Sygn. akt XXII GWzt 16/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dnia 12 marca 2014 r.

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

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant sekretarz sagdowy Katarzyna Ziomek-Wawryniuk
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lutego 2014 r. w Warszawie
sprawy z powodztwa A (poprzednio O) spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig w C
przeciwko AM spoétce z ograniczong odpowiedzialno$cia w Z

- 0 ochrone praw z rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych, i zaptate

1. zasadza od A M spo6tki z ograniczong odpowiedzialno$cia w Z narzecz F KZ Sw S przy ul. R

25-26 kwote 10.000 (dziesie¢ tysiecy) ztotych;
2. w pozostatej czesci powddztwo oddala;

3. zasadza od A spétki z ograniczong odpowiedzialnoscia w C na rzecz A M spétki z
ograniczong odpowiedzialno$cia w Z kwote 8.057 (osiem tysiecy pieédziesigt siedem)

ztotych tytutem zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego.



Sygn. akt XXII GWzt 16/13
Uzasadnienie

Postanowieniem wydanym 6 VI 2013 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 26/13 Sad udzielit O
spétce z ograniczong odpowiedzialnoscia w C zabezpieczenia roszczen o zaniechanie przez A M

spotke z ograniczong odpowiedzialnos$cig w Z naruszania praw do:

- wspoélnotowego graficznego znaku towarowego Ava ns - zarejestrowanego

w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod numerem CTM 7552938,

- krajowego stowno-graficznego znaku towarowego Ava ns e“’ zarejestrowanego

w Urzedzie Patentowym RP pod numerem 229995,
polegajacego na uzywaniu przez obowigzang oznaczen zawierajacych stowo ,Avans” w
prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej, w szczegélnosci w celu oznakowania, prowadzonych

przez nia, sklepéw z artykutami AGD, RTV i IT,
pboprzez:

1. zakazanie obowigzanej - do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania - uzywania
oznaczen identycznych z tymi znakami towarowymi lub zawierajacych te same elementy
stowne i graficzne w odmiennej kolorystyce, dla oznaczania prowadzonych przez nig sklepéw z

artykutami AGD, RTV i IT,

2. nakazanie obowiazanej usuniecia z prowadzonych przez nig sklepéw z artykutami AGD, RTV i
IT, oznaczen identycznych z tymi znakami towarowymi lub oznaczen zawierajacych te same
elementy stowne i graficzne w odmiennej kolorystyce, w szczegoélnosci z witryn i szyldow
sklepéw oraz z jej materialéw reklamowych dotyczacych $wiadczenia ustug sprzedazy

artykutéw AGD, RTVi IT.

26 VI 2013 r. O (obecnie A) spétka z 0.0.w C wniosta o:

1. nakazanie A M spoétce z o0.0. w Z niezwlocznego zaniechania uzywania oznaczen
identycznych lub zawierajgcych te same oznaczenia stowne i graficzne w odmiennej kolorystyce

lub z wykorzystaniem odmiennej czcionki co:

a. wspélnotowy graficzny znak towarowy AVANS, zarejestrowany w Urzedzie ds.
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod numerem CTM 007552938,
b. krajowy stowno-graficzny znak towarowy AVANS, zarejestrowany w Urzedzie

Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem prawa ochronnego 229995,



C. krajowy stowno-graficzny znak towarowy AVANS, zarejestrowany w Urzedzie
Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem prawa ochronnego 138803,

do oznaczania sklepéw z artykutami AGD, RTV i multimediami, w szczegélnosci witryn, szyldéw

sklepow oraz materiatéw reklamowych dotyczacych swiadczenia ustug sprzedazy artykutow AGD,

RTV i multimedia;

2.  zasadzenie na jej rzecz od pozwanej kwoty 478.800 zt z ustawowymi odsetkami za czas od

dnia 5 III 2013 r. do dnia zaptaty, tytutem odszkodowania za nieuprawnione korzystanie ze

wspdlnotowego znaku towarowego AVANS CTM 007552938, w okresie od 11 do 3112013 r,;

3.  nakazanie pozwanej, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia, jedno-

krotnego opublikowania, na jej koszt, w wydaniu pigtkowym ogélnopolskiego dziennika

Rzeczpospolita, na stronie 3 dodatku Ekonomia i Rynek ogloszenia o wysokosci 121,6 mm i

szerokos$ci 123 mm, wydrukowanego czcionkg Arial na tososiowym tle, rozmiar czcionki 11, kolor

czcionki czarny, interlinia 1,5 wiersza, zawierajgcego informacje o orzeczeniu w zakresie

obejmujacym pkt 1 petitum pozwu o tresci ustalonej przez sad albo innej informacji o wyroku, o

tresci, w sposob i w zakresie okreslonych przez sad;

4. zasadzenie od pozwanej kwoty 10.000 zt na cel spoteczny zwigzany ze wspieraniem kultury

polskiej, tj. narzecz FKZS, ul. R 25-26, S;

5.  upowaznienie powddki do zastepczego wykonania $wiadczenia okreSlonego w pkt 3. na

koszt pozwanej, w przypadku gdy obowiazek ten nie zostanie wykonany przez nig dobrowolnie w

terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia;

6.  zasadzenie kosztéw procesu. (k.2-231)

W toku postepowania spétka A dokonata zmiany przedmiotowej powoddztwa, cofajac
pozew w pkt 1 w odniesieniu do krajowych znakéw towarowych AVANS nr 138803 i nr 229995.
Na rozprawie 26 II 2014 r. sprecyzowata zgdanie z pkt 1.wnoszac o: nakazanie spotce AGD
Market niezwtocznego zaniechania uzywania oznaczen identycznych lub zawierajgcych te same
lub podobne oznaczenia stowne i graficzne w odmiennej kolorystyce lub z wykorzystaniem
odmiennej czcionki co wspoélnotowy graficzny znak towarowy AVANS zarejestrowany w
Urzedzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod numerem CTM 007552938, do oznaczania
sklepéw z artykutami AGD, RTV i multimediami, w szczeg6lno$ci witryn, szyldéw sklepéw oraz
materiatéw reklamowych dotyczacych $wiadczenia ustug sprzedazy artykutow AGD, RTV i
multimediéw. Ograniczenie zadan pozwu nie byto jednak skuteczne, w rozumieniu art. 203 § 1

k.p.c., wobec niezrzeczenia sie roszczenia i braku zgody pozwanej. (k.1745)



A M spoétka z 0.0. w Z zazadata oddalenia powddztwa i zwrotu kosztéw procesu. (k.241-

383)

Sad ustalil, ze:

A (poprzednio O) spétka z 0.0. w C jest uprawniona do graficznego wspoélnotowego znaku

towarowego Ava ns L zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku

Wewnetrznego w Alicante w dniu 31 1 2010 r. pod numerem 007552938, m.in. dla ustug w klasie
35. klasyfikacji nicejskiej: sprzedazy hurtowej i detalicznej artykutéw RTV i AGD. Spétka nabyta
prawo do tego znaku na podstawie umowy zawartej z A [ sp6tkg z 0.0. w W w pazdzierniku 2012 r.
0 przej$ciu praw opublikowano 28 XI 2012r. (dowdéd: odpisy z KRS k.19-22, 543-546, wydruk z
bazy OHIM k.42-44, ttumaczenie k.586-587, oswiadczenie k.45-46)

Powoddka uzywa swego znaku w zwigzku z prowadzeniem sieci elektro-marketow, w
ramach ktérej funkcjonuje ponad 200 sklepéw na terenie catego kraju, a takze sklep internetowy
RTV AGD pod adresemwww.a.pl. Spétka planuje rozwdj istniejacej w Polsce sieci handlowej w
oparciu o cieszacy sie wysoka rozpoznawalnoscig znak towarowy AVANS, ktorego sita zostata
wypracowana przez jego diugotrwate, intensywne uzywanie oraz naklady ponoszone przez
uprawnionych na dziatania promocyjne i reklamowe. Znak ma dobrg opinie wsréd konsumentow i
kojarzony jest z rzetelng obstuga. (dowod: wydruki ze stron internetowych k.28-30, 37-38, 58-70,
379-381, publikacja prasowa k.378, lista placowek handlowych k.31-32, decyzja Prezesa UOKiK
k.56-57)

Tak jak wcze$niej spdtka A I, powoddka udziela innym podmiotom zgody na uzywanie
znaku towarowego AVANS, zawierajac w tym zakresie umowy franchisingowe. Ustalone w nich
optaty roczne za korzystanie ze znaku wynosza od 2.000 do 4.000 zt. (dowdd: kopie umoéw i faktur
k.588-1719)

A M spétka z ograniczong odpowiedzialno$cia w Z prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza w
zakresie sprzedazy artykutéw RTV, AGD i IT oraz ich dystrybucji do innych sklepéw. W pierwszej

potowie 2013 r. dla oznaczania okoto 100 sklepéw postugiwata sie znakami:

Avans é% ; Ava’ns i podobnymi do nich wizualnie znakami z

elementem stownym AVANS. W ramach wspétpracy z poprzednim uprawnionym do znakéw
AVANS i podmiotami powigzanymi gospodarczo ze spétkg A I, pozwana uzywata jej znakéw w

zwigzku z prowadzong przez nig dziatalnoscig gospodarcza. (dowdd: odpis z KRS k.259-267,


http://www.a.pl/

umowy najmu k.288-364, zeznania swiadkéw W. ], K.B, M. S k. 470a, MW k.560, lista placéwek
handlowych k.71-72, 1731-1734, wydruki ze stron internetowych k.226-228, 376-377, 395-399,
dowody sprzedazy k401, 407-413, korespondencja elektroniczna k.415-416)

Pismem datowanym 24 VII 2012 r. A | zazadata od pozwanej zaprzestania uzywania
znakéw AVANS, by nastepnie - w pismie z 20 VIII 2012 r. wyrazi¢ zgode na ich uzywanie do 1 |
2013 r., pod warunkiem ponoszenia przez A M czesci kosztéw promocyjnych, na warunkach
uzgodnionych przez strony do 31 X 2012 r. (dowdd: pisma k.403, 405, zeznania $wiadka Z W
k.1745)

Strony wspotdziataty ze sobg przy organizacji kampanii reklamowej A w grudniu 2012
roku. (dowéd: zeznania $wiadkéw T. S, R. K, T.W.,,D.K. k. 470a, W.]., K.B,, M. S. k. 470a, A.H. k.560,
B.Z., M.W.k. 560, Z.W.k.1745, korespondencja elektroniczna k.365-375, 452-460)

Pismem datowanym 3 I 2013 r. powo6dka wezwata spotke A M do zaprzestania korzystania
z krajowych i wspdlnotowych znakéw towarowych AVANS, m.in. znaku CTM-007552938, w
terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania. (dowdéd: pismo z dowodem doreczenia 4 1

2013r.k.191-193)

W styczniu 2013 r. spétka A M przystapita do usuwania oznaczen AVANS z prowadzonych
przez nig lub we wspoélpracy z nig sklepéw. Dziatania te dotyczyly okoto 100 placowek

handlowych i trwaty do sierpnia 2013 r. Do tego czasu pozwana wykorzystywata w swej

dziatalnosci handlowej znaki towarowe: Ava ns (‘“ i A va n S i znaki do

nich podobne z elementem stownym AVANS i napisem AGD RTV MULTIMEDIA, utrzymane w
kolorystyce granatowo-pomaranczowo-biatej. (dowod: zeznania swiadkow K. J., M. W., AP, ]. H, A.

W. k.560, fotografie k.73-190, 230, 391-393)

Obecnie pozwana prowadzi dziatalno$¢ handlowa wspétpracujac z grupa P R A i uzywajac
znaku towarowego EXPERT PLAY. (dowdd: zeznania swiadkow KJ., A. P, ]J. H. k560) Pozwana nie
zamierza uzywa¢ w przysztosci znakdéw towarowych AVANS. (o$wiadczenie k.502) Skala jej
dziatalnos$ci handlowej oraz catkowite usuniecie spornych oznaczen uzasadniaja uznanie, Ze nie
istnieje realna grozba naruszenia w przyszto$ci praw wytacznych spétki A. (ocena Sadu - brak

dowodu przeciwnego)

Czynigc powyzsze ustalenia Sad opart sie na zgromadzonym w sprawie materiale, na ktory

ztozyly sie dowody z dokumentéw, fotografii wydrukéw ze stron internetowych



(niekwestionowanych przez strony, jak chodzi o ich autentyczno$¢) oraz z zeznan $wiadkéw.
Wynikato z nich prawo spétki A (poprzednio O) do uzywania wspolnotowego znaku towarowego
nr 007552938 oraz mozliwos$¢ wystepowania wzgledem osdb trzecich z roszczeniami powstatymi
w efekcie naruszania przez nich wytgcznosci uprawnionego, poczawszy od 28 XI 2012 r. - daty
opublikowania przez OHIM informacji o nabyciu prawa przez powoddke. Zakres przystugujacej
uprawnionej ochrony nie byt miedzy stronami sporny.

Pozwana nie przeczyta uzywaniu kwestionowanych oznaczen, twierdzac jednak, Ze czynita
to w mniejszym niz wskazuje powddka zakresie, a ponadto, ze byta do tego uprawniona. Zdaniem
Sadu, zaoferowane przez nig dowody - w szczegdlnosci zeznania Swiadkéw - nie stanowig
potwierdzenia faktu udzielenia A M przez uprawnionych do znaku CTM-007552938 zgody na jego
uzywanie dla ustug sprzedazy sprzetu RTV i AGD po dniu 1 I 2013 r. Cofniecie zgody zostato
udokumentowane na piSmie i wynika z zeznan Swiadka Z. W. W szczegdlno$ci, pozwana nie
udowodnita w tym postepowaniu, Ze byta uprawniona do uzywania spornego znaku takze w
styczniu 2013 r., ze wzgledu na prowadzenie kampanii reklamowej. Zeznania $wiadkéw W. ], M. S.
i M\W.,, powigzanych zawodowo z A M, nie znajdujg Zadnego potwierdzenia w innych dowodach.
Przeciwnie, zeznania pozostatych $wiadkéw i korespondencja elektroniczna jednoznacznie
wskazujg, ze dziatania promocyjno-reklamowe byly podejmowane jedynie w grudniu 2012 r.

Nawet gdyby jednak przyjaé, ze twierdzenia pozwanej sg zgodne z prawda, to nie ma
zadnego dowodu braku bezprawnosci uzywania znaku CTM-007552938 w kolejnych miesigcach
2013 r,, az do sierpnia, a powddka wykazata fotografiami, Ze stan naruszenia jej prawa trwat

jeszcze w toku postepowania. Fakt ten potwierdzajg takze zeznania swiadkow A. P.i].H.

Czyniac ustalenia Sad pominat zeznania Swiadkéw R. S. i M. B., ktérzy nie znali Zadnych
faktow istotnych dla rozstrzygniecia sporu. Sad oddalit wnioski pozwanej dotyczace zobowigzania
powddki do przedstawienia uméw przeniesienia prawa do wspolnotowego znaku towarowego,
uznajac, ze decydujace znaczenie ma wpis do rejestru OHIM oraz ztozone o$wiadczenie (k.45-46).
Nalezy wyjasni¢, ze baza OHIM umozliwia dostep do wszystkich dokumentéw stanowigcych
podstawe wpisu, a pozwana nie wykazata przyczyn, z ktérych nie skorzystata z mozliwosci
zapoznania sie z dokumentacjg dotyczaca spornego znaku.

Pozwana powotywata sie na nieokres$long co do daty udzielenia i zakresu, zgode spétek
powigzanych z A I. Dowody przez nig przedstawione nie pozwalajg na odparcie stawianego jej
zarzutu naruszania wylgcznosci powodowej spétki w 2013 r. Nawet jesli uprawniony akceptowat
uzywanie znaku AVANS do konca 2012 r., czemu powddka nie zaprzecza, to nie ma to znaczenia
dla uznania, ze oznaczanie ustug sprzedazy urzgdzen RTV i AGD w poézniejszym czasie byto
bezprawne i uzasadnia zastosowanie wobec naruszyciela sankcji zakazowych. Ma natomiast
znaczenie dla oceny winy pozwanej, determinujgcej rozstrzygniecie o roszczeniu

odszkodowawczym.



Pozwana powinna byta dowie$¢ swych wlasnych uprawnien do uzywania spornego znaku.
Jesli zawarta w tym zakresie z A I lub z jej licencjobiorcg umowe obejmujaca takze lata 2013 i
2014, wystarczyto sie na nig powota¢ i przedstawi¢ stosowne dowody. W odniesieniu do znaku
wspdlnotowego, nie jest przy tym wymagane zachowanie formy pisemnej. Bez znaczenia sg w tym
przypadku prawa innych oséb. Spétka A M nie dowiodta jednak braku bezprawnos$ci uzywania
spornego znaku nie tylko w styczniu 2013 r., ale takze w toku postepowania, potwierdzajg to
zeznania $wiadkéw i fotografie wykonane przez powddke. Nalezy przy tym wyjasni¢, ze dla
stwierdzenia naruszenia wylgcznosci, uzasadniajgcego natozenie na naruszyciela sankcji

zakazowych, zakres uzywania nie ma znaczenia.

Czynigc ustalenia, Sad pomingt twierdzenia i dowody dotyczace praw powoddki do
krajowych znakéw towarowych AVANS nr 229995 i 138803, nie byly one istotne dla
rozstrzygniecia sporu, w rozumieniu art. 227 k.p.c., skoro powodka oSwiadczyta, Ze nie popiera

zadan wynikajacych z ich naruszenia.

Sad zwazyl:
1. Odnosnie naruszenia prawa do wspdélnotowego znaku towarowego:

Podstawowa funkcja znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub
konicowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych,
odroznienia go (bez ewentualno$ci wprowadzenia w biad) od towaréw lub ustug innego
pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci, obecnie Trybunatu
Sprawiedliwosci 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, z 8 V 2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo, wyrok Sadu Unii
Europejskiej z 8 11 2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life)

Z orzecznictwa Trybunatu wynika w sposéb niewatpliwy, Ze prawo wylaczne zostato
przyznane wtascicielowi znaku towarowego, aby umozliwi¢ mu ochrone jego szczegdlnych
intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mogt gwarantowac konsumentom wskazanie pochodzenia
towaru lub ustugi oraz ich jakosci, petni¢ funkcje komunikacyjng, reklamowg i inwestycyjna.
Wykonywanie tego prawa winno by¢ zastrzezone dla przypadkéw, w ktérych uzywanie przez
osoby trzecie okres$lonego oznaczenia wptywa lub moze negatywnie wptywac na petnione przez
znak funkcje. (tak wyrok Trybunatu z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 Budéjovicky Budvar, a
takze wyroki z 18 VI 2009r. w sprawie C-487/07 L’Oréal iin., z 23 III 2010 r. w sprawach
potaczonych od C-236,/08 do C-238/08 Google France i Google)

Wspoélnotowy znak towarowy jest jednolitym tytutem ochronnym, funkcjonujacym

obecnie w oparciu 0 unormowania rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 11 2009 r. w



sprawie wspdélnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), ktore reguluje w szczegdlnosci
zasady rejestracji, wynikajace z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o charakterze materialno-
prawnym rozporzadzenia, jako cze$¢ acquis communautaire stanowig element polskiego porzadku
prawnego, znajdujac bezposrednie zastosowanie. W wiekszosSci, s3 one powtorzeniem regulacji
zawartych w Pierwszej Dyrektywie 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) Implementujaca jg ustawa Prawo wiasnosci przemystowej znajduje zastosowanie wytgcznie
tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporzadzeniu, w szczegdlnosci w tym zakresie

w jakim odsyta ono do przepiséw prawa krajowego.

Z art. 9 rozporzadzenia wynika prawo wtasciciela do wytacznego i niezaktdconego
uzywania zarejestrowanego wspoélnotowego znaku towarowego oraz do zakazywania innym

osobom, nie majagcym jego zgody, uzywania w obrocie:

a. identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towaréw lub ustug;

b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do znaku oraz identycznosci
albo podobienstwa towardw lub ustug, ktérych dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdo-
podobienstwo wprowadzenia w blad opinii publicznej, ktére obejmuje takze
prawdopodobienstwo ich skojarzenia.

c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére
nie sg podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy sie on renoma
w Unii Europejskiej i gdy uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza
naruszycielowi nienalezng korzys¢ albo jest szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub

renomy wspoélnotowego znaku towarowego. (ust.1)

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu
znaku (oznaczenia) powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej.
Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze wcze$niej zarejestrowanym znakiem, tylko wtedy,
gdy powtarza - bez dokonywania zmian lub uzupeinien - wszystkie elementy tego znaku, lub
gdy rozpatrywane jako cato$¢, wykazuje nieznaczne roéznice, ktoére nie zostang dostrzezone

przez przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20 III 2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion)

Znak towarowy i przeciwstawione mu oznaczenie mozna uzna¢ za podobne, jezeli, z
punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcéw, s3 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 tu dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech
znakéw i ich cato$ciowego oddzialywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie
uwaznego i rozsgdnego przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20 III 2003 r. w
sprawie C-291/00 LTJ Diffusion)



Dokonujgc oceny podobienstwa towaréw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie
czynniki charakteryzujace zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczeg6lnie 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) Catosciowa ocena zakltada
pewna wspotzaleznos¢ miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczeg6lnosci podobienstwem
znakéw towarowych oraz towaréw lub ustug, ktérych one dotycza, przy czym niski stopien
podobienistwa towaréw i ustug moze by¢ zréwnowazony znaczacym stopniem podobienstwa
znakéw towarowych i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznoSci - tak wyroki Trybunatu z 23 X
2002 r.w sprawie T-6/01 Matratzen, z 13 1X 2007 r. w sprawie C-234/06 Il Ponte Finanziaria, z 18
XII 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix)

W mys$l utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad istnieje
wtedy, gdy znaczna cze$¢ wlasciwego kregu odbiorcéw mogtaby zosta¢ sktoniona do omytkowego
zakupu towaru pozwanego, mys$lac, Ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub
ustugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uznaé, ze dane towary
lub ustugi pochodza z przedsiebiorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z
29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon,z 4V 1999 r,, z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd
Schuhfabrik Meyer, z 2 IX 2010 r. w sprawie C-254/09 CK Kalvin Klein) Prawdopodobienistwo
wprowadzenia w btad powinno by¢ oceniane w sposéb catosciowy, wedtug sposobu postrzegania
okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okoliczno$ci konkretnego
przypadku, szczegblnie wzajemnej zaleznosci miedzy podobienstwem oznaczen i towaréw lub
ustug, ktérych one dotycza. (tak wyroki Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23
I11 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 Hills iz 20 1 2010 r. w sprawie T-460/07
Mendion)

Ocena ryzyka konfuzji w zakresie podobiefistwa wizualnego, fonetycznego Ilub
koncepcyjnego spornych znakéw powinna sie opiera¢ na wywieranym przez nie cato$ciowym
wrazeniu ze szczegolnym uwzglednieniem ich elementéw odroézniajacych i dominujacych. (tak
wyroki Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01
Matratzen iz 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 Shaker) Z zasady, odbiorcy nie uznajg elementu
opisowego, stanowigcego czes$¢ ztozonego znaku towarowego, za dominujacy w catoSciowym
wrazeniu, jakie ten znak wywiera. (tak wyroki Sadu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 Budmen i z
6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 Chufafit) O ile przecietny konsument postrzega zwykle znak
towarowy jako catos$¢ i nie zaglebia sie w analize jego poszczeg6lnych elementéw (tak wyrok

Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 Sabel), o tyle to wtasnie jego odrézniajace cechy s3,



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)

Wiasciwy krag odbiorcéw sktada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie
poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw
moze sie roznie ksztattowac¢ w zaleznosci 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 i z 12 1 2006 r. C-361/04 Ruiz Picasso) Przecietny konsument rzadko ma mozliwos$¢
przeprowadzenia bezposSredniego porownania roznych znakéw towarowych, musi zazwyczaj
zdawa¢ sie na zachowany w pamieci niedoskonatly obraz tych znakéw towarowych. Ryzyko
konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrézniajacy znaku towarowego, ktory
wynika z jego samo-istnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci 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)

Istnieje pewna wspétzalezno$¢ miedzy znajomoscig znaku towarowego wsrod odbiorcow,
a jego charakterem odro6zniajacym, tym bardziej wzmocniony, im bardziej znak jest znany. Przy
dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy sie wysoce odrézniajagcym charakterem wynikajg-
cym z jego znajomosci wsrdd odbiorcéw, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznos$ci danego
przypadku, w szczego6lnos$ci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dtugos$¢ okresu
jego uzywania, wielko$¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji,
udziat procentowy zainteresowanych grup odbiorcow, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie
towaréw jako pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa. Ciezar udowodnienia sity znaku

towarowego i jego odrozniajgcego charakteru spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Z zatgczonego do pozwu wydruku z bazy OHIM wynika wytgczno$¢ spotki A uzywania

graficznego wspoélnotowego znaku towarowego Ava ns L nr 011641917 w

odniesieniu do $wiadczenia ustug sprzedazy sprzetu RTV i AGD. Dla identycznych ustug pozwana

uzywata do potowy 2013 r. identycznego znaku Ava nsL oraz znakéw

konfuzyjnie podobnych, np. Ava’ns , zawierajacych identyczny odrézniajacy element

stowy, zapisanych podobng czcionka, utrzymanych w tozsamej kolorystyce. Konsumenci

zainteresowani nabyciem urzadzen RTV i AGD i multimediow bez watpienia kojarzyli znaki



uzywane przez pozwang ze znakiem zarejestrowanym pod nr CTM-007552938. Szyld z
oznaczeniem AVANS byt eksponowany na froncie budynkéw, w ktoérych pozwana (sama lub we
wspotpracy z innymi przedsiebiorcami) prowadzita dziatalno$¢ handlowsa, stad jej klienci mogli
uznad, ze korzystajg z ustug podmiotu powigzanego gospodarczo (nalezgcego do sieci handlowej)
uprawnionego do znaku towarowego. Powodka zasadnie twierdzi wiec, Zze uzywanie przez
pozwang identycznego oraz konfuzyjnie podobnych do jej znaku towarowego oznaczen dla

identycznych ustug rodzi ryzyko konfuzji konsumenckie;j.

Skutki wspolnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom
rozporzadzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszgcemu sie
do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisow tytutu X. (art. 14 ust. 1) Dla
zapewnienia whascicielowi realizacji jego praw z rejestracji moga by¢ zakazane, w szczegdlnosci:
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 ustug pod tym oznaczeniem;
przywdéz lub wywoz towarow pod takim oznaczeniem;

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

Gdy sad uznaje, Ze pozwany naruszyl lub Ze z jego strony istnieje grozba
naruszenia wspélnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieja szczegélne powody,
decyzje zakazujaca pozwanemu okreSlonych dziatan. Stosuje rowniez S$rodki, zgodnie z
przepisami ustawodawstwa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu.
(art. 102 ust. 1) Oznacza to, ze jeSli w prawie krajowym istniejg inne jeszcze sposoby ($rodki
ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, Sad powinien je, na
wniosek powoda, zastosowa¢ do ochrony znaku wspdlnotowego. Odnosi sie to wprost do

przepisow ustawy z 30 VI 2000 r. prawo wtasnosci przemystowej:

- art. 296 ust. 1 stanowigcego, Ze osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato
naruszone moze z3da¢ od naruszyciela (oprocz zaniechania naruszania), wydania
bezpodstawnie uzyskanych korzysci oraz naprawienia wyrzadzonej szkody w razie zawinionego

naruszenia,

- art. 286, stanowigcego, Ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o bedacych wtasnoscig naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych
wytworach oraz Srodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w
szczegblno$ci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet

zasadzonej 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 czesci albo catosci

orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposoéb i w zakresie okre$lonym.

Nie ulega watpliwosci Sadu, ze w 2013 r. pozwana nie miata zgody uprawnionej na
uzywanie jej znaku towarowego. Ostatecznie musiata uznac¢ ten fakt i respektowac wole spoitki A,
skoro w trakcie postepowania usuneta wszystkie kwestionowane oznaczenia z prowadzonych
przez nig (lub we wspotpracy z nig) sklepéw. Powddka nie przedstawita dowoddéw na to, ze w
dacie zamkniecia rozprawy spdétka A M uzywata jej znaku lub znaku konfuzyjnie do niego
podobnego w ktoérejkolwiek z placéwek handlowych. Twierdzita natomiast, Ze istnieje grozba
naruszenia jej prawa w przysztosci, w Zaden sposob jednak tego nie umotywowata ani tym

bardziej nie udowodnita.

Oceniajac prawdopodobienstwo powrotu do uzywania znaku AVANS nalezy, zdaniem
Sadu, uwzgledni¢ realia rynkowe. Podmiot prowadzacy w sposéb racjonalny dziatalno$c
gospodarcza na taka skale, jak czyni to pozwana, dysponujgcy ponad stu sklepami, ktéry dokonat
zmiany oznaczen i rozpoczat prowadzenie handlu pod nowg marka i we wspotpracy z podmiotem
uprawnionym do jej uzywania, jest zainteresowany podejmowaniem dziatain zmierzajacych do
wzmochienia tej marki, poszerzenia jej znajomos$ci w relatywnym kregu konsumentéw. Kolejna
zmiana oznaczenia wigzataby sie w jego przypadku z kosztami i niepozgdanym ryzykiem
narazenia sie na kolejny proces sagdowy, ktdrego wynik nie jest trudny do przewidzenia, skoro w

tym postepowaniu Sad stwierdzit naruszenie prawa wytacznego powodowej spotki.

Zaniechanie przez pozwang - w toku postepowania - uzywania znaku towarowego CTM-
007552938 i nieudowodnienie przez powoddke istnienia - w dacie zamkniecia rozprawy - realnej
grozby naruszenia w przyszto$ci jej prawa wylacznego uzasadnia oddalenie powddztwa w
zakresie pkt 1. (art. 102 ust. 1 w zw. z art. 9 rozporzadzenia), a takze, w konsekwencji, oddalenie
zadania z pkt 3., publikacja wyroku ma bowiem sens tylko wéweczas, gdy sad stosuje wzgledem

naruszyciela sankcje zakazowe.

Odnoszac sie do roszczenia z pkt 2. pozwu sad zwazyt:

Przepis art. 296 ust. 1 stosowany w tej czesci do wspdlnotowych znakéw towarowych
poprzez art. 102 ust. 2 stanowi, ze w przypadku zawinionego naruszenia osoba, ktorej prawo
ochronne na znak towarowy zostalo naruszone, moze zgda¢ od naruszyciela naprawienia

wyrzadzonej jej szkody:

1. na zasadach ogo6lnych albo



2. poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajgcej optacie licencyjnej albo innego
stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia bytyby nalezne tytutem udzielenia

przez uprawnionego zgody na korzystanie z prawa wytacznego.

Zgodnie z art. 6 k.c., ciezar dowodu spehienia wszystkich przestanek odpowiedzialnosci
odszkodowawczej spoczywa na poszkodowanym. Powinien on wskaza¢ fakty i przedstawic
dowody na naruszenie jego prawa, istnienie szkody i zwigzku przyczynowego pomiedzy
zdarzeniem a szkoda. Konieczne jest takze udowodnienie winy, bedacej ujemng ocena
zachowania sie sprawcy szkody. Jej element obiektywny obejmuje zachowanie sie niewtasciwe,
niezgodne z prawem lub zasadami wspoétzycia spotecznego (bezprawnos¢ - sprzecznos¢
zachowania z szeroko rozumianym porzgadkiem prawnym - nakazoéw i zakazéw wynikajacych z
norm prawnych, moralnych, obyczajowych). Element subiektywny polega na umys$lnosci lub
niedbalstwie (niedotozeniu nalezytej starannosci). Ujemna ocena postepowania danej osoby, w
poréwnaniu do stosowanego wzorca, uzasadnia przypisanie jej winy. Adekwatny zwigzek
przyczynowy miedzy dziataniem lub zaniechaniem sprawcy a powstaniem szkody jest konieczng
przestanka odpowiedzialnosci odszkodowawczej. Zachodzi on tylko wtedy, gdy okre$lona

przyczyna zwykle powoduje dane skutki. (art. 361 § 1 k.c.)

Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza naruszyciela prawa z rejestracji wspdlnotowego
znaku towarowego warunkowana jest wiec udowodnieniem przez uprawnionego istnienia stanu
zawinienia. W przekonaniu Sgdu, spétka A nie zaoferowata w tym postepowaniu dowodu na to, ze
pozwana nie dotozyta nalezytej starannosci uzywajac wspolnotowego znaku towarowego AVANS i
znakéw do niego podobnych w okresie od 11 do 31 I 2013 r. Jak wyzej stwierdzono, Sad nie
znalazt podstaw do stwierdzenia, Ze kampania reklamowa z wykorzystaniem spornego znaku
prowadzona byta w styczniu 2013 r., a w konsekwencji, ze spétka A M miata zgode na uzywanie
znaku. Skoro otrzymata zdecydowane o$wiadczenie uprawnionego o cofnieciu zgody z dniem 1 I
2013 1., to z t3 datag powinna byta przystgpi¢ do usuwania z placowek handlowych oznaczen

AVANS, uczynita to, jednak dopiero po wielu miesigcach.

Sad nie jest jednak przekonany, ze w okresie 5 dni od otrzymania wezwania z 3 1 2013 r.
mozliwe bylo usuniecie wszystkich spornych oznaczen. Przeciwko temu przemawia skala
prowadzonej przez pozwang dziatalnosci, konieczno$¢ przeprowadzenia zmiany oznaczen w
ponad 100 placéwkach handlowych. Wezwanie powddki do zaniechania naruszen w tak krétkim
czasie, natychmiast po zakonczeniu wspotpracy przy kampanii reklamowej, byto niemozliwe do
spetnienia. Nalezy przy tym zauwazy¢, Ze pozwana jest przedsiebiorcg, ktéry musi wtasciwie
zadbac o wtasny interes gospodarczy, nie mogta zatem poprzestac¢ na usunieciu dotychczasowych
oznaczen, ale dla prawidtowego prowadzenia dziatalno$ci i w dbatosci o Kklienta musiata

zainstalowa¢ nowe oznaczenia sklepéw. Powodka nie udowodnita, Ze przeprowadzenie takich



dziatan byto mozliwe do konca stycznia 2013 r. Réwnocze$nie nie mozna od niej zasadnie zadac¢,
by usuwanie oznaczen rozpoczeto sie wczeéniej, byt to bowiem okres kampanii reklamowej, w
ktorej pozwana brata udziat, a dodatkowo okres wzmozonej sprzedazy, bardzo wazny dla

przedsiebiorcéw prowadzacych dziatalno$¢ handlowa.

Na marginesie nalezy zauwazy¢, ze roszczenie z pkt 3. nie zastugiwato na uwzglednienie
takze z tej przyczyny, ze powddka nie wykazata wyrzadzenia jej szkody we wskazanym wymiarze.
Spotka zazadata zaptaty kwoty 200 zt liczonej za kazdy dzien uzywania znaku przez 114 placéwek
handlowych A M, nie udowodnita jednak, Ze kazdego dnia od 11 do 31 I 2013 r. w kazdej ze
wskazanych placowek znak AVANS byt rzeczywiscie uzywany, co byto miedzy stronami sporne.
Bezsporne jest, ze relacje uprawnionego do znaku i pozwanej do 2012 r. odpowiadaty tym
okreslonym w umowach franszyzowych, realna szkoda powédki mogtaby mie¢ zatem co najwyzej
wymiar odpowiadajacy zasadniczo nizszej optacie, jaka za uzywanie zobowigzani s3 wnosi¢
franszyzobiorcy. Zadanie kwoty 200 zt dziennie za kazdy ze sklepéw nalezatoby ocenia¢ w
kategorii naduzycia prawa. Zwraca przy tym uwage brak konsekwencji w okresleniu przez
powddke wartosci jej praw i uszczerbku poniesionego w efekcie ich naruszenia. R6znica pomiedzy
wartos$cig przedmiotu sporu, okre$long w odniesieniu do nieokre$lonego w czasie naruszenia
trzech znakéw towarowych (pkt 1. pozwu), a wysoko$cig odszkodowania zgdanego w pkt 3. za
trzy tygodnie za naruszenie prawa do jednego tylko znaku towarowego, jest catkowicie

niewyttumaczalna.

2. 0dnos$nie popelnienia czynéw nieuczciwej konkurencji:

Ustroj Rzeczypospolitej Polskiej opiera sie na zasadzie wolnosci gospodarczej i swobody
konkurencji. Dziatania konkurencyjne, bez wzgledu na to, jak dotkliwe skutki moga wywiera¢ w
sferze interes6w innych uczestnikéw obrotu, s3 co do zasady dozwolone, kazdy przedsiebiorca
funkcjonujacy na polskim rynku moze wiec podejmowa¢ dziatania zmierzajace do pozyskiwania
kontrahentéw - nabywcéw oferowanych przezen towardéw i ustug. Ustawodawca zwraca sie
przeciwko nim tylko o tyle, o ile s3 one sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub tez
podwazaja fundamenty konkurencji jako takiej. (por.: Wojciech Pyziot, Anna Walaszek-Pyziot Czyn
nieuczciwej konkurencji (analiza pojecia). Przeglad Prawa Handlowego 1994/10/1)

W uzasadnieniu wyroku z 11 VII 2002 r. (I CKN 1319/00 OSNC 2003/5/73) Sad
Najwyzszy stwierdzit m.in.: zatoZeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona
atrakcyjnej sity przedsiebiorcy oraz jej oddziatywanie na krqgg odbiorcéw. Chodzi o rozgraniczenie
miedzy dziataniem uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczajgcym poza ustanowione reguty, nie

zas o ochrone konkretnego osiggniecia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidtowosci



zachowania sie i dziatania podmiotéw gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostepu
do rynku na rownych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolnosci gospodarczej uzasadnia
() poszukiwanie réwnowagi miedzy wolnosciq rynku i swobodq obrotu a celami ustawy o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, okreslonymi w art. 1.

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje
zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalnoSci gospodarczej - w interesie
publicznym, przedsiebiorstw oraz klientéw, nie moze jednak by¢ traktowana jako instrument
stuzacy wyeliminowaniu konkurencji w ogole, w celu zachowania przez przedsiebiorce
dominujacej pozycji rynkowe;j. (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 spetnieniem nastepujacych przestanek :
0 czynma charakter konkurencyjny,
0 narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,

O jestbezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Dziatanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest na wzmocnienie bgdz
utrzymanie pozycji na rynku danego przedsiebiorcy, ktory jednak niekoniecznie musi miec
Swiadomos$¢ skutkow jakie rzeczywiscie moze wywrze¢, w szczeg6lnosci bez znaczenia jest jego
ewentualna $wiadomo$¢ mozliwosci naruszenia intereséw innych uczestnikéw obrotu.
Konkurencyjne sg wylacznie dziatania zewnetrzne, adresowane do innych uczestnikow wymiany
rynkowej, majagce na celu zdobycie klientéw dla oferowanych przez nich towaréw przez

zwiekszenie wlasnej efektywnosci gospodarczej badz ostabienie cudze;.

Zagrozenie interes6w musi mie¢ charakter bezposredni i realny. Muszg one by¢ zdolne
wywiera¢ wptyw na innych przedsiebiorcéw-konkurentéw (albo na konsumentéw), niekorzystnie
oddzialywac¢ na ich sytuacje, naruszajac ich interesy gospodarcze. Decyduje o tym sposéb, w jaki
dziatanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatéw. Obowigzek wskazania i
udowodnienia naruszenia lub zagrozZenia jego intereséw gospodarczych, a takze winy naruszyciela

obcigza wystepujacego z zarzutem nieuczciwej konkurencji.

Naruszenie prawa odnosi sie do bezwzglednie obowigzujacych przepiséw, w szczegdlnosci
u.z.n.k, przepiséw o przeciwdziataniu praktykom monopolistycznym, o ochronie débr osobistych,

prawa wilasnosci, praw autorskich, ochrony konsumentéw, kodeksu karnego.

Dobre obyczaje rozumie¢ nalezy podobnie do zasad wsp6tzycia spotecznego, jako normy

moralne i zwyczajowe stosowane w dziatalnoS$ci gospodarczej. O tym, czy dane dziatanie jest



sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje catoksztatt okolicznosci, a zwtaszcza cel, uzyte Srodki
i konsekwencje przedsiebranych dziatan. Czyn sprzeczny z prawem moze, ale nie musi by¢
zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyz zalezy to od charakteru naruszonych norm. Dla
ustalenia dobrych obyczajéw powazne znaczenie mogg mie¢ ustalane przez organizacje
samorzgdu zawodowego kodeksy etyczne. (por. M.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, przywigzujacym wage nie do przestrzegania dobrych obyczajow w ogole lecz do
zachowania przedsiebiorcéw w dziatalno$ci gospodarczej, odchodzac od dokonywania oceny z
punktu widzenia ogdélnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowito poczucie
godnosci ogo6tu ludzi myslacych sprawiedliwie i stusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy
moralne i zwyczajowe stosowane w dziatalnos$ci gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sadu
Najwyzszego z 26 IX 2002 r. III CKN 213/01 OSNC 2003/12/169, Beata Gadek op.cit. s.127-144)
Sprzeczno$¢ z dobrymi obyczajami, jako klauzula generalna, podlega ocenie sgdu z punktu
widzenia tresci, motywow i celu dziatania konkurencyjnego. Obiektywnie niezgodne z dobrymi
obyczajami sg dziatania (lub zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami uznanymi przez dang

spoteczno$¢, obowigzujgcymi w okreslonym srodowisku.

Sad podziela przyjety w doktrynie poglad, iz przepis art. 3 w ust. 1 w sposéb ogdlny
okresla czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przyktadowo niektoére czyny,
typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktore nalezy wyktadac¢ tak, ze ogdlne oKkreSlenie czynu
nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegétawiajgce pozostajg w nastepujgcych

wzajemnych relacjach:

O wymienione w ustawie czyny nie tworzg zamknietego katalogu, za nieuczciwie
konkurencyjne mozna uzna¢ takze dzialanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko
spelnia ono przestanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,

0 wymagania okre$lone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszg sie do czynéw wymienionych w art.
5-17, a klauzula generalna pemi funkcje korygujaca w stosunku do przepiséw
szczegblnych. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spetnia przestanki z art. 5-17, w
rzeczywistosci jednak dziatanie nie wykazuje ktorego$ ze znamion art. 3 ust. 1 (np.
bezprawnosci, sprzecznosci z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwe;j

konkurencji nie jest mozliwe.

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 $wietle przestanek okres$lonych w przepisach art. 5-17
u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszcza sie w dyspozycji ktoregokolwiek z tych przepiséw, podlegaja
ocenie wedtug klauzuli generalnej z art. 3. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998r.
sygn. akt | ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Stawiany spoice A M zarzut dopuszczenia sie czynu nieuczciwej konkurencji oparty zostat
na podstawie art. 3 ust. 1 uz.n.k. Powodka przekonuje, Ze uzywanie przez pozwang jej znakéw
towarowych AVANS wprowadza konsumentéw w btad co do tozsamosci swiadczacego ustugi
sprzedazy. Zdaniem Sadu, zarzut ten powinien by¢ oceniany w pierwszym rzedzie pod katem
naruszenia stypizowanego w art. 10 u.z.n.k, zgodnie z ktérym czynem nieuczciwej konkurencji
jest m.in. takie oznaczenie towardw lub ustug albo jego brak, ktére moze wprowadzi¢ klientow w

btad co doich pochodzenia. (ust. 1).

Sad podziela zdanie powddki, ze prowadzenie przez pozwang (samodzielnie lub we
wspétpracy z innymi podmiotami) co najmniej przez osiem miesiecy 2013 r. placéwek
handlowych pod oznaczeniem AVANS mogto wprowadza¢ konsumentéw w btad co do ich
przynaleznosci do sieci handlowej A oraz co do istnienia pomiedzy stronami postepowania

powigzan gospodarczych. Przekonujg o tym m.in. wiarygodne zeznania $wiadka A W.

Tak dtugiego okresu uzywania oznaczen nie mogta przy tym usprawiedliwia¢ koniecznos¢
dokonania rebrandingu. Dziatania pozwanej zdecydowanie szkodzg interesom powddki, ktéra
nabyta prawa wylaczne i regulowata kwestie ich uzywania przez podmioty powigzane z nig
umowami franszyzowymi, aby zapewni¢ sobie wytacznos$¢ decydowania o sposobie prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej pod znakiem AVANS oraz czerpania korzysci z podejmowanych przez
nig dziatan promocyjno-reklamowych oraz czynionych naktadéw. Nie moze by¢ w tym przypadku
usprawiedliwieniem wczeSniejsza wspotpraca spétki A M z uprawnionym do znakéw AVANS.
Uzywajac znakéw AVANS pozwana, z naruszeniem praw wytacznych powoddki, a zatem
bezprawnie, korzystata z naktadéw czynionych przez uprawnionych na budowe sity ich marki, z

jej popularnoscii dobrej opinii, jaka ciesza sie ustugi pod nig swiadczone.

Nalezy zatem zgodzi¢ sie z powddka, ze wykorzystywanie przez pozwang renomy jej
znaku towarowego i jej pozycji rynkowej wyczerpuje takze znamiona czynu nieuczciwej
konkurencji zdefiniowane w art. 3 ust. 1 uznk. Pozwana, w sposéb sprzeczny z dobrym
obyczajem handlowym, ktory kaze przedsiebiorcy zdobywa¢ klientéw i kontrahentéw wiasnym
wysitkiem, przez wiele miesiecy wykorzystywata znaki towarowe AVANS w prowadzonej przez

nig, na tym samym rynku, dziatalnosci gospodarczej, czerpiac korzysci z pozycji rynkowej powodki



i jej przedsiebiorstwa, nie ponoszac przy tym nakladéw koniecznych dla przekonania
kontrahentéow o jako$ci swojej oferty. Pozwana nie przedstawita zadnych dowoddéw mogacych
wskazywac na to, Ze to jej dziatania i naktady przyczynity sie do uzyskania przez znaki AVANS
pozycji rynkowej, a uzywanie ich w 2013 r. mozna uzna¢ za usprawiedliwione ze wzgledu na

dziatania (i jakie) podejmowane do 2012 r.

Sad uznal, Ze spos6b dziatania pozwanej, brak poszanowania praw wytacznych oséb
trzecich, wprowadzanie w btad konsumentéw co do pochodzenia ustug §wiadczonych przez nig
pod znakiem AVANS, a takze naruszenie dobrego obyczaju handlowego, z ktérym sprzeczne jest
wykorzystywanie pozycji rynkowej konkurenta i jego naktadéw, w pelni uzasadnia natozenie na
nig obowigzku zaptaty odpowiedniej sumy pienieznej na okresSlony cel spoteczny zwigzany ze
wspieraniem kultury polskiej lub ochrong dziedzictwa narodowego, o ktérym mowa w art. 18 ust.

1 pkt6 uz.nk.

Dziatania pozwanej byly zawinione, juz w styczniu 2013 r. wiedziata ona o tym, Ze nie ma
zgody uprawnionego na prowadzenie dziatalnosci handlowej pod znakiem AVANS, pomimo to nie
dotozyta nalezytej starannosci, aby w jak najkrétszym, realnie mozliwym czasie dokona¢ zmiany
oznaczen wszystkich placéwek handlowych. Proces rebrandingu zakornczyta dopiero w trakcie

trwania postepowania.

Zdaniem Sadu, zadana w pkt 4. pozwu kwota 10.000 zt ma wymiar symboliczny,
zwazywszy czas i skale naruszenia regut uczciwej konkurencji. Pokutne w tej wysokosci Sad
zasadzit narzecz FKZ Sw S przy ul. R 25-26. (art. 18 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 10 ust. 1i art. 3 ust.
1 uznk)

O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie 2 k.p.c., obciazajac nimi w
calosci powddke, ktora w przewazajacej czesci ulegla swym zadaniom. Kierujac sie
okreslong w pozwie wartoscig przedmiotu sporu Sad uznat, Ze powddka wygrata zaledwie w
4%, nalezy jej sie zwrot kosztow w odniesieniu do zadania z pkt 1., ktére w dacie wniesienia

pozwu byto zasadne oraz w pkt 3.

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

wysokosci naleznej wedtug przepiséw o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)



Optaty za czynnosci radcéw prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwos$ci okresla
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 28 1X 2002 r. w sprawie optat za czynnosci radcéw
prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Paristwa kosztéw pomocy prawnej udzielonej przez radce
prawnego ustanowionego z urzedu. Zasadzajac optate sad bierze pod uwage niezbedny naktad
pracy, a takze charakter sprawy i wktad pracy pelnomocnika w przyczynienie sie do jej
wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasadzenia optaty stanowiag stawki
minimalne okres$lone w rozdziatach 3 i 4, z tym, Ze nie moze by¢ ona wyzsza od 6-0 krotnej
stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej wysokos$¢ 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). Stawki te nie obejmujg dochodzonych tacznie roszczen pienieznych (§ 10 ust.
2.) Przy wartosci przedmiotu sporu powyzej 200.000 zt minimalna stawka wynagrodzenia

wynosi 7.200 zt (§ 6 pkt 7.)

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznat, Ze
adekwatne do naktadu pracy pelnomocnika pozwanej wykonujgcego zawdd radcy prawnego

jest wynagrodzenie w minimalnej wysoko$ci. (7.200 + 840 + 17 zt - optata od petnomocnictwa)



