresu jego uzywania, wielko$¢ inwestycji
dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udziat procentowy zainteresowanych
grup odbiorcéw, ktérym znak towarowy umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych z
okres$lonego przedsiebiorstwa, jak réowniez o$wiadczenia izb handlowych i przemystowych lub
stowarzyszen zawodowych. (tak wyrok Sagdu z 12 VII 2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke)
Ciezar udowodnienia sily znaku towarowego i jego odrodzniajgcego charakteru, spoczywa na

powodzie. (art. 6 k.c.)

W przekonaniu Sadu, nie jest prawdopodobne, ze dojdzie do pomylenia uzywanych przez
pozwane oznaczen D-VITUM, K-VITUM i KiD VITUM ze znakiem towarowym VITRUM. Przeciwko
temu przemawiajg: odmienno$¢ towaréw i konsumentéw, dla ktérych sg przeznaczone dietetyczne
$rodki spozywcze specjalnego medycznego przeznaczenia oraz ich nabywanie na podstawie
wskazan lekarskich. Wobec wskazania w pozwie, ze zadania U odnoszg sie do suplementow diety,

powddztwo moze dotyczy¢ wytacznie D-VITUM Calcium.

Zdaniem Sadu, nie istnieje ryzyko, ze wtasciwi odbiorcy, tj. ogot rozsadnych i §wiadomie

myslacych konsumentéw, btednie uzna, iZ produkty oznaczone VITRUM i D-VITUM Calcium



pochodza od tego samego producenta lub producentéw powigzanych ze sobg ekonomicznie, ze
naleza do jednej serii suplementéw diety. Oznaczenie D-VITUM Calcium tworzy spoéjna catosc.
Wszystkie elementy stowne (nazwa i informacje na opakowaniu), jak i graficzne opisowo wskazujg
na charakter i przeznaczenie produktu. Powo6dka nie moze zasadnie wyodrebnia¢ z niego stowa
VITUM, zadajac zastosowania sankcji zakazowych wobec wszystkich oznaczen suplementéw diety,
ktére zawierajg w sobie ten element. Nalezy przy tym zauwazy¢, ze zadania zakazowe z pkt 1.-5.
pozwu s3 zbyt ogdlnie okresSlone, odnoszac sie do wszelkich oznaczen zawierajacych w sobie
element VITUM, nie tylko obecnie uzywanych przez pozwane ale takze do innych, ktére
kiedykolwiek w przysziosci miatyby by¢ przez nie uzyte. Taka formula powddztwa nie jest
dopuszczalna, egzekucja uwzgledniajgcego je wyroku obejmowataby bowiem takie oznaczenia,

ktoére nie byty przedmiotem oceny Sadu co do naruszenia praw wytgcznych do znaku VITRUM.

Nie mozna sie zgodzi¢ z tezg powddki, Zze znak towarowy VITRUM jest znakiem
renomowanym. Spo6tka U ograniczyta sie do przedstawienia - ograniczonych do Polski - danych i
materialéw reklamowych, z ktérych w Zadnym razie nie wynika jaki jest poziom znajomosci znaku
w relatywnym kregu konsumentéw. Nie ma nawet danych o dziataniach podejmowanych przez
uprawnionego dla budowy zdolno$ci odrézniajacej, sity znaku, w okresie od dnia zgtoszenia 13 XII

2001 r.

Godzi sie wyjasni¢, Ze orzecznictwo Sadéw wspdlnotowych utozsamia renome ze
znajomoscig znaku towarowego, jego stawa, nie za$ z jakoscig towardéw lub ustug, dla ktorych znak
ten jest chroniony (ekskluzywnoscia). Juz w wyroku z 14 IX 1999 r. w sprawie C-375/97 (General
Motors) Europejski Trybunat Sprawiedliwos$ci stwierdzit, ze elementem renomy znaku, jest jego
szeroka znajomo$¢ przez relewantnych odbiorcéw na okreSlonym terytorium (niekoniecznie
powszechna znajomo$¢ w rozumieniu art. 6bis Konwencji paryskiej o ochronie wtasnosci
przemystowej z 20 111 1883 r.). Oceniajac, czy wymaganie jest spelnione, sad musi wzia¢ pod uwage
wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, w szczegélnosci :

0 udziat w rynku,
O intensywnos¢, zasieg geograficzny i okres uzywania,

0 wielko$¢ inwestycji poniesionych przez przedsiebiorstwo w zwigzku z promocja.

Kryteria te zostaly zastosowane przez Sad Pierwszej instancji w wyrokach z 13 XII 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 11 2007 r. w sprawie T-477/04 (TDK) Sad Pierwszej Instancji stwierdzil, ze aby spemic
wymog zwigzany z renoma, znak towarowy musi by¢ znany znacznej czesci odbiorcow potencjalnie
zainteresowanych opatrzonymi nim towarami. Rozstrzygajac o renomie sgd dokonuje szczegotowej
i wszechstronnej oceny zaoferowanych mu dowodéw w odniesieniu do zakresu i poziomu dziatan
handlowych, sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, stuzacych budowaniu renomy.

Zwraca uwage na rodzaj towaru, uzyskany poziom sprzedazy, popularno$¢ wsroéd konsumentéw,



rozmiar, czestotliwo$¢ i regularno$¢ sponsorowania réznych wydarzen przyciagajacych duza liczbe
widzéw, pozwalajgce na uznanie, Ze znak towarowy spetnia kryterium renomy, a zatem winien by¢

znany znacznej czes$ci odbiorcow.

Whbrew obowigzkowi wynikajacemu z art. 6 k.c., powédka nie dowiodta réwniez naruszenia
praw do znaku renomowanego. Uzasadniajac to stanowisko nalezy odwota¢ sie do odpowiedzi na
pytanie prejudycjalne udzielonej przez Europejski Trybunat Sprawiedliwo$ci w wyroku z 27 XI
2008 r. w sprawie C-252/07 INTEL, odnoszacej sie do wykladni przepisu art. 4 ust. 4a pierwszej
dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21 XII 1988 r. majqcej na celu zblizenie ustawodawstw paristw
cztonkowskich odnoszqcych sie do znakéw towarowych, zgodnie z ktoérym istnienie zwigzku miedzy
wczesniejszym renomowanym znakiem towarowym a znakiem pézniejszym, o ktéorym mowa w
wyroku z 23 X 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas, a takze uzywanie pdZniejszego znaku
powodujagce lub mogace powodowac czerpanie nienaleznych korzysci z charakteru odrézniajgcego
lub renomy wczesniejszego znaku badz tez dziatajgce lub moggce dziata¢ na ich szkode, winno by¢
oceniane catoSciowo, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci sprawy. To, zZe
poOzniejszy znak przywodzi na my$l przecietnemu, witasciwie poinformowanemu, dostatecznie
uwaznemu i rozsgdnemu konsumentowi znak wczes$niejszy, jest jednoznaczne z istnieniem miedzy
nimi takiego zwigzku. Okoliczno$¢, ze :

O weczesSniejszy znak towarowy dla okreslonych towaréw i ustug cieszy sie duza renomg i

O te towary i ustugi nie sg podobne lub w znacznym stopniu podobne do towaréw i ustug, dla
ktorych zostat zarejestrowany pdzniejszy znak, i

O weczeSniejszy znak jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek towaréw lub ustug, i

O pdzniejszy znak przywodzi przecietnemu, wiasciwie poinformowanemu, dostatecznie
uwaznemu i rozsgdnemu konsumentowi na mysl wcze$niejszy znak towarowy,

nie wystarczy, aby dowie$¢, ze uzywanie pdzniejszego znaku towarowego powoduje lub moze

powodowac czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajgcego lub renomy wczes$niejszego

znaku towarowego badz tez dziata lub moze dziala¢ na ich szkode. Przedstawienie dowodu na

okolicznos$¢, ze uzywanie pézniejszego znaku towarowego dziala lub moze dziata¢ na szkode

charakteru odro6zniajgcego wcze$niejszego znaku towarowego, wymaga wykazania zmiany

rynkowego zachowania przecietnego konsumenta towaréw lub ustug, dla ktérych wcze$niejszy

znak jest zarejestrowany, bedacej konsekwencjg uzywania znaku podzniejszego lub duzego

prawdopodobienistwa, ze taka zmiana nastgpi w przysztosci.

Uznajac za bezzasadne zarzuty naruszenia przez D.O. spotke z 0.0. w P - w likwidacji i O
spotke z 0.0. w P praw do wspolnotowego znaku towarowego VITRUM w sposéb stypizowany w art.
9 ust. 1 b. i. c. rozporzadzenia Sad oddalit Zadania objete pozwem z 28 VIII 2012 r. (a contrario art.

102 w zw. z art. 9 ust. 2 rozporzadzenia i art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p.)



Odnoszac sie do zarzutu sprzecznosSci dzialan pozwanych z regulami uczciwej
konkurencji Sad zwazyl: Ustr6j Rzeczypospolitej Polskiej opiera sie na zasadach wolnosci
gospodarczej i swobody konkurencji. Kazdy przedsiebiorca funkcjonujgcy na rynku moze
podejmowaé dziatania zmierzajace do pozyskiwania kontrahentéw - nabywcéw oferowanych
przezen towardw i ustug. Co do zasady dozwolone sg konkurencyjne dziatania, bez wzgledu na to jak
dotkliwe skutki moga wywiera¢ w sferze intereséw innych uczestnikdw obrotu. Ustawodawca
zwraca sie przeciwko nim tylko o tyle, o ile s one sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami albo
tez podwazajg fundamenty konkurencji jako takiej. (por.: Wojciech Pyziol, 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 dzialalno$ci gospodarczej - w interesie publicznym,
przedsiebiorstw oraz klientéw (art. 1) i nie moze by¢ traktowana jako instrument stuzacy
wyeliminowaniu konkurencji w ogoéle, 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 art. 3, czynem
nieuczciwej konkurencji jest dziatanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza
lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta. (ust. 1) W ust. 2 przepis ten przyktadowo
wymienia takie czyny, m.in. wprowadzajgce w blad oznaczenie towaréw lub ustug. Uznanie
dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest 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 22 XI 2000 r. (I ACa
688/00, OSA 2001/5/28), nie kazde zachowanie naruszajace dobre obyczaje moze by¢ uznane za
czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1. Dyspozycja tego przepisu objete sa tylko te
czyny sprzeczne z dobrymi obyczajami, ktére zagrazajg lub naruszaja interes przedsiebiorcy, co ma
miejsce wowczas, gdy dziatanie (zaniechanie) konkurenta powoduje 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

Jagiellonski, Zeszyt 85, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003 r.s.156-161)

0 naruszeniu interesu innego przedsiebiorcy mozna méowi¢ wtedy, gdy na skutek dziatania
konkurencyjnego nastgpi pogorszenie lub nie nastgpi oczekiwana poprawa mozliwosci nabywania
lub zbywania débr badz ustug. Decyduje o tym sposob, w jaki dziatanie konkurenta jest odbierane
przez potencjalnych adresatow. Zwazywszy, ze prawa przedsiebiorcy uczestniczacego w obrocie
maja charakter wzgledny, tylko adresatom dziatan nieuczciwie konkurencyjnych stuzy¢ 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 iart. 361 § 1 w zw. z art. 6 k.c.)

Naruszenie prawa odnosi sie do bezwzglednie i powszechnie obowigzujacych przepiséw, w
szczeg6lnosci u.z.n.k, przepis6w o przeciwdziataniu praktykom monopolistycznym, o ochronie débr
osobistych, prawa wtasnosci, praw autorskich, ochrony konsumentéw, kodeksu karnego. Dobre
obyczaje, w znaczeniu okreslonym w art.3 ust.1 u.z.n.k, rozumie¢ jednak nalezy podobnie do zasad
wspotzycia 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
wspétzycia spotecznego na tle kodeksu cywilnego. O tym, czy dane dziatanie jest sprzeczne z dobrymi
obyczajami, decyduje catoksztatt okolicznosci, a zwtaszcza cel, uzyte sSrodki 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 obyczajéow
powazne znaczenie mogq miec¢ ustalane przez organizacje samorzqdu zawodowego kodeksy etyczne.
(tak: Marian Kepinski 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, przywigzujgcym wage nie do przestrzegania
dobrych obyczajéw w ogoéle lecz do zachowania przedsiebiorcéw w dziatalnosci gospodarcze;j,
odchodzac od dokonywania oceny z punktu widzenia ogélnych zasad etyczno-moralnych, gdzie
istotne kryterium stanowilo poczucie godnosci ogétu ludzi myslacych sprawiedliwie i stusznie.
Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w dziatalno$ci gospodarcze;j.
(por. uzasadnienie wyroku Sadu Najwyzszego z 26 IX 2002 r. III CKN 213/01 OSNC 2003/12/169, B.
Gadek op.cit. 5.127-144)

Sad podziela reprezentowany w doktrynie poglad, iz art. 3 ust. 1 w sposdb ogdlny definiuje
czyn nieuczciwej konkurencji, przyktadowo wymieniajgc ust. 2 takie czyny, typizowane dodatkowo
w art. 5-17 u.z.n.k. Przepisy te pozostajg ze sobg w takich relacjach, ze:

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

v" wymagania wskazane w definicji odnosza sie do czynéw wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1
pelni funkcje korygujaca w stosunku do przepisow szczegdlnych typizujacych czyny
nieuczciwej konkurencji. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spelia przestanki z art. 5-17, w
rzeczywisto$ci jednak dziatanie nie wykazuje ktérego$ ze znamion art. 3 ust. 1 (np.

bezprawnosci) wykluczone jest uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji.

Uznanie konkretnego dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji wymaga¢ 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 $wietle przestanek okreslonych w przepisach art. 5-17
u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszcza sie w dyspozycji ktéregokolwiek z nich, podlegaja ocenie wedlug
klauzuli generalnej z art. 3. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. 1 ACa 281/98
Apel.-Lub.1999/1/1)

W odniesieniu do zadan objetych pierwotnym pozwem nalezy stwierdzi¢, ze spétka U
zaniechata przedstawienia okolicznos$ci mogacych mie¢ znaczenie dla dochodzenia jej roszczen na
podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 10 i art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Uzasadnienie nie odro6znia przedmiotu ochrony jakim jest prawo wytaczne od intereséw
gospodarczych. Powotane w nim argumenty odnosza sie do prawa do znaku towarowego VITRUM,
zarzut naruszenia ktérego nie moze wprost uzasadnia¢ zastosowania art. 18 ust. 1 ustawy o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wskazujac na fakt zmiany sytuacji prawnej powddki, ktéra w czerwcu 2012 r. stata sie
licencjobiorcg, spotka U nie przedstawila twierdzen, a tym bardziej dowodéw dotyczacych jej
ewentualnych wczesniejszych i obecnych dziatan w odniesieniu do produktéw U Inc. suplementow
diety z serii VITRUM, mogacych uzasadnia¢ zarzut odnoszacy sie wytacznie do przedsiebiorstwa
powodki, a nie do wszystkich przedsiebiorcow bioracych udziat w procesie wytwarzania,
wprowadzania do obrotu i oferowania suplementu diety VITRUM Calcium. Nade wszystko powodka
nie wykazata swego pierwszenstwa, ktérego nie moze wywodzi¢ od innych podmiotéw, szczegblnie
od U Inc. realizujacej na polskim rynku swe prawa do uzywania wspo6lnotowego znaku towarowego

VITRUM.

Sad nie dysponuje materiatem dowodowym pozwalajgcym mu na dokonanie ustalen
koniecznych, aby oceni¢ interes gospodarczy powddki w dochodzeniu roszczen w oparciu o przepis
art. 18 uz.nk. Samo stwierdzenie, ze spotka dystrybuuje towary U Inc. bez wyjasnienia relacji
prawnych i gospodarczych, a w szczego6lnosci roli jakg odgrywa dystrybutor w budowaniu pozycji
rynkowej suplementéw diety VITRUM, nie pozwala na rzetelng ocene zasadnosci zadan objetych
pozwem z 28 VIII 2012 r. Nie wiadomo choc¢by, czy byta ona i jest wytgcznym przedstawicielem U
Inc., w jaki sposdb uczestniczy w kosztach dziatan promocyjno-reklamowych i jakie czerpie z nich
korzysci. Nie wiadomo jak ksztattuje sie rynek tego rodzaju produktéw, jaka jest na nim pozycja
suplementéw diety VITRUM. Zaniechanie w przedstawieniu twierdzen i dowodow wyklucza
uznanie zasadno$ci zarzutu naruszenia przez pozwane art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Nie ma bowiem dowodoéw
bezprawnego Kkorzystania z pozycji rynkowej suplementéw z serii VITRUM i wyobrazen, ktore
konsumenci w tymi produktami wiaza, szkodzacego zdolnosci odrozniajgcej i renomie. Nie ma takze
dowodow na to, czy pojawienie sie pozwanych bedgcych dystrybutorami, a nie wytwoércami serii
produktéw spozywczych VITUM mogto w jakikolwiek sposdb bezposrednio negatywnie wptyngé na
pozycje rynkowa powoddki. Skutki nieprzedstawienia i nieudowodnienia twierdzen, na ktérych

oparty jest zarzut dopuszczenia sie przez pozwane czynu nieuczciwej konkurencji o znamionach



okres$lonych w ust. 1 art. 3 u.z.n.k. obciazaja U, zgodnie z reguta rozktadu ciezaru dowodu wyrazong

w art. 6 k.c.

W toku postepowania, w pi$mie procesowym z 30 XI 2012 r. powodka zgtosita dalsze
zadania dotyczace zakazania (pkt 1.-3.) i usuniecia skutkéw (pkt 4.-6.) czynu nieuczciwej
konkurencji stypizowanego w art. 10 ust. 2 w zw. z ust. 1 u.z.n.k,, a polegajacego na wprowadzeniu
do obrotu towaru w opakowaniu z oznaczeniem, ktére moze wprowadzi¢ klientéw w btad co do

jego pochodzenia, o ile jego zastosowanie nie jest uzasadnione wzgledami technicznymi.

Wobec braku zgody pozwanych na cofniecie zagdan gtéwnych i ewentualnych objetych pkt
1.-3. oraz zadan ewentualnych z pkt 4.-6. (art. 203 k.p.c.) Sad nie byt uprawniony do umorzenia
postepowania (a contrario art. 355 k.p.c.), w tym zakresie oddalil jednak powddztwo, ktérego

spétka U nie popierata.

W pi$mie procesowym datowanym 18 I 2013 r. powddka zazadata usuniecia skutkéw czynu
nieuczciwej konkurencji polegajacego na konfuzyjnym oznaczaniu towaréw - suplementu diety D-

VITUM CALCIUM przez:

- nakazanie pozwanym wycofania z obrotu i zniszczenia na ich koszt, w terminie 14 dni od daty
uprawomocnienia sie wyroku, bedacych ich wtasnoscia, suplementéw diety D-VITUM CALCIUM w
opakowaniach w ksztalcie prostopadtoscianu, z wydtuzong $cianka tylng, utrzymanych w
kolorystyce niebiesko- biatej/kremowej, zawierajacych na $ciance przedniej wizerunek muszli i
element stowny CALCIUM pisany czcionka wieksza niz pozostate elementy stowne umieszczone na

opakowaniu,

- zobowigzania pozwanych do zloZenia stosownego o$wiadczenia.

Zmiana ta byla uzasadniona ztoZeniem przez wytwodrce oSwiadczenia o zmianie oznaczenia

witaminy D; )
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produktu i wygladu opakowania na:

Rozstrzygniecie w tym zakresie byto zdeterminowane stwierdzeniem, ze uzywanie dla suplementu
diety D-VITUM CALCIUM opakowan z kwestionowanymi oznaczeniami stanowito czyn nieuczciwej
konkurencji stypizowany w art. 10 u.z.n.k. Takze dla tego zarzutu aktualne pozostaja wcze$niejsze
uwagi dotyczace nieprzedstawienia przez powodke twierdzen i dowoddw dotyczacych
pierwszenstwa uzywania - przez nig samg - opakowan suplementéw diety VITRUM CALCIUM i

wykazania jej wlasnego interesu gospodarczego naruszonego dziataniami pozwanych.
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Sad podziela poglad, ze ksztalt opakowania oraz kompozycja elementéw graficznych na nim
zastosowanych moze stanowi¢ oznaczenie odrézniajace dane produkty na rynku, ktérego
wykorzystanie przez konkurentéw godzi w prawnie chronione interesy przedsiebiorcy i klientow.
Nie ma to jednak miejsca w tym przypadku. Powédka nie wyjasnita bowiem ani nie udowodnita
okolicznosci odnoszacych sie do sposobu sprzedazy produktéw stron, ktére mogltyby dawaé
podstawe do pozytywnego ustalenia o istnieniu mozliwo$ci wprowadzenia w btad nabywcow,
ktorzy ze wzgledu na podobienstwo opakowania wybiorg D-VITUM CALCIUM, przekonani, Ze jest to
znany im wczeSniej VITRUM CALCIUM.

Nie ma przestanek do uznania, Ze taka pomytka moze nastgpi¢ w aptece internetowej na
stronie spo6tki O, albo w sieciach handlowych, w ktérych konsumenci sami wybieraja produkt, nie
korzystajac z pomocy farmaceuty, jak to ma miejsce w aptekach. Suplementy diety sa zwykle
sprzedawane w aptekach, gdzie podawane sa przez farmaceutéw. Nie moze by¢ takze watpliwosci
co do pochodzenia towaréw oferowanych w aptece internetowej, ktéra prowadzona jest na stronie

pozwanej ad. 1.

Sad nie jest przekonany zeby wyglad opakowania mégt mie¢ w tym przypadku zasadniczy
wplyw na decyzje zakupowa. Nabywajgc produkty farmaceutyczne i spozywcze o przeznaczeniu
medycznym konsument jest szczeg6lnie uwazny przy ich wyborze, moZe to mie¢ bowiem znaczace -
dobre lub zte - skutki dla jego zdrowia. Bedzie bardziej sktonny do szukania i brania pod uwage rady
specjalisty. Rozsadny konsument przy zakupie zwraca szczeg6lng uwage na nazwe handlowa
produktu (znak towarowy wytworcy). Nalezy za$ zauwazy¢, ze wytwérca VITRUM CALCIUM w
sposéb wyrazny eksponuje znak towarowy VITRUM, ktorego konfuzyjne podobienstwo do znakow

towarowych uzywanych przez pozwane zostato przez Sad wykluczone. Na opakowaniu D-VITUM

®

o 'y RN
- . . . . - . . 7 . ‘ () l’ \v. .
CALCIUM widnieje natomiast w centralnym miejscu widoczne oznaczenie wytworcy O

W istocie, przy pobieznym ogladzie, opakowania suplementéw diety D-VITUM CALCIUM i
VITRUM CALCIUM wywotujg takie samo ogélne wrazenie. Uwzgledniajac jednak warunki w jakich
dokonuje sie zakup suplementéw diety oraz elementy, ktére nabywca uzna za opisowe trzeba
stwierdzi¢, Ze poréwnywane oznaczenia nie sg podobne, a uzyta kolorystyka i uktady graficzne sa

odmienne.
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O istnieniu ryzyka konfuzji konsumenckiej mozna byloby zasadnie twierdzi¢ wytgcznie
woéweczas, gdyby opakowanie U byto na rynku wyjatkowe, a jego wyglad kojarzytby sie nabywcom w
sposo6b niewatpliwy wytacznie z VITRUM CALCIUM. Tymczasem tak nie jest, elementy kolorystyczne

(odcienie niebieskiego i biatego) i graficzne (muszla) sa powszechnie uzywane dla opakowan tego
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Powoddka nie moze skutecznie ro$ci¢ sobie
pretensji do wylaczno$ci uzywania ksztattu opakowania, a takze stowa calcium, ktére w jezyku

facinskim oznacza wapn bedacy zasadniczym sktadnikiem produktéw farmaceutycznych i
spozywczych.

Powddka nie zaoferowata dowodu na to, ze jej opakowanie byto na rynku wyjatkowe i dla
klientow znaczenie miat jego wyglad, a nie samo tylko oznaczenie VITRUM CALCIUM. Takze w
odniesieniu do tych zgdan nalezy wskaza¢ na ich zbyt ogélne sformutowanie. Ich uwzglednienie
skutkowatoby nie tylko zakazem oznaczania kwestionowanego opakowania ale - generalnie -
wszystkich opakowan suplementéw diety taczacych wskazane opisowo cechy stowne i graficzne.
Jakkolwiek poréwnywane opakowania majg identyczny ksztalt stanowigc prostopadioscian z
wydtuzong tylng $cianka, a takze utrzymane s3 w identycznej biato-kremowo-niebieskiej
kolorystyce, to w réznych uktadach te elementy pojawiajg sie w tego rodzaju produktach, maja
charakter opisowy i na zaden z nich powddka nie ma wytgcznosci. Ewentualny zakaz odnositby sie
do elementéw opisowych i informacyjnych, w skrajnym przypadku uniemozliwiajagc pozwanym

handel tego rodzaju towarami. Zasadnicze zastrzezenia budzi¢ musi takze sformutowanie
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oSwiadczenia z pkt 6., w ktéorym pozwane majg przeprasza¢ za naruszenie prawa do znaku
towarowego (w sprzecznosci z art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p.) oraz za niezdefiniowany

czyn nieuczciwej konkurencji.

Nie bez znaczenia dla uznania powddztwa za bezzasadne bylo takze wszczecie
postepowania sgdowego po przeszio dtugim czasie od rozpoczecia uzywania oznaczenia VITUM
(venire contra factum proprium). Oznaczenie to jest uzywane od 2009 r. bez reakcji ze strony
uprawnionego i jego polskich dystrybutoréw, ktérzy pozwolili w tym czasie konsumentom poznaé
oznaczenie VITUM i umocni¢ sie przez O w jego dziataniach podejmowanych dla budowania sity jego
znakéw towarowych. Nie ma zadnych dowodéw ani nawet twierdzen, ze U sprzeciwiat sie
udzieleniu praw ochronnych z elementem VITUM, Ze wystepowat o ich uniewaznienie lub
podejmowat inne dziatania przeciwko uzywaniu elementu stownego, ktéry kwestionuje dopiero po
3 latach jego obecnosci na rynku. Takze ta okoliczno$¢ przemawia przeciwko zastosowaniu sankcji

zakazowych i natozeniu nakazdow.

Roszczenia oparte na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 10 u.z.n.k.

podlegaly zatem oddaleniu, jako nieuzasadnione i nieudowodnione.

0 kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 98 k.p.c. - odpowiedzialnosci za wynik sprawy.

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

wysoko$ci naleznej wedtug przepiséw o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Optaty za czynnos$ci radcéw prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwo$ci okresla
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 28 IX 2002 r. w sprawie optat za czynnosci radcéw
prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw pomocy prawnej udzielonej przez radce
prawnego ustanowionego z urzedu. Zasadzajac optate sad bierze pod uwage niezbedny naktad pracy,
a takze charakter sprawy i wktad pracy pelnomocnika w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i
rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasadzenia optaty stanowig stawki minimalne okreslone w
rozdziatach 3 i 4, z tym, Ze nie moze by¢ ona wyZsza od 6-o0 krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.),
ktorej wysoko$¢ zalezy od wartosci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o
naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie wynosi 840 zt (§ 10 ust. 1 pkt 18). Zwazywszy
charakter sprawy, jej wage i stopienn skomplikowania, Sad uznal, Ze adekwatne do naktadu pracy
pelnomocnikéw kazdego z pozwanych wykonujacego zawdd radcy prawnego jest wynagrodzenie w

dwukrotnej minimalnej wysoko$ci



W odniesieniu do kazdego z pozwanych, ktérych wspétuczestnictwo ma charakter formalny,
Sad ustalit optate ostateczng na kwote 5.000 zt, uznajac jg za pobrana od powddki do kwoty 1.000 zt
i nakazujgc pobranie od niej na rzecz Skarbu Panstwa pozostatej kwoty 8.000 zt. (art. 15 ust. 3 i art.
16 ust. 1 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach sqdowych w sprawach cywilnych)



