Sygn. akt XXTI GWzl 15/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 2 grudnia 2013 r.

Sqd Okregowy w Warszawie Wydzial XXIT

Sqd Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemystowych

w skladzie nastepujgeym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant koordynator prawny Agnieszka Sagan-Jezewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2013 r. w Warszawie spraw polgczonych

z powodztwa gléwnego (...) spdlki z ograniczong odpowiedzialnoscia w P. przeciwko (...) spélce z ograniczong
odpowiedzialnoscia w L.

- o ochrone praw z rejestracji wspélnotowych znakdw towarowych i zaniechanie czynéw nieuczciwej konkurencji
i z powddztwa wzajemnego (...) spélki z ograniczong odpowiedzialnoscia w L.

przeciwko (...) spdlce z ograniczona odpowiedzialnoécig w P.

oraz(...) AB z siedzibg w M.

- 0 uniewaznienie

I. w sprawach polgczonych z powédztwa gléwnego:

1. zakazuje (...) spélce z ograniczona odpowiedzialnoécia w L. naruszania prawa do slownego wspélnotowego znaku
towarowego (...) zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod nr (...), przez:

a. oferowanie, wprowadzanie do obrotu, w tym za poérednictwem Internetu, a takie przywdz, wywdz oraz
magazynowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu lakieréw podlogowych 1 utwardzaczy lakieréw w
opakowaniach z oznaczeniem (...},

b. uzywanie oznaczenia (...) dla lakieréw podlogowych i utwardzaczy lakieréw w dokumentach handlowych i w
reklamie, w tym réwniez na stronach internetowych;

2. nakazuje pozwanej usuniecie skutkéw naruszen praw do znaku towarowego, przez:

a. wycofanie z obrotu, stanowiacych wlasnoéé pozwane), lakierow podlogowych oraz utwardzaczy lakieréw
niepochodzaeyeh od (...), przeznaczonych dla nich etykiet, opakowaii, materialdw informacyjnych, reklamowych i
promocyjnych lub innyeh przedmiotéw zwigzanych z prowadzeniem dzialalnosei gospodarezej, wykorzystujacych
znak towarowy (...) w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku,



b. usuniecie znaku towarowego (...) zreklam i ofert lakieréw podlogowych nie-pochodzacych od (...) umieszezonych
w Internecie, w terminie 77 dni od daty uprawomocnienia wyroku;

3. zakazuje pozwanej naruszania prawa do slownego wspolnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego w
Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewngtrznego w Alicante pod nr (...) przez uzywanie oznaczenia (...) samodzielnie
lub w polaczeniu z elementem (...), dla lakieréw podlogowych, przez:

a. oferowanie, wprowadzanie do obrotu, w tym za poérednictwem Internetu, a takie przywodz, wywoz oraz
magazynowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu lakieréw podlogowych w opakowaniach z oznaczeniem
(...) samodzielnie lub w polaczeniu z elementem (...},

b. uzywanie oznaczenia (...) samodzielnie lub w polaczeniu z elementem (...) dla lakieréw podlogowych w
dokumentach handlowych i w reklamie, w tym réwniez na stronach internetowych;

4. nakazuje pozwanej usuniecie skutkoéw naruszeil prawa do stownego wspolnotowego znaku towarowego (...) C.
(...), poprzez:

a. wycofanie z obrotu, stanowigcych wlasnoéé pozwanej, lakieréw podlogowych niepocho-dzacych od(...),
przeznaczonych dla nich opakowan, materialdw informacyjnych, reklamowych i promocyjnych lub innych
przedmiotéw zwigzanych z prowadzeniem dzialalnoéci gospodarczej, wykorzystujacych oznaczenie Gssd)
samodzielnie lub w polgczeniu z elementem (...) , w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku,

b. usuniecie oznaczenia (...) wykorzystanego samodzielnie lub w polaczeniu z elementem (...) z reklam
i ofert lakieréw podlogowych niepochodzacych od (...) umieszczonych w Internecie - w terminie 7dni od daty
uprawomocnienia wyroku,

5. w pozostalej czeéci oddala obydwa powddztwa;

6. zasadza od (...) sp6lki z ograniczong odpowiedzialnoécig w L. na rzecz (...) spotki z ograniczona odpowiedzialnoécia
w P. kwote 6.000 (szes¢ tysiecy) zlotych tytulem zwrotu kosztéw postepowania

II. z powddztwa wzajemnego:
1. umarza postepowanie;
2. oplate ostateczng ustala na kwote 600 (sze$éset) zlotych i uznaje za pobrana w calosci od powoda wzajemnego;

3.zasadza od (...) spolki z ograniczona odpowiedzialno$cig w L. na rzecz (...) sp6lki z ograniczona odpowiedzialnoécig
w P. kwote 1.500 (tysigc pieéset) zlotych tytulem zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego;

4. zasadza od (...) spotki z ograniczong odpowiedzialnoécia w L. na rzecz (...) AB z siedziba w M. kwote 1.517 (tysiac
pieéset siedemnascie) zlotych tytulem zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego.
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UZASADNIENIE

4 VIl 2012r. (...) spdlka z 0.0. wP. wnioslao:

1. zakazanie (...) spélce z 0.0. w L. naruszania prawa do slownego wspélnotowego znaku towarowego (...) C.
(...) i popelniania wobec powédki czynéw nieuczciwej konkurencji poprzez zakazanie uzywania oznaczenia (...), w
szczegblnosei:

a. oferowania, wprowadzania do obrotu, w tym za posrednictwem Internetu, a takze przywozu, wywozu oraz
magazynowania lakieréw podlogowych oraz utwardzaczy lakieréw wykorzystujg-cych znak towarowy (...),

b. uzywania znaku towarowego (...) dla oznaczenia lakieréw podlogowych i utwardzaczy lakieréw, w dokumentach
handlowych i w reklamie, w tym réwniez na stronach internetowych;

2, zakazanie pozwanej popelniania wobec powddki czynéw nieuczeiwej konkurencji, polegajacych na uzywaniu
kompozycji graficznej etykiety opakowania w postaci: prostokata podzielonego kolo-rystycznie na dwie czesci
polaczone wygieta lukowato pozioma linia, gdzie gérna polowa ma kolor bialy, za$ wypelnienie dolnej polowy posiada
barwe nawigzujgca do koloru naturalnego drewna, a wzér na niej umieszczony imituje drewniane sloje; w gornej czesci
etykiety na bialym tle umieszczony jest element stowny, wykonany w typografii stylizowanej na czcionke ARIAL i
ciemnej kolorystyce, przy czym element ten zajmuje znaczna powierzchnie tej czesci etykiety, tuz pod linig podzialu
etykiety z lewej strony umieszczony jest element slowny wskazujacy na pojemno$é opakowania, w lewym dolnym
rogu etykiety znajduje sie element slowny wykonany pochylq czcionka w ciemno-granatowym kolorze - dla lakieréw
podlogowych, w szczegdlnosci przez zakazanie:

a. oferowania, wprowadzania do obrotu, w tym za poSrednictwem Internetu, a takze przywozu, wywozu oraz
magazynowania lakieréw podtogowych wykorzystujacych kompozycje graficzng opisang w pkt 2,

b. uzywania kompozycji graficznej opisanej w pkt 2 dla oznaczenia lakieréw podlogowych, w dokumentach
handlowych i w reklamie, w tym na stronach internetowych;

3. nakazanie pozwanej usuniecia skutkéw naruszen praw do znaku towarowego oraz skutkoéw dopuszczania sie
wzgledem powddki czynéw nieuczeiwej konkurencji porzez:

a. wycofanie z obrotu lakierow podlogowych oraz utwardzaczy lakier6w niepochodzacych od (...) AB, przeznaczonych
dla nich etykiet, opakowar, materialéw informacyjnych, reklamowych i promocyjnych lub innych przedmiotéw
zwigzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, wykorzystujacych znak towarowy (...) lub kompozycje
graficzng opisang w pkt 2 - w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku,

b. zniszczenie na koszt pozwanej, znajdujacych sie w obrocie etykiet, materialéw informacyjnych, reklamowych i
promocyjnych lub innych przedmiotéw zwigzanych z prowadzeniem dzialalnoéci gospodarczej, wykorzystujacych
znak towarowy (...) lub kompozycje graficzng opisang w pkt 2 przeznaczonych dla lakieréw podlogowych lub
utwardzaczy lakier6w niepochodzacych od (...) AB, a w razie gdyby zniszczenie etykiet znajdujacych sie na tych
towarach nie bylo mozliwe bez uszkodzenia tych towaréw lub ich opakowan, nakazanie zniszczenia towaréw lub
opakowan wykorzystujacych znak towarowy (...) lub kompozycje graficzng opisana w pkt 2 - w terminie14 dni od
uprawomocnienia sie wyroku,

c. usunigcie znaku towarowego (...) z reklam i ofert lakieréw podlogowych niepochodza-cych od (...) AB
umieszczonych w Internecie, w terminie 7 dni od uprawomocnienia sie wyroku,



d. zniszczenie na koszt pozwanej, nalezacych do niej, a niewprowadzonych jeszcze do obrotu ety-kiet, materialow
informacyjnych, reklamowych i promocyjnych, wykorzystujacych znak towarowy (...) lub kompozycje graficzna
opisang w pkt 2, przeznaczonych dla lakieréw podlogowych lub utwardzaczy lakieréw niepochodzacych od (...) AB,aw
razie gdyby zniszczenie etykiet znaj-dujacych si¢ na tych towarach nie bylo mozliwe bez uszkodzenia tych towaréw lub
ich opakowan, nakazanie zniszczenia towaréw lub opakowan wykorzystujacych znak towarowy (...) lub kompozycje
graficzng opisana w pkt 2 - w terminie 7 dni od uprawomocnienia si¢ wyroku;

4. nakazanie pozwanej dwukrotnego opublikowania na jej koszt o§wiadczenia o tresci: W zwigzku z wyrokiem
Sadu Wspélnotowych Wzoréw Przemyslowych i Znakéw Towarowych w War-szawie z dnia..., w ktérym Sad zakazal
pozwanemu- spélce (...) sp. z 0.0. z siedziba w L., naruszania praw do znaku towarowego R. oraz popelniania czynéw
nieuczciwej konkurencji spélka (...) sp. z 0.0., przeprasza B. A. - producenta lakier6w podlogowych R. oraz (...) sp.
z 0.0. - ich dystrybutora, a takze pt. Klientow, za to, ze poslugujac sie dla oznaczania swoich towaréw oznaczeniem
R. dopuécila sie czynéw nieuczciwej konkurencji i naruszenia praw do znaku towarowego R. C. (...), do ktérego
prawa wylaczne przystuguja spélee (...) , przez jego zamieszczenie na glownej stronie internetowej www.chemax.itl.pl
oraz na stronie sklepu internetowego www.chemax.itl.pl/sklep/index.php. przy czym informacja ta powinna mieé¢
wielko$¢ co najmniej polowy strony internetowej widocznej dla internauty i ukazywac sig po otwarciu strony przez co
najmniej 60 sekund, przez okres 60 dni, od daty uprawomocnienia si¢ wyroku; oraz w kolejnych dwéch numerach
dwumiesiecznikéw: Podloga, Parkieciarz e.u, Fachowy Wykonawca, Profesjonalny Parkiet, przy czym pierwsza
publikacja winna nastgpié w terminie do 75 dni od uprawomocnienia si¢ wyroku, a o§wiadczenie powinno zostac
opublikowane na stronie 3, 5 lub 7 w czesci redakeyjnej, w rozmiarze 25x18 cm, a tekst informacji powinien by¢
wykonany na bialym tle czarng czcionka zblizona do czcionki Arial 18 mm, a wyrazy powinny by¢ oddzielone spacjami,
za§ w przypadku nieopublikowania tego o§wiadczenia we wskazanych terminach, upowaznienie powddki do jego
opublikowania na koszt pozwanej;

5. zasgdzenie kosztow procesu. (k.2-326)
W sprawie oznaczonej sygn. akt XXII GWzt 19/12 spdlka (...) wniosla o :

1. zakazanie spolce (...) naruszania prawa do slownego wspoélnotowego znaku towarowego (...) C. (...) oraz
popelniania wobec powddki czynéw nieuczciwej konkurencji przez uzywanie znaku towarowego (...) samodzielnie
lub w polaczeniu z elementem (...), dla lakieréw podtogowych, w szezegélnosci:

a. oferowania, wprowadzania do obrotu, w tym za poérednictwem Internetu, a takze przywozu, wywozu oraz
magazynowania lakieréw podlogowych wykorzystujacych znak towarowy (...) samodzielnie lub w polaczeniu z
elementem (...),

b. uzywania znaku towarowego (...) samodzielnie lub w polaczeniu z elementem (...) dla lakieréw podlogowych w
dokumentach handlowych i w reklamie, w tym réwniez na stronach internetowych;

2. nakazanie pozwanej usuniecia skutkéw naruszen prawa do slownego wspélnotowego znaku towarowego (...) C.
(...) oraz skutkéw dopuszczania si¢ wzgledem powédki czynéw nieuczciwej konkurencji poprzez:

a. wycofanie z obrotu lakieréw podlogowych niepochodzacych od (...) AB, przeznaczonych dla nich opakowan,
materialéw informacyjnych, reklamowych i promocyjnych lub innych przedmio-téw zwiagzanych z prowadzeniem
dzialalnosci gospodarczej, wykorzystujacych znak towarowy (...) samodzielnie lub w polaczeniu z elementem (...)
, w terminie 14 dni od uprawo-mocnienia sie wyroku,

b. zniszczenie na koszt pozwanej znajdujacych si¢ w obrocie etykiet, materialéw informacyjnych, reklamowych i
promocyjnych lub innych przedmiotéw zwigzanych z prowadzeniem dzialalnoéci gospodarczej, wykorzystujgcych
znak towarowy (...) samodzielnie lub w polaczeniu z elementem (...) , przeznaczonych dla lakieréw podlogowych
niepochodzacych od (...) AB, a w razie gdyby zniszczenie etykiet znajdujacych sie na tych towarach nie byto mozliwe
bez uszkodzenia tych towaréw lub ich opakowan, nakazanie zniszczenia towaréw lub opakowan wykorzystujacych
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znak towarowy (...) samodzielnie lub w polaczeniu z elementem (...) w terminie 14 dni od uprawomocnienia sig
wyroku,

c. usuniecie znaku towarowego (...) wykorzystanego samodzielnie lub w polgczeniu z elementem (...) zreklam
i ofert lakieréw podlogowych niepochodzacych od (...) AB umieszczonych w Internecie - w terminie 7dni od daty
uprawomocnienia wyroku,

d. zniszczenie na koszt pozwanej niewprowadzonych jeszcze do obrotu etykiet, materialéw informacyjnych,
reklamowych i promocyjnych wykorzystujacych znak towarowy (...) samo-dzielnie lub w polaczeniu z elementem
(...) dlalakieréw podlogowych niepochodzacych od (...) AB, a w razie gdyby zniszczenie etykiet znajdujacych sie na
tych towarach nie bylo mozliwe bez uszkodzenia tych towaréw lub ich opakowan, nakazanie zniszczenia towaréw lub
opakowan wykorzystujgcych znak towarowy (...) samodzielnie lub w polaczeniu z elementem (...) w terminie 7 dni
od uprawomocnienia si¢ wyroku;

3. nakazanie pozwanej dwukrotnego opublikowania na jej koszt o§wiadczenia o tresci: W zwiazku z wyrokiem
Sadu Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemyslowych w Warszawie z dnia..., w ktérym Sad zakazal
pozwanemu - spolce (...) sp. z 0.0. z siedzibg w L., naruszania praw do znaku towarowego T. oraz popelniania czynéw
nieuczciwej konkurencji spélka (...) sp. z o.0., przeprasza spdlke (...) - producenta lakieréw podlogowych T. oraz
spotke (...) sp. z 0.0. - ich dystrybutora, a takze pt Klientow, za to, ze postugujac si¢ dla oznaczania swoich towaréw
oznaczeniem T. ceramic dopusécila sie czynéw nieuczciwej konkurencji i naruszania znaku towarowego T. C. (...),
do ktdrego prawa wylaczne przystuguja spolce (...)., poprzez jego zamieszczenie na glownej stronie internetowej
www.chemax.itl.pl i na stronie sklepu internetowego www.chemax.itl.pl/sklep/index.php, przy czym informacja ta
powinna mieé wielkoéé co najmniej polowy strony internetowej widocz-nej dla internauty i ukazywacé sie po otwarciu
strony przez co najmniej 60 sekund, przez 60 dni, od uprawomocnienia sie wyroku; oraz w kolejnych dwéch numerach
dwumiesiecznikow: Podloga, Parkieciarz e.u, Fachowy Wykonawca, Profesjonalny Parkiet, przy czym pierwsza
publikacja winna nastapi¢ w terminie do 75 dni od uprawomocnienia sie wyroku, o§wiadczenie to powinno by¢
opublikowane na stronie 3, 5 lub 7 w cze$ci redakcyjnej w rozmiarze 25x18 cm, a tekst informacji powinien zostaé
wykonany na bialym tle czarna czcionkg zblizona do czcionki Arial 18 mm, a wyrazy powinny by¢ oddzielone spacjami,
za$§ w przypadku nieopublikowania tego o$wiadczenia we wskazanych terminach, upowaznienie powodki do jego
opublikowania na koszt pozwanej;

4. zasgdzenie kosztéw procesu. (k.2-309)

Postanowieniem wydanym 11 VII 2012 r. Sad polaczyl sprawe sygn. akt XXIIGWzt 19/12 do wspélnego rozpoznania
i rozstrzygniecia ze sprawg sygn. akt XXIIGWzt 15/12.

Postanowieniami wydanymi 12 VII 2012 r. Sad udzielil spoélce (...) zabezpieczenia jej roszczen o zaniechanie
naruszania praw do wspélnotowych znakéw towarowych (...) C. (...)1 (...) C. (...), przez:

- zakazanie spolce (...) - do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania - wprowadzania do obrotu i oferowania
do sprzedazy lakieréw podlogowych oraz utwardzaczy lakieréw w opakowaniach opatrzonych znakiem towarowym
Gias);

- zajecie - do czasu prawomocnego zakoiiczenia postgpowania — lakieréw podlogowych oraz utwardzaczy lakieréw
w opakowaniach opatrzonych znakiem towarowym (...), znajdujg-cych sie u pozwanej oraz w punktach
dystrybucyjnych pod adresami : Hurtownia (...) ul. (...), Oddziat (...) R. ul. (...), Sklep (...) ul. (...),

- zakazanie spoélce (...) - do czasu prawomocnego zakofczenia postepowania - oferowania do sprzedazy i
wprowadzania do obrotu lakieréw podlogowych w opakowaniach opatrzonych znakiem towarowym (...) lub (...);
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- zajecie - do czasu prawomocnego zakoniczenia postepowania — lakieréw podiogowych w opako-waniach opatrzonych
znakiem towarowym (...) lub (...), znajdujacych si¢ u pozwanej oraz w punktach dystrybucyjnych pod adresami:
Hurtownia (...) ul. (...), Oddzial (...) R. ul. (...), Sklep (...) ul. (...). (k. 311-318 akt sygn. XXIIGWzt 19/12, k.329-336)

(...) spotka z 0.0. w L. wniosla o oddalenie powddztwa, kwestionujac zarzuty naruszenia praw wylacznych B. AB i
regul uczciwej konkurencji. Przekonywata o swym pierw-szefistwie uzywania spornych oznaczen, powolujac si¢ na
wezeéniejsze zgloszenia krajowych znakéw towarowych (...) 1 (...). (k.342-421)

Spoéika (...) wystapila z pozwem wzajemnym o uniewaznienie wspdlnotowego znaku towarowego (...) . (k.427-446)
Zgodnie z przpisem art. 100 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie wspolnotowego znaku towarowego, o wniesieniu pozwu
wzajemnego Sad zawiadomil uprawniong (...) AB w M. (k.546), ktéra wstapilta do postepowania po stronie pozwanej.
(k.547-560)

Strony podjely starania o ugodowe zakonczenie sporu, jednak pomimo zawieszenia postepowania na ich zgodny
wniosek, nie doszlo do ustalenia warunkéw ugody. (k.521,526, 531, 537-538, 540, 545)

Wobec skutecznego cofniecia pozwu wzajemnego za zgodg pozwanych wzajemnych (k.567-578, 611), Sad postanowil o
umorzeniu postgpowania, oplate ostateczng ustalil na kwote 600 zl, rownga oplacie tymczasowej i zasadzil od powo6dki
wzajemnej na rzecz (...) ABw M.i (...) spolki z 0.0. w L. zwrot kosztow zastepstwa procesowego. (art. 355 oraz art.
98 k.p.c. iart. 15 ust. 3 ustawy z 28 VII 2005 r. o kosztach sgdowych w sprawach cywilnych)

Sqd ustalil, ze ;

(...) spolka z ograniczong odpowiedzialnoécia w P. jest spolka corka spélki akeyjnej prawa szwedzkiego (...) AB z
siedziba w M. (bezsporne — tak tez KRS i wypisy z rejestru k.47-53, 63-64 akt sygn. XXIIGWzt 19/121k.55-60, 70-71) i
dziala jako jej przedstawiciel na terenie Polski, sprzedajac produkowane przez (...) AB, innowacyjne, wysokiej jakosci,
bez-pieczne dla §rodowiska naturalnego, produkty przeznaczone do klejenia, szlifowania, lakierowa-nia i pielegnacji
podlég drewnianych. (...) AB jest liderem na rynku lakieréw i srodkéw pielegnujgcych drewno, obeenym w 50 krajach
$wiata. (bezsporne — tak tez wydruki ze stron internetowych, publikacje i katalogi k.65-114 akt sygn. XXIIGWzt 19/12
ik.72-145)

(...) AB sluzg prawa do slownych wspélnotowych znakéw towarowych :

- (...) zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM) w Alicante pod nr (...) w dniu 28 III
2012T., z pierwszenstwem od dnia zgloszenia - 16 XI 2011 r., 0 czym opublikowano 30 I1I 2012 r. dla towaréw wklasie
2 klasyfikacji nicejskiej : farby, pokosty, lakiery. (k.61-63) (...) jest licencjobioreg tego znaku na terytorium Polski.
(k.67-68) Dysponuje zgoda licencjodawcy na wytoczenie powddztwa o zakazanie naruszen. (k.69)

- (...) zarejestrowanego w OHIM pod nr (...) w dniu 22 IV 2002 r. z pierwszefistwem od dnia zgloszenia 8 X 1999
r., o czym opublikowano 3 VI 2002 r. dla towaréw w klasie 2 klasyfikacji nicejskiej : m.in. farby, pokosty, lakiery.
(k.54-56) Bona Polska jest licencjobiorcg tego znaku na terytorium Polski. (k.60-61) Dysponuje zgoda licencjodawcy
na wytoczenie wytoczenie powddztwa o zakazanie naruszen. (k.62 akt sygn. XXIIGWzt 19/12)

(...) AB produkuje m.in. :

- jednokomponentowy lakier poliuretanowo-akrylowy (...) oferowany w opakowaniu o wygladzie : poprzednio :
przeznaczony do lakierowania podlég drewnianych w obiektach mieszkalnych i innych narazonych na normalne
Scieranie, przystosowany do latwej aplikacji, dostepny w trzech wersjach : polysk, pélmat, mat, oferowany do
sprzedazy od 2005 r. Dzigki swym parametrom i korzystnej cenie, (...) stal sie jednym z najpopularniejszych lakieréw



w swoim segmencie rynku. Lakier (...) obecny na polskim rynku od 2005 r. - oferowany jest za poérednictwem
powddki odbiorcom koficowym przez sieé dystrybutoréw, do ktérej nalezala m.in. spoélka (...). (bezsporne — tak tez
wydruki ze stron internetowych, publikacje i katalogi, faktury k.146-262, 399-406, 411, 459-519)

- dwukomponentowy lakier poliuretanowy (...) oferowany do sprzedazy od 1999 r. w opakowaniu o wygladzie :
poprzednio przeznaczony do lakierowania podlog korkowych, lakierowanych fabrycznie i drewnianych w obiektach
uzytecznoéci publicznej narazonych na bardzo silne $cieranie. Dzigki swoim wlasci-woéciom, (...) jest jednym z
najpopularniejszych i najbardziej cenionych lakieréw w swoim segmencie rynku. Obecny na polskim rynku od 12 lat,
lakier oferowany jest za poérednictwem powddki odbiorcom koficowym przez sie¢ dystrybutoréw, do ktorej nalezala
m.in. spolka (...). (bezsporne — tak tez wydruki ze stron internetowych, publikacje i katalogi, faktury k.115-266 akt
sygn. XXIIGWzt 19/12, k.356-363, 368)

Wspolpraca stron zakonczyla sie ze wzgledu na zaistniale migdzy nimi nieporozumienia. Spdélka (...) rozpoczela
uzywanie spornych oznaczeri wobec zapowiedzi (...) AB wycofania jej produktéw z polskiego rynku. (dowéd :
korespondencja k.370-377, 393-398, 413-420, 442-445) Pod koniec 2011 r. rozpoczela oferowanie lakierow
nawierzchniowych :

- (...) produkowanego przez szwedzka spolke (...) z siedziba w J.. Na jego opakowaniu umieszczony jest rowniez napis
Made in Sweden wskazujacy na to, ze produkt pochodzi ze Szwecji. Opakowanie lakieru jest podobne do opakowan
produktéw (...)AB. Zgodnie z opisem, jest to jednokomponentowy, wodorozciefi-czalny lakier poliuretanowy do
drewna i podlég drewnianych, dostepny jako lakier z wysokim polyskiem, z polyskiem satynowym lub matowy.
Oferowany jest na aukcjach w serwisie Allegro, gdzie sugeruje sig, iz jest to jeden z produktéw (...) AB. Pozwana
oferuje takze utwardzacz do lakieru oznaczony nazwg (...), ktory nie pochodzi od powodki ani od spétki (...). (dowod:
rachunek, wydruki ze strony internetowej k.263-280, 320-325, fotografie k.320-325, 407, etykiety k.408-410, dowody
rzeczowe) 27 X 2011 1. spolka (...) zglosita w Urzedzie Patento-wym RP znak towarowy (...), dla towarow w klasie 2
Klasyfikacji nicejskiej, co spotkalo sie za sprzeciwem (...) . (bezsporne — tak tez wydruk z bazy uprp.pli dokumentacja
dot. zgloszenia, korespondencja k.281-309, 392, 434-442)

- (...) produkowanego przez (..) AB, w opakowaniach z napisem Made in Sweden : . Zgodnie z opisem, jest
to dwukomponentowy lakier poliuretanowy na bazie wody, przeznaczony do lakierowania podlég drewnianych w
obiektach gdzie wymagana jest odpornosé na bardzo silne Scieranie i drewnianych podlég w obiektach sportowych.
Oferowany jest na aukcjach w serwisie allegro.pl. (dowod : faktura, wydruki ze strony internetowej k.267-277 akt
sygn. XXIIGWzt 19/12) 16 XI 2011 r. spolka (...) zglosila krajowy znak towarowy (...) , m.in. dla towaréw w klasie
2 klasyfikacji nicejskiej, co spotkalo sie za sprzeciwem(...) . (bezsporne — tak tez wydruk z bazy na stronie uprp.pl,
korespondencja k.278-285, 355, fotografie k.306, 307 akt sygn. XXIIGWzt 19/12, k.364, etykiety k.365-367, dowody
rzeczowe)

W toku postepowania spélka (...) dokonala zmiany oznaczenia i wygladu etykiet spornych lakieréw, ktore oferuje
obecnie pod nazwami producenta (...):1 (...) (dowdd : wydruki ze strony internetowej k.369, 412, fotografie k.606-610)
Pelnomocnik pozwanego zadeklarowal zaniechanie uzywania spornych oznaczen i brak woli ponownego ich uzycia w
przyszloéci, zlozyl takze o§wiadcezenie o cofnigciu zgloszen znakow towarowych (...)i (...). (k.546, 567-571, 574-578,
612)

Powddka nie przedstawila dowodu uzywania przez pozwana spornych oznaczen (k.546), przekonujac jednak, ze
istnieje ryzyko naruszania w przyszloci jego praw wylgcznych i intereséw gospodarczych ze wzgledu na zachowanie
spotki (...) w przeszloéei. (k.612)

Sqd zwaziyl:

Podstawowa funkejg znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub korico-wemu odbiorcy mozliwosci
okreslenia pochodzenia towaru lub uslugi nim oznaczonych, odréznie-nia ich (bez ewentualnoéci wprowadzenia w


http://uprp.pl
http://allegro.pl
http://uprp.pl

blad) od towaréw lub uslug innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunatu Sprawiedliwoéei Unii Europejskiej z 23 V
1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche ,z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips,,z8V2008r.w sprawie
C-304/06 Eurohypo , wyrok Sadu Unii Europejskiej z 8 I1 2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life)

Prawo wylaczne jest przyznawane, aby umozliwié wlascicielowi znaku towarowego ochro-ne jego szczegdlnych
intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mégl pelnié wszystkie jego funkcje, zar6wno gwarantowania konsumentom
wskazania pochodzenia towaru/uslugi, jak i gwarancyjng, komunikacyjna, reklamowa i inwestycyjna. Wykonywanie
tego prawa jest zastrzezone dla przy-padkéw, w ktérych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia
negatywnie wplywa lub moze wplywaé na ktérgkolwiek z tych funkeji. (tak wyroki Trybunatu z 22 IX 2011 1. w sprawie
C-482/09 Budgjovicky Budvar, z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., z 23 III 2010 r. w sprawach
polaczonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google )

Wspdlnotowy znak towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym, funkcjonujacym w oparciu o unormowania
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspél-notowego znaku towarowego (wersja
ujednolicona), ktére reguluje w go sposéb caloéciowy, zasady jego rejestracji, wynikajace z niej prawa i ich ochrone.
Przepisy rozporzgdzenia, stosowane bezpoérednio, sq zasadniczo powtérzeniem regulacji Pierwszej Dyrektywy Rady
nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw paristw czlonkowskich odnoszacych sie do
znakéw towarowych. Implementujgca ja ustawa z 30 VI 2000 r. prawo wlasnoéei przemyslowej znajduje zastosowanie
do wspélnotowych znakéw towarowych wylgceznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporzadzeniu,
w szezeg6lnoéci w tym zakresie w jakim odsyla ono do wlasciwych przepisow prawa krajowego.

Art. 99 ust. 1 rozporzadzenia stanowi, ze w sprawach wspélnotowych znakéw towaro-wych sady uznaja znak za wazny,
jezeli nie jest on kwestionowany przez pozwanego, wystepujace-go z pozwem wzajemnym o stwierdzenie wyga$niecia
albo uniewaznienie lub w postepowaniu przed Urzedem Harmonizacji Rynku Wewnetrznego. (domniemanie
waznoéci). W konsekwencji niekwestionowania przez nig waznoéci znaku (...) i cofniecia przez C. pozwu wzajemnego,
w odniesieniu do znaku (...), Sad zwigzany jest domniemaniem ich wazno$ci. Zakres ich ochrony wynika w sposéb
niewatpliwy ze $wiadectw rejestracji OHIM. Znaki te sg chronione dla towaréw w klasie 2 klasyfikacji nicejskiej, m.in.
dla farb i lakierow.

Art. 9 ust. 1 przyznaje wla$cicielowi prawo wylacznego i niezakl6conego uzywania znaku wspolnotowego i zakazywania
osobom niemajacym jego zgody uzywania w obrocie m.in.:

a. identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towaréw lub ushug,

b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identycznoSci lub podobiefistwa do znaku oraz identyczno$ci albo podobienistwa
towarow lub uslug, ktorych dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopo-dobiefistwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej, obejmujace takze mozliwosé ich skojarzenia.

Ocena identyczno$ci lub podobienstwa przeciwstawianych znakéw powinna sie opieraé¢ na ich zgodnoéci wizualnej,
fonetycznej i znaczeniowej. Znaki nalezy poréwnywaé calo$ciowo, a decydujace znaczenie maja tu elementy
odrézniajgce, a nie opisowe. Znaki towarowe sa do siebie podobne jezeli, z punktu widzenia okreslonego kregu
odbiorcéw, sg przynajmniej cze$ciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z 23
X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen) Identyczno$é poréwnywanych znakéw wystepuje wowcezas, gdy sa one
tozsame lub charakteryzujq sie réznicami niedostrzegalnymi dla przecietnego konsumenta. Dla stwierdze-nia, czy
w konkretnym przypadku znaki mozna uznaé za podobne, konieczne jest dokonanie oceny ich cech wizualnych,
fonetycznych i znaczeniowych oraz ich caloéciowego oddzialywania na percepcje nalezycie poinformowanego,
dostatecznie uwaznego i rozsadnego przecigtnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatlu z 20 III 2003 r. w sprawie
C-291/00 LTJ Diffusion )



Uzywany przez spotke (...) znak (...) jest identyczny ze wspélnotowym znakiem towarowym nr (...). Znak (...)
w wersji graficznej etykiety eksponuje element (...) pisany wigkszymi, czarnymi literami, podczas gdy wyraz (...)
pisany bialymi literami - wtapia si¢ w tlo. Za odrézniajacy nalezy zatem uzna¢ element (...), identyczny ze znakiem
towarowym zarejestrowanym na rzecz B. AB. Sad nie podziela przy tym twierdzenia pozwanej, ze znaki C. (...) i C. (...)
maja opisowy charakter i niski stopien dystynktywno$ci. Stowa pochodzace z jezyka angielskiego (...)i (...) w zadnym
razie nie opisuja towaru, dla ktérego znaki zostaly zarejestrowane, budza natomiast u odbiorcéw (w relatywnym
kregu konsumentéw) skojarzenie z cechami lub przeznaczeniem tego towaru. To samo skojarzenie, uzywajac znakow
identycznego i podobnego, odtwarza pozwana, stwarzajac mozliwo§¢ omylki co do pochodzenia oferowanych przez
C. lakieréow i utwardzaczy lakieréw od (...)AB. Pozwana uiywa zatem znakéw : identycznego (...) i
podobnego (...) do znakéw towarowychC. (...) iC. (...), w rozumieniu art. 9 ust. 1b rozporzqdzenia.

Dokonujac oceny podobienstwa towardéw i uslug nalezy braé pod uwage wszystkie czynniki charakteryzujace
zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznoéci), szczegolnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposéb uzywania lub korzystania
z nich, warunki w jakich sa 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 ) CaloSciowa ocena
zaklada pewna wspoélzaleznoéé miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczeg6lnoéci podobienstwem znakéw
oraz podobiefistwem towaréw / ustug, ktérych one dotycza, przy czym niski stopien podobienstwa towardow / uslug
moze byé zréwnowazony znaczgcym stopniem podobiefistwa znakéw towarowych i odwrotnie. (zasada wzajemnej
zaleznos$ci - tak wyroki Trybunatu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen , z 13 IX 2007 r. w sprawie C-234/06
I1 Ponte Finanziaria , z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix )

W niniejszej sprawie, stosunek miedzy ustugami sprzedazy lakieru i utwardzaczy lakieru a towarami objetymi
rejestracja znakéw towarowych (...) i (...) charakteryzuje sie §cistym zwigzkiem w tym sensie, ze towary te sg
nieodzowne, a przynajmniej istotne dla $éwiadczenia ustug, ktére sa oferowane wlanie przy ich sprzedazy. Handel
hurtowy i detaliczny obejmuje, poza czynnoécia prawng sprzedazy, wszelkie dzialania podejmowane przez przedsie-
biorce w celu zachecenia do zakupu. Ustugi, ktére sg $wiadczone w celu sprzedazy detalicznej okreslonych towaréw,
bylyby zatem w przypadku ich braku pozbawione sensu. (wyroki ETS z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon,z 7
VII 2005 1. w sprawie C-418/02 Praktiker, wyroki Sadu z 11 VII 2007 r. w sprawie T-443/05 El Corte Inglés, z 24 IX
2008 r. w sprawie T-116/06 O STORE) Sprzedajgc lakiery (utwardzacze lakieréw) (...) 1 (...) $wiadezy
ustugi, ktére nalezy uznaé za podobne do towaréw, dla ktérych chronione sq znaki towarowe C.
(...) 1 C. (...) w rozumieniu art. 9 ust. 1b.

W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad istnieje wtedy, gdy znaczna czgéé
wlasciwego kregu odbiorcéw moglaby zostaé skloniona do omytkowego zakupu towaru pozwanego, myélace, ze jest
to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie
moglaby uznaé, ze dane towary lub uslugi pochodza od przedsiebiorstw powigzanych ze soba gospodarczo. (tak
wyroki ETS 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 IX 2010 r. w sprawie C-254/09 CK Kalvin Klein ) Prawdopodobiefistwo wprowadzenia
w blad powinno byé¢ oceniane w sposob caloSciowy, wedlug sposobu postrzegania okre$lonego konsumenta, przy
uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznoéci konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zaleznosci miedzy
podobienstwem znakéw i towardw lub ushug, ktérych one dotycza. (tak wyroki Trybunalu z 11 XI 1997 r. w sprawie
C-25/95 Sabel , z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 Miilhens , z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix )

Ocena ryzyka konfuzji, w zakresie podobieristwa wizualnego, fonetycznego lub koncepeyj-nego znakéw, powinna
sie opieraé na wywieranym przez nie calo§ciowym wraZeniu ze szczegdl-nym uwzglednieniem ich elementéw
odrézniajacych i dominujacych. (tak wyroki Trybunalu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23 X 2002 1. w
sprawie T-6/01 Matratzen i z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 Shaker , wyrok Sadu z 14 X 2003 r. w sprawie
T-292/01 BASS ) Z zasady, odbiorcy nie uznaja elementu opisowego za odrdzniajacy i dominujacy w caloéciowym



wrazeniu, jakie ten znak wywiera. (tak wyroki Sadu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 Budmen iz 6 VIl 2004 . w
sprawie T-117/02 Chufafit ) O ile przecietny konsument postrzega zwykle znak jako calos¢ i nie zaglebia si¢ w analize
jego poszczegdlnych elementéw (tak wyrok Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 Sabel ), o tyle to wlasnie
dominujace i odrézniajace cechy znaku sa, co do zasady, najlatwiej zapamigtywane.

Wlasciwy krag odbiorcéw sklada si¢ z przecigtnych konsumentéw, nalezycie poinformo-wanych, dostatecznie
uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom ich uwagi moze si¢ réznie ksztaltowa¢ w zaleznosci od kategorii towaréw
lub uslug. (tak wyroki Trybunalu z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer , z 6 V 2003 . w
sprawie C-104/01 Libertel iz 12 I 2006 r. C-361/04 Ruiz Picasso ) Przecigtny konsument rzadko ma mozliwos¢
przeprowadzenia bezposredniego poréwnania réznych znakow towarowych, musi zazwyczaj zdawa¢ si¢ na zacho-
wany w pamieci niedoskonaly ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrézniajacy
znaku, wynikajacy z jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci znaku na rynku). (tak wyroki
Trybunahu z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer , z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL
iz 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon )

Istnieje pewna wspoélzaleznoéé miedzy znajomoscig znaku towarowego wsrdd odbiorcéw, a jego charakterem
odrézniajacym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odrézniajacy. Przy
dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy sie wysoce odrozniajacym charakterem wynikajacym z jego znajomoéci
wérdd odbiorcéw, nalezy rozpatrzyé wszystkie istotne okolicznoéci danego przypadku, w szczegolnosci udzial znaku w
rynku, natezenie, zasieg geograficzny i okres jego uzywania, wielko$é inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo
w celu jego promocji, udziat procentowy zainteresowanych grup odbiorcéw, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie
towardw jako pochodzacych z danego przedsiebiorstwa, jak rowniez o§wiadezenia izb handlowych i przemystowych
lub stowarzyszen zawodowych. (tak wyrok Sadu z 12 VII 2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke ) Cigzar
udowodnienia sily znaku towarowego i jego odrdzniajacego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Spotka (...) uzywa znakéw towarowych, ktére sa identyczne ( (...) ) lub wysoce podobne ( (...) ) do wspélnotowych
znakow towarowych C. (...) i C. (...) dla ustug sprzedazy towaréw, dla ktérych znaki (...) AB sa chronione (lakiery)
i towaréw podobnych (utwardzacze lakieréw). Relatywny krag konsumentéw, ktérym znany jest juz lakier (...)
AB moze wiec uznaé, ze lakiery (...) i (...) sa produkowane przez podmiot powigzany gospodarczo z (...) AB.
Ryzyko konfuzji konsumenckiej wzmaga toz-samy ksztalt opakowan, informacja, ze s to produkty szwedzkie, a takze
identyczny sposéb ich dystrybucji. Nalezy zatem uznaé, ie pozwana uzywajqc — bez zgody (...) AB -
oznaczen iden-tycznych lub konfuzyjnie podobnych do znakéw towarowych zarejestrowanych na
Jej rzecz, narusza prawa wylgcezne(...) AB w sposéb stypizowany w art. 9 ust. 1b rozporzqdzenia.

Skutki wspélnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom rozporzadze-nia. W innych przypadkach,
naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszacemu si¢ do narusze-nia krajowego znaku towarowego wg przepiséw
tytutu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia wlaScicielowi realizacji jego praw z rejestracji moga by¢ zakazane, w
szczegoblnosci :

a.

umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
b.

oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub oferowanie i §wiadczenie
ushlug pod tym oznaczeniem;

C.

przywoz lub wywéz towaréw pod takim oznaczeniem;

d.



uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Zgodnie z art. 22 rozporzadzenia, wspélnotowy znak towarowy moze by¢ przedmiotem licencji udzielonej w
odniesieniu do niektérych albo wszystkich towaréw lub ustug, dla ktoérych znak jest zarejestrowany w calej Unii
Europejskiej lub w jej czesci. Licencja moze byé wylaczna lub niewylacezna. (ust.1) Bez uszczerbku dla postanowien
umowy, licencjobiorca moze wystapié z powddztwem o naruszenie prawa do wspdlnotowego znaku towarowego
wylacznie za zgoda wlasciciela tego znaku. Jednak licencjobiorca wylaczny moze wszczaé takie postgpowanie tylko
wéwezas, gdy uprawniony, po otrzymaniu wezwania, nie wytacza sam we wlasciwym terminie powddztwa w sprawie
naruszenia. (ust.3)

Dysponujac zgoda uprawnionego (...) spélka z o.0. (...) jest uprawniona do wystepowania na droge sadowg z
zadaniami ochrony przed naruszeniami praw z rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych C. (...)i C. (...).

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub Ze z jego strony istnieje grozba naruszenia wspolnotowego znaku
towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje zakazujaca pozwanemu okre$lonych dzialan. Stosuje
réwniez $rodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazéw. (art.
102 ust. 1) Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym istnieja inne jeszcze $rodki ochrony znaku przed naruszeniem,
nieznane przepisom rozporzadzenia, sad wspélnotowych znakéw towarowych powinien je, na wniosek powoda,
zastosowaé do ochrony znaku wspdlnotowego. Odnosi sie to wprost do przepiséw ustawy z 30 VI 2000 r. prawo
wiasno$ci przemystowej :

- art. 286, stanowigcego, ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o bedacych
wlasnoécia naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczo-nych wytworach oraz srodkach i materialach, ktére
zostaly uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczegélnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu
uprawnionemu na poczet zasagdzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu,

- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a, stanowigcego, ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci czeéci albo caloéci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w
sposob i w zakresie okreslonym.

Sqd uznal, ze przepisy art. 102 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2 rozporzqdzenia i a rt. 286 w zw. z art. 296
ust. 1a. p.w.p. uzasadniaqjq uwzglednienie zgdan w czesci obejmujqceej :

1. zakazanie (...) spélce z o.0. w L. naruszania prawa do slownego wspdlnotowego znaku towarowego (...)
zarejestrowanego w OHIM pod nr (...), przez:

a. oferowanie, wprowadzanie do obrotu, w tym za poSrednictwem Internetu, a takie przywodz, wywodz oraz
magazynowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu lakieréw podlogowych i utwardzaczy lakierow w
opakowaniach z oznaczeniem (...),

b. uzywanie oznaczenia (...) dla lakierow podlogowych i utwardzaczy lakieréw w dokumentach handlowych i w
reklamie, w tym réwniez na stronach internetowych;

2. nakazanie pozwanej usunigcie skutkéw naruszen praw do znaku towarowego, przez:

a. wycofanie z obrotu, stanowigcych wilasno§¢é pozwanej, lakieréw podlogowych oraz utwardzaczy lakieréw
niepochodzacych od (...) AB, przeznaczonych dla nich etykiet, opakowar, materialéw informacyjnych, reklamowych
i promocyjnych lub innych przedmiotéw zwigzanych z prowadze-niem dzialalnoéci gospodarczej, wykorzystujacych
znak towarowy (...) w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie¢ wyroku,



b. usuniecie znaku towarowego (...) z reklam i ofert lakieréw podlogowych niepochodza-cych od (...) AB
umieszczonych w Internecie, w terminie 7 dni od uprawomocnienia si¢ wyroku;

3. zakazanie pozwanej naruszania prawa do slownego wspdlnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego w
OHIM pod nr (...) przez uzywanie oznaczenia (...) samodzielnie lub w polgczeniu z elementem (...), dla lakieréw
podlogowych, przez:

a. oferowanie, wprowadzanie do obrotu, w tym za poSrednictwem Internetu, a takze przywoéz, wywdz oraz
magazynowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu lakieréw podlogowych w opakowaniach z oznaczeniem
(...) samodzielnie lub w polaczeniu z elementem (...),

b. uzywanie oznaczenia (...) samodzelnie lub w polgczeniu z elementem (...) dla lakieréw podlogowych w
dokumentach handlowych i w reklamie, w tym réwniez na stronach internetowych;

4. nakazanie pozwane]j usunigcie skutkéw naruszen prawa do slownego wspélnotowego znaku towarowego (...) C.
(...), poprzez:

a. wycofanie z obrotu, stanowigcych wlasno$é pozwanej, lakieréw podlogowych niepochodzacych od (...)
AB, przeznaczonych dla nich opakowan, materialow informacyjnych, reklamowych i promocyjnych lub innych
przedmiotéw zwigzanych z prowadzeniem dzialalno$ci gospodarczej, wykorzystujacych oznaczenie (o)
samodzielnie lub w polaczeniu z elementem (...) , w terminie 14 dni od uprawomocnienia si¢ wyroku,

b. usuniecie oznaczenia (...) wykorzystanego samodzielnie lub w polaczeniu z elementem (...) z reklam
i ofert lakieréw podlogowych niepochodzacych od (...) AB umieszczonych w Internecie - w terminie 7dni od
uprawomocnienia si¢ wyroku.

W przekonaniu Sgdu, zaniechanie przez pozwang uzywania kwestionowanych znakéw w konsekwencji udzielonego
powddce zabezpieczenia nie znosi ryzyka naruszenia w przyszlodci przez spoétke (...) praw wylacznych (..) AB.
Wydanie wyroku oddalajgcego powodztwo ze wzgledu na zaprzestanie uzywania znakéw (...) i (...) skutkowaloby
zwolnieniem z zajecia lakieréw i utwardzaczy lakieréw w opakowaniach z takimi oznaczeniami, a postawa pozwane;j,
konsekwentnie negujacej zasadno$é roszczenn (...) , nie daje gwarancji, ze towary te nie zostang wprowadzone do
sprzedazy bez zmiany etykiet.

Sad oddalil powodztwo w czeéei w jakiej, bez udowodnienia naruszenia lub istnienia groZby naruszenia, pow6dka
domagala sie zakazania pozwanej uzywania oznaczen (...)i (...), formulujac zagdania z pkt 1. obu pozwéw z uzyciem
okreélenia « w szczegélnosci ». Sad ograniczyl zadane sposoby usuniecia skutkéw naruszenia do towaréw oraz
opakowan, etykiet i materialéw reklamowych stanowigcych wlasnoéé pozwanej, stosownie do art. 286 p.w.p. Uznal,
ze skutki naruszenia zostana skutecznie usuniete przez wycofanie z obrotu lakieréw w opakowaniach z oznaczeniami
(...)1 (...) oraz usunigcie tych oznaczen z dokumentéw handlowych i materialéw reklamowych. Powédka nie moze
skutecznie zadaé zniszezenia samych produktéw, o ile pozwana bedzie je oferowaé w opakowaniach pozbawionych
kwestionowanych oznaczeni. Zbyt daleko idace Zadania podlegaly oddaleniu.

Oddaleniu podlegaly takie zadania publikacyjne, ze wzgledu na nieprawidlowe sformulo-wanie treéci ogloszen.
Powddka dokonata wistocie niedopuszezalnego polaczenia roszezen wyni-kajacych z art. 287 ust. 2 w zw. zart. 296 ust.
1a p.w.p. iz art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k., domagajac sie nakazania pozwanej opublikowania przeproszenia za naruszenie
praw do znakéw towarowych i dopuszczenie si¢ blizej nieokre§lonych czynéw nieuczciwej konkurencji, ktére zostaly
zakazane wyrokiem Sadu.



Za nieusprawiedliwione — co do zasady - i nieudowodnione, a przez to nie-zaslugujqce na
wwzglednienie, Sqd uznat powédztwa wynikajqcee z naruszenia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. (art. 18 pkt 1, 2 zw. z art. 10 ust. 11 art. 3 ust. 1 u.z.n.k.)

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie
nieuczciwej konkurencji w dzialalnoéci gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiebiorstw oraz klientow, nie
moze jednak by¢ traktowana jako instrument stuzacy wyeliminowaniu konkurencji w ogéle, w celu zachowania przez
przedsigbiorce dominujacej pozycji rynkowej. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. sygn. akt I
ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym
spelnieniem nastepujacych przestanek :

« czyn ma charakter konkurencyjny,
« narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorey lub klienta,
« jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Sad podziela przyjety w doktrynie poglad, iz przepis art. 3 w ust. 1 w sposb ogélny okresla czyn nieuczciwej
konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykladowo niektére czyny (m.in.: wprowadzajace w blad oznaczenie
towardw), typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktére nalezy wyklada¢ w ten sposdb, ze ogélne okreslenie czynu
nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszezegdlawiajgce pozostaja w nastepujacych wzajemnych relacjach :

« wymienione w ustawie czyny nieuczciwej konkurencji nie tworza zamknietego katalogu, za nieuczciwie
konkurencyjne mozna uznaé¢ takze dzialanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko spelnia ono przestanki
zdefiniowane w art. 3 ust, 1,

« wymagania wskazane w definicji odnosza sie¢ do czynéw wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1 spelnia funkcje
korygujaca w stosunku do przepiséw szczegblnych typizujacych czyny nieuczeiwej konkurencji. Gdy dany stan
faktyczny, formalnie, spelnia przeslanki z art. 5-17, w rzeczywistoéci jednak dzialanie nie wykazuje ktéregos ze
znamion art. 3 ust.1 (np. bezprawnoéci) uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji jest wykluczone.

Uznanie konkretnego dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagaé bedzie zatem ustalenia, na czym ono
polegalo 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 byé badane przede wszystkim w §wietle przestanek okreslonych
w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszcza si¢ w dyspozycji ktéregokolwiek z tych przepisow, podlegaja
ocenie wedlug klauzuli generalnej z art. 3. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. sygn. akt I ACa
281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Zgodnie z art. 10 ust. 1 u.z.n.k,, czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczanie towaréw lub uslug, ktére
moze wprowadzi¢ w blad co do ich pochodzenia. Przepis ten — analo-gicznie do ochrony zarejestrowanych znakéw
towarowych — chroni oznaczenia, ktére nie zostaly objete wytacznoscig wynikajaca z rejestracji lub udzielenia prawa
ochronnego, lecz rzeczywiscie uzywane w obrocie gospodarczym zdolaly wypracowaé wlasna zdolnoéé odrézniajaca,
przed dzialaniami naruszyciela, ktéry pézniej rozpoczal uzywanie konfuzyjnego oznaczenia. Czynem nieuczciwej
konkurencji jest réwniez wprowadzenie do obrotu towaréw w opakowaniu mogacym wywolaé skutki okreslone
w ust. 1, chyba Ze zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione wzgledami technicznymi. (ust. 2.) Przy
ocenie naruszenia na gruncie art. 10 u.zn.k. znajdg zastosowanie reguly wypracowane w orzecznictwie sadéw



wspolnotowych, z tym zastrzezeniem, ze ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie chroni prawa wylacznego
lecz interesy gospodarcze przedsiebiorcy, a zasieg jej dzialania ogranicza sie do terytorium Polski.

W przekonaniu Sagdu, konstruujgc Zadanie z pkt 2 pozwu zlozonego w sprawie XXIIGWzt 15/12 spolka (...) okreélila
przedmiot ochrony, jako graficzne przedstawienie etykiet, z ktérego — z niezrozumialych przyczyn — wylgczyla
znaki towarowe stron. Tymczasem takie etykiety, jakie chce chroni¢ powddka nie s obecne w obrocie. Powddka
nie przedstawila zadnego dowodu na to, ze ze wzgledu na ich grafike, etykiety lakieréw (...) sg znane nabywcom
i samodzielnie (bez znakéw towarowych) maja jakakolwiek zdolnos$é odrdzniajacg, ze same w sobie stanowig
warto$é, ktora pasozytniczo wykorzystuje pozwana. Nie wykazala w tym postepowaniu, aby to wlaénie, doé¢ banalne
dwukolorowe tlo w czeéci biale, w czeéci w kolorze naturalnego drewna, przedstawiajace jego fakture ze slojami, bylo
dla lakieru do drewna w jakikolwiek sposéb odrézniajgce. Nie wyjadnila jakich etykiet uzywaja inni producenci tego
rodzaju lakieréw, ani tego, ze z takim wygladem etykiety jest pierwsza na polskim rynku.

Sad nie jest w zadnym razie przekonany, ze dla nabywey tego rodzaju towaru jego nazwa handlowa ( (...)) lub
informacja o producencie ((...)) sa calkowicie pozbawione znaczenia, ze dokonujac zakupu lakieréw do drewna
nabyweca kieruje sie kolorystyka i ukladem graficznym etykiety, ktora niesie ze soba informacje o pochodzeniu towaru
od (...) AB. Zdaniem Sadu, przy tak okre§lonym przedmiocie ochrony, nie ma podstaw do uznania, 7e uzywajac
kwestionowanych etykiet, spotka (...) dopuszcza sie czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 lub w art.
3 ust. 1 u.z.n.k., naruszajac interesy gospodarcze spolki (...).

Oddaleniu podlegaly takie zadania objete pozwem zloZonym w sprawie sygn. akt XXIIGWzt 19/12 oparte na
przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W istocie bowiem powéddka zmierza w swych zadaniach do
zakazania pozwanej naruszen praw do wspolnotowego znaku towarowego (...) i usuniecia skutkéw naruszen, a nie do
ochrony swych wlasnych (zidentyfikowanych) intereséw gospodarczych, ktére ustawa ta chroni. Tymczasem prawa
do znakow towarowych stuza (...) AB, a spolka (...) wykonuje je (we wlasnym imieniu) tylko w takim zakresie w jakim
dozwala na to licencjobiorcy rozporzadzenie w sprawie wspolnotowego znaku towarowego. Poszukujae kumulatywnej
ochrony na gruncie u.z.n.k. powédka powinna byla okresli¢ jakie jej interesy gospodarcze narusza dzialanie pozwanej
i do nich, a nie do praw do znakow towarowych, odniesé¢ zadania pozwu.

O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c., rozdzielajac je miedzy stronami w
rownych czesciach. Co do zasady stwierdzona zostala bowiem odpowie-dzialnos¢ spolki (...) za naruszenie praw z
rejestracji wspdlnotowych znakéw towarowych (czesciowe oddalenie wynikalo jedynie z ograniczenia zastosowanych
wzgledem naruszyciela sankeji), natomiast oddalone zostaly roszczenia wynikajace z naruszenia regul uczciwej
konkurencji.



