Sygn. akt XXII GWzt 39/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dnia 31 stycznia 2013 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII
Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w sktadzie nastepujacym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
Protokolant Diana Pawtowska
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2013 r. w Warszawie
sprawy z powoddztwa M z siedzibg w M (USA)
przeciwko Zakladom M Spétce Akcyjnej w L

- 0 ochrone praw z rejestracji wspdlnotowych znakdéw towarowych

1. zakazuje Zaktadom M S.A. w L naruszania praw M z siedzibg w M do stownego
wspdlnotowego znaku towarowego C zarejestrowanego przez Urzad Harmonizacji
Rynku Wewnetrznego w Alicante pod nr (...) oraz do graficznego wspélnotowego
znaku towarowego zarejestrowanego pod nr (..), przez uzywanie w obrocie

gospodarczym oznaczenia C dla karmy dla pséw, to jest:

a. wytwarzania, wprowadzania do obrotu, oferowania, reklamowania oraz
sktadowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu karmy dla psow w

opakowaniach z oznaczeniem C,

b. uzywania oznaczenia C w odniesieniu do karmy dla pséw w dokumentach

handlowych, w tym na stronach internetowych eksploatowanych lub bedacych



pod kontrolg pozwanej, w szczeg6lnosci na stronach: www.z.pl, www.d-n.pl i

www.C.pl oraz w nazwie domeny internetowej C.pl;

2. nakazuje Zaktadom MS.A. w L usuniecie skutkow naruszen praw do wspolnotowych

znakow towarowych nr (...) oraz (...), przez:

a. usuniecie z opakowan wprowadzanej przez pozwang do obrotu karmy dla pséw

oznaczenia C umieszczonego na etykietach o wygladzie:

i usuniecie oznaczen C oraz wszelkich informacji dotyczgcych karmy dla psow

marki C ze stron internetowych eksploatowanych lub bedacych pod kontrolg

pozwanej, w szczego6lnosci ze stron: www.z.pl, www.d-n.pl i www.C.pl,

b. zniszczenie, stanowigcych wilasno$¢ pozwanej, wszelkich materiatow
informacyjnych i reklamowych, w tym ulotek, katalogéw i artykutow

promocyjnych, dotyczacych karmy dla pséw z oznaczeniem C,

c. zniszczenie etykiet produktéw, stanowigcych wiasno$¢ pozwanej, zawierajacych
oznaczenie C, jesli mozliwe jest zdjecie etykiety z opakowania, w szczeg6lnos$ci w

odniesieniu do produktéw sprzedawanych w puszkach,

d. zniszczenie, stanowigcych wtlasno$¢ pozwanej, opakowan produktow z
oznaczeniem C, jesli nie jest mozliwe zdjecie z nich etykiety, w szczego6lnoSci w

odniesieniu do produktoéw sprzedawanych w postaci batonéw miesnych,

e. wycofanie z obrotu, stanowigcej wtasno$¢ pozwanej, karmy dla pséow w

opakowaniach z oznaczeniem C,

f. wycofanie z obrotu, stanowigcych wtasno$¢ pozwanej, materiatéw handlowych i

reklamowych z oznaczeniem C, odnoszacych sie do karmy dla psow;

3. nakazuje Zaktadom M S.A. w L podanie do publicznej wiadomosci, na jej koszt, w

terminie 14 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku, na stronach internetowych

pod adresami: www.z.pl, www.d-n.pl i www.p.pl, w obramowaniu, o powierzchni co
najmniej 15% strony, widocznej bezposrednio po otwarciu strony, informacji o tresci:
»+Wyrokiem wydanym 31 stycznia 2013 r. Sad Okregowy w Warszawie zakazat
Zaktadom MS.A. w L naruszania praw M z siedzibg w M do wspoélnotowych znakow
towarowych C (CTM-993, CTM-10609791), przez uzywanie w obrocie gospodarczym
oznaczenia C na opakowaniach, w dokumentach handlowych i na stronach

internetowych w odniesieniu do karmy dla pséw. Sad nakazat takze Zaktadom M S.A.


http://www.zmlukow.pl/
http://www.d-n.pl/
http://www.chapss.pl/
http://www.chapss.pl/
http://www.zmlukow.pl/
http://www.dolina-noteci.pl/
http://www.chapss.pl/
http://www.zmlukow.pl/
http://www.dolina-noteci.pl/
http://www.portalspozywczy.pl/

w L usuniecie skutkow dokonanych naruszen.” i utrzymywanie tej informacji przez

okres 30 dnij;
4. w pozostatej czeSci powddztwo oddala;

5. optate ostateczng ustala na kwote 5.000 (pie¢ tysiecy) ztotych i uznaje za pobrang od
powoda do kwoty 2.000 (dwa tysigce) ztotych;

6. nakazuje pobranie od Zaktadéw M S.A. w L na rzecz Skarbu Panstwa - Sadu
Okregowego w Warszawie kwote 3.000 (trzy tysigce) ztotych tytulem pozostatej

cze$ci optaty ostatecznej;

7. znosi pomiedzy stronami koszty postepowania.

Sygn. akt XXII GWzt 39/12

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 29 pazdziernika 2012 r. w sprawie sygn. akt XXIIGWo 56/12
Sad udzielit M z siedzibg w M zabezpieczenia roszczenia o zakazanie Zaktadom M S.A. w L
naruszania jego praw do wspdélnotowych znakéw towarowych zarejestrowanych w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerami (...) i (...), tj. o zaniechanie
uzywania w jakiejkolwiek formie oznaczenia C w odniesieniu do karmy dla zwierzat, w
szczeg6lno$ci wytwarzania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania,
oferowania i reklamowania oraz sktadowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu
karmy dla zwierzat oznaczonej znakiem C oraz uzywania tego znaku dla oznaczenia karmy dla
zwierzat, w dokumentach handlowych, w tym na stronach internetowych eksploatowanych lub
bedacych pod kontrolg obowiazanej, przez zakazanie Zaktadom M S.A. - na czas trwania procesu
- wytwarzania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, oferowania,
reklamowania i sktadowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu karmy dla zwierzat
w opakowaniach z oznaczeniem C oraz uzywania tego oznaczenia w dokumentach handlowych
odnoszacych sie do karmy dla zwierzat, w tym na stronach internetowych eksploatowanych lub
bedacych pod kontrolg obowiazanej. Sad zagrozit przy tym Zaktadom M S.A. obowigzkiem

zaptaty na rzecz M kwoty 500 zt za kazdy dzien naruszenia zakazu.



21 listopada 2012 r. M w M wniést o:

8. zakazanie Zaktadom M S.A. w L naruszania jego praw do wspdlnotowych znakéw

towarowych C nr (...) oraz nr (...) zarejestrowanych przez Urzad ds. Harmonizacji Rynku

Wewnetrznego, to jest uzywania przez pozwang w obrocie gospodarczym, m.in. dla karmy

dla pséw oznaczenia C, a w szczeg6lnosci:

wytwarzania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, oferowania,
reklamowania i sktadowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu karmy dla

psow w opakowaniach z oznaczeniem C,

uzywania oznaczenia C w dokumentach handlowych odnoszacych sie do karmy dla psow
w tym na stronach internetowych eksploatowanych lub bedacych pod kontrolg

pozwanej, w szczegdlnoSci na stronach internetowych: www.z.pl, www.d-n.pl oraz

www.C.pl oraz w domenie internetowej C.pl;

9. nakazanie pozwanej zaniechania czynéw nieuczciwej konkurencji polegajacych na uzywaniu

w obrocie gospodarczym m.in. dla karmy dla pséw oznaczenia C w takim stopniu, ktéry moze

spowodowa¢ wprowadzenie potencjalnych odbiorcow w biad co do pochodzenia lub

tozsamos$ci producenta, w szczego6lnosci zaniechania wykorzystywania oznaczenia C na

etykietach opakowan karmy dla pséw o wygladzie:

nawigzujacym do produktéw M Inc. marki P.

10.

nakazanie pozwanej usuniecia skutkéw naruszen praw do wspodlnotowych znakow

towarowych nr (...) oraz (...) oraz czynéw nieuczciwej konkurencji poprzez:

g.

usuniecie z opakowan wprowadzanej przez pozwang do obrotu karmy dla psow
oznaczenia C umieszczonego na etykietach, w jakiejkolwiek formie graficznej w

szczegolnosci o wygladzie:
oraz

usuniecie ze stron internetowych eksploatowanych lub bedacych pod kontrola pozwanej,

w szczegoblnosci ze stron internetowych: www.z.pl, www.d-n.pl oraz www.C.pl oznaczen

C oraz wszelkich informacji dotyczacych karmy dla ps6w marki C,

zniszczenie wszelkich materiatéw informacyjnych i reklamowych, w tym ulotek,

katalogow i artykutéw promocyjnych, zwigzanych z karma dla pséw z oznaczeniem C,

zniszczenie etykiet produktéw z oznaczeniem C, jesli mozliwe jest zdjecie etykiety z

opakowania, w szczegdlnosci w przypadku produktéw sprzedawanych w puszkach,

zniszczenie opakowan produktéw z oznaczeniem C, jesli nie jest mozliwe zdjecie etykiety
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11.

12.

z opakowania, ktére zawiera to oznaczenie, w szczegélnosci w przypadku produktdw

sprzedawanych w postaci batonéw miesnych,

wycofanie z obrotu karmy dla pséw w opakowaniach z oznaczeniem C,

. wycofanie z obrotu materiatéw handlowych i reklamowych zawierajacych oznaczenie C,

nakazanie pozwanej podania do publicznej wiadomoSci, na jej koszt, w terminie 14 dni

od daty uprawomocnienia sie wyroku:

a. w ogolnopolskich wydaniach Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej, na trzeciej stronie

kazdego z tych dziennikéw, obramowanych i widocznych informacji o zapadtym

orzeczeniu, o powierzchni co najmniej 25% strony,

na stronie startowej domen internetowych: www.z.pl, www.d-n.pl oraz www.p.pl przez

okres 30 dni, obramowanej i widocznej informacji o zapadtym orzeczeniu, o powierzchni

co najmniej 15% powierzchni strony,

zwrot kosztow procesu. (k.2-226, sprecyzowanie zgdan k.349)

Powéd zazadat ponadto udzielenia mu zabezpieczenia roszczenia o usuniecie skutkow

niedozwolonych dziatan (na mocy p.w.p. i u.z.n.k.), w tym roszczenia o usuniecie z opakowan

produktéw oznaczenia C, naruszajacego prawa do wspélnotowych znakéw towarowych nr (...)

oraz (...), o zniszczenie materiatdw informacyjnych i reklamowych dotyczacych produktéw

bezprawnie opatrzonych oznaczeniem C, naruszajacych prawa wylgczne powoda do

wspdlnotowych znakéw towarowych nr (..) oraz (..) i o wycofanie z obrotu towaréw z

oznaczeniem C na opakowaniach, poprzez

a.

nakazanie zajecia - na czas trwania procesu:
- etykiet produktéw zawierajgcych oznaczenie C, w szczegdlnos$ci o wygladzie:
- opakowan produktéw zawierajacych oznaczenie C, w szczeg6lno$ci o wygladzie:

- materiatéw informacyjnych i reklamowych, w tym ulotek, katalogow i artykutéw
promocyjnych, zwigzanych z karmg dla pséw z oznaczeniem C i oddanie ich pod dozér

pozwanej, komornika lub osoby trzeciej;

nakazanie pozwanej - na czas trwania procesu - wycofania z obrotu produktow w
opakowaniach z oznaczeniem C, etykiet i opakowan produktéw z oznaczeniem C,
materiatow handlowych i reklamowych z oznaczeniem C, w szczeg6lnosSci opakowan oraz

produktéw w opakowaniach o wygladzie:


http://www.zmlukow.pl/
http://www.dolina-noteci.pl/
http://www.portalspozywczy.pl/

Whiosek o udzielenie dalszego zabezpieczenia zostatl oddalony przez Sad na rozprawie

21 stycznia 2013 r. (k.351)

Odpowiadajac na pozew Zaktady M. S.A. w L. zazadaty oddalenia powddztwa i zwrotu
kosztéw procesu. Pozwana powotata sie na zgtoszenie w Urzedzie Patentowym RP - w dniu 30
czerwca 2010 r. - znaku towarowego C (Z-..), wczeSniejsze od prawa powoda do

wspolnotowego znaku towarowego, a takze na zgtoszenie krajowego znaku stowno-graficznego
(Z-..)

Zaprzeczyta naruszeniu praw powoda, wskazujac na dzielgce znaki stron réznice na
ptaszczyznie wizualnej (dwie ostatnie litery), fonetycznej (C wymawia sie [c.], a C [c]) i
koncepcyjne (stowo C pochodzi z jezyka polskiego, w ktérym stanowi wykrzyknik oznaczajacy
nagte chwycenie czego$, zwykle zebami), eliminujagce ryzyko wprowadzenia w bilad
potencjalnych nabywcéw. Znaki stron przywodzg na my$l odmienne skojarzenia. R6znice sa
tatwe do dostrzezenia oraz zapamietania przez przecietnego odbiorce. Zakwestionowata
rozpoznawalno$¢ znaku C, zarzucajac powodowi nieudowodnienie prowadzenia wobec niego
dziatan marketingowych i poczynionych w zwigzku z tym naktadéw finansowych. Zdaniem
pozwanej, towary stron nalezg do réznych sektoréw rynku (karma powoda jest duzo drozsza) sa

tez skierowane do innych grup odbiorcéow. (k.245-320, 349-350)

Sad ustalil, ze

M z siedzibg w M jest producentem produktéw spozywczych i karmy dla zwierzat
oferowanych do sprzedazy pod takimi markami, jak m.in.: S, M, M W, M, T, U B, W, P, KI, F i C.
Koncern dziata w ponad 70 krajach na catym $wiecie. Od 1992 r. jest obecny na polskim rynku,
gdzie dziata poprzez swa spotke corke M spoétke z ograniczong odpowiedzialnoscia w K.

(bezsporne - tak tez wydruki ze stron internetowych k.90-99, odpis z KRS k.100-108)
Powéd jest uprawniony do :

- stownego wspdlnotowego znaku towarowego C zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji
Rynku Wewnetrznego w Alicante pod nr 993 w dniu 15 X 1997 r. z pierwszenstwem od 1 IV
1996 r. dla towaréw w Kklasie 31. klasyfikacji nicejskiej (m.in. karma dla zwierzat, pasza i

preparaty uzywane jako dodatki do pasz i $ciétki dla zwierzat)

- stowno-graficznego wspdélnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego 13 VI 2012 r. pod nr (...) z pierwszenstwem od 2 Il 2012 r.
dla towaréw w klasie 31. klasyfikacji nicejskiej (m.in. karma dla zwierzat). (bezsporne - tak tez
Swiadectwa rejestracji i wydruki z bazy OHIM k.53-69)
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Znakow tych uprawniony uzywa w nazwach i dokumentach handlowych, dla oznaczania
opakowan karmy dla pséw oraz w dziataniach promocyjnych i reklamowych, w postaci:

poprzednio,

Dzieki dtugiej obecno$ci na polskim rynku - od 1992 r. oraz kampaniom reklamowym w
prasie i telewizji oraz réznym dziataniom marketingowym znak towarowy C jest znany
nabywcom. Marka ma dobra pozycje rynkowa. Obecnie powdd podejmuje dziatania promocyjne
polegajace na umieszczaniu produktéw w gazetkach reklamowych hipermarketéw. (dowdd:

fotografie opakowan k.78-80, materiaty reklamowe k.70-77, 109-118, faktury k.81-89)

Powdd oferuje takze karme dla pséw pod markg P w opakowaniach wykorzystujacych
zo6tto-czerwona kolorystyke wspélnotowych znakéw towarowych nr nr(...), (...) i (...) (bezsporne
- tak tez Swiadectwa rejestracji i wydruki z bazy OHIM k.189-215, wydruki ze stron
internetowych k.216-222)

Zaktady M S.A. w L sa jednym producentem miesa, wedlin i konserw, ktére oferuje
poprzez wiasng sie¢ dystrybucyjng i handlowa oraz we wspétpracy z hurtowniami miesnymi i
ogo6lnospozywczymi, na catym obszarze Polski. Wyroby pozwanej sa dostepne w sieciach
sklepéw wielkopowierzchniowych, takich jak Makro, Tesco, Carrefour, Leclerc, Kaufland.
Pozwana jest wtascicielem Zaktadéw M ,D. N.” w P, produkujacych karme mokrg dla zwierzat
domowych, m.in. karme dla pséw C, oferowang w puszkach i w postaci batonéw. Pozwana
reklamuje swe towary na stronach internetowych pod adresami z.pl, d-n.pl i c.pl. (bezsporne -
tak tez katalogi produktéow k.147-180, wydruki ze stron internetowych k.119-131, 136-139,
fotografie k.132-135, 144-146, dowody zakupu k.143, 225) Spotka jest abonentem nazwy

domeny internetowej c.pl. (bezsporne - tak tez wydruk z Krajowego Rejestru Domen k.140)

30 VI 2010 r. pozwana zgtosita w Urzedzie Patentowym RP stowno-graficzny znak
towarowy dla towaréw w klasie 31. klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla karmy dla zwierzat. 3 X
2011 r. zgtosita, dla takich samych towaréw, znak stowno-graficzny. (bezsporne - tak tez

dokumentacja zgtoszen Z-3722151i7Z-391055 k.289-311)

Karma dla pséw C i C jest dystrybuowana w tych samych sieciach handlowych, dostepna
jest takze w sprzedazy wysytkowej poprzez sklepy internetowe, jak np. a.pl, f.pl. (bezsporne -
tak tez wydruki ze stron internetowych k.181-188)

Sad zwazyt co nastepuje :

Prawo znakéw towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezaktdconej
konkurencji, ktérego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celéw TWE. W systemie tym

przedsiebiorstwa powinny mie¢ mozliwo$¢ przyciggania do siebie klientow dzieki wysokiej
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jakosci swych towaréw lub ustug, co jest uzaleznione od istnienia oznaczen odroézniajgcych,
pozwalajacych konsumentom na ich prawidtowe zidentyfikowanie (tak wyroki Europejskiego
Trybunatu Sprawiedliwosci z 17 X 1990 r. w sprawie C-10/89 HAG, z 4 X 2001 r. w sprawie C-
517/99 Merz&Krell iz 12 X1 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club)

Podstawowa funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub
koncowemu odbiorcy mozliwo$ci okres$lenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych,
od-réznienia go (bez ewentualno$ci wprowadzenia w btad) od towaréw lub ustug innego
pochodzenia. (tak wyroki Trybunatu z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, z 18
VI 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, z 8 V 2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo, wyrok Sadu
Unii Europejskiej z 8 11 2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life)

Z orzecznictwa Trybunatu wynika w sposéb niewatpliwy, Ze prawo wytaczne zostato
przyznane wiascicielowi znaku towarowego, aby umozliwi¢ mu ochrone jego szczegdlnych
intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mégt gwarantowaé¢ konsumentom wskazanie
pochodzenia towaru lub ustugi oraz ich jakosci, peini¢ funkcje komunikacyjng, reklamows i
inwestycyjng. Wykonywanie tego prawa winno by¢ zastrzezone dla przypadkéw, w ktérych
uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia wptywa lub moze negatywnie wptywac
na petnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunatu Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej z 22 IX
2011 r. w sprawie C-482/09 Budéjovicky Budvar, a takze wyroki z 18 VI 2009 r. w sprawie C-
487/07 L’Oréal iin., z 23 111 2010 r. w sprawach potaczonych od C-236/08 do C-238/08 Google

France i Google)

Wspoélnotowy znak towarowy jest jednolitym tytutem ochronnym, funkcjonujacym
obecnie w oparciu o unormowania rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 I 2009 r.
w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), ktére reguluje w
szczeg6lnosci 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 wiekszosci, sg
one powtorzeniem regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII
1989 r. majqcej na celu zblizenie ustawodawstw paristw cztonkowskich odnoszqcych sie do znakéw
towarowych. (Dz.U 1989 L40 str.1) Implementujaca ja ustawa Prawo wtasnosci przemystowej
znajduje zastosowanie wyltgcznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w
rozporzadzeniu, w szczegdlnosci w tym zakresie w jakim odsyta ono do przepiséw prawa

krajowego.

W efekcie rejestracji przez OHIM M Inc. stuzy wytaczno$¢ uzywania w dziatalnosci
gospodarczej, dla karmy dla zwierzat, wspdélnotowych znakéw towarowych C - stownego i

stowno-graficznego. Prawa te nie sg kwestionowane przez pozwana, bezsporny jest takze zakres
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ich ochrony. Powdd i podmioty powigzane z nim gospodarczo uzywaja znakéw C, ktére dzieki
wieloletniej obecnosci na rynku karmy dla pséw pod ta nazwa oraz dziataniom promocyjnym i
reklamowym staty sie znane i rozpoznawalne w relatywnym kregu konsumentéw, osoéb
zainteresowanych nabyciem karmy dla pséw, co ostatecznie przyznata pozwana (k.349). Nalezy
sie zgodzi¢ z jej zarzutem, Ze zaoferowany w sprawie materiat dowodowy nie jest wystarczajacy
do ustalenia, Ze znaki C s3 renomowane, a nawet tego, ze sa bardzo dobrze znane. Byly i sg
jednak uzywane w sposob umozliwiajacy zbudowanie wtérnej zdolnosci odrdzniajacej, a ich
zdolno$¢ pierwotna jest wysoka, ze wzgledu na abstrakcyjny charakter i brak elementéw

opisowych.

Prawom tym Zaktady M nie moga skutecznie przeciwstawi¢ swych wtasnych, krajowych
praw wyltacznych, dotychczas nie zostata bowiem wydana przez Urzad Patentowy RP ostateczna
i prawomocna decyzja o udzieleniu ochrony stowno-graficznym znakom towarowych C.
Pozwana moze zaledwie powota¢ sie na fakt uzywania oznaczen. O swym pierwszenstwie
mogtaby ona zasadnie twierdzi¢ wylgcznie w odniesieniu do stowno-graficznego
wspolnotowego znaku towarowego, prawo powoda do stownego znaku C siega bowiem 1996 r.
Warto przy tym zauwazy¢, ze material dowodowy nie pozwala na ustalenie rzeczywistego
uzywania przez pozwang znakéw C przed 2 lutego 2012 r., ograniczajgc sie do dokumentacji

zgloszeniowe;.

Nalezy wyjasni¢, ze zaré6wno na gruncie prawa wspdlnotowego, jak i krajowego,
przyjmuje sie, ze w przypadku konfliktu praw wytacznych decydujgce znaczenie ma
pierwszenstwo ich nabycia. Wystarczajace bedzie przywotanie w tym miejscu wyroku Sadu
Najwyzszego z 23 X 2008 r. V CSK 109/08, zgodnie z ktéorym: Jesli korzystanie z
zarejestrowanego znaku towarowego prowadzi do naruszenia uprawniei do znaku
zarejestrowanego wczesniej, to naruszyciel powinien zaprzesta¢ realizowania formalnie
przystugujgcych mu uprawnien z tytutu rejestracji, gdyz nie podlegajq one materialno-prawnej
ochronie. W razie dalszego postugiwania sie takim znakiem, wtasciciel znaku zarejestrowanego
wczesniej moze dochodzi¢ roszczen wobec naruszyciela bez koniecznosci uprzedniego
uniewaznienia rejestracji jego prawa do znaku. Podobnie kwestie konfliktu praw wytacznych
rozstrzygnat Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej w wyroku z 16 11 2012 r. wydanym w

sprawie C-488/10 Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA.

Z art. 9 rozporzadzenia wynika prawo wtasciciela do wytgcznego i niezakléconego
uzywania zarejestrowanego wspoélnotowego znaku towarowego oraz do zakazywania innym
osobom, nie majgcym jego zgody, uzywania w obrocie m.in. oznaczenia, gdy, z powodu jego
identycznoSci lub podobienistwa do znaku oraz identycznos$ci albo podobienistwa towaréw lub

ustug, ktérych dotycza znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad

opinii publicznej, ktére obejmuje takze mozliwos$¢ ich skojarzenia. (ust.1b)
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Znak towarowy i przeciwstawione mu oznaczenie mozna uznac za podobne, jezeli, z
punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcdw, sg one przynajmniej czeSciowo identyczne w
jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01
Matratzen) Konieczne jest tu dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech
znakéw i ich catoSciowego oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowanego,
dostatecznie uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20 III
2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion) Ocena nie moze ograniczy¢ sie do zbadania tylko
jednego z elementéw tworzacych ztozony znak towarowy i poréwnania go z innym znakiem.
Poréwnania nalezy dokona¢ poprzez analize przeciwstawionych sobie znakéw postrzeganych
jako catosci, co nie oznacza, Ze caloSciowe wrazenie pozostawione przez zloZony znak towarowy
w pamieci wtasciwego kregu odbiorcow nie moze w niektérych przypadkach zostac
zdominowane przez jeden lub kilka z jego sktadnikéw. Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostate
skladniki sg bez znaczenia, ocena podobienstwa moze zaleze¢ wylgcznie od elementu
dominujgcego. (tak wyroki Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 Sabel, 12 VI 2007 r. w
sprawie C-334/05 Shakeriz 201X 2007 r. w sprawie C 193 /06 Nestlé)

Stowny wspdlnotowy znak towarowy C ma abstrakcyjny charakter i wysoka zdolno$¢
odroézniajgcg, zaro6wno pierwotng, jak i wtorng. Znak sktada sie z odrézniajacego elementu
stownego i mato znaczgcych motywdéw graficznych. Obydwa znaki sg zapamietywane przez

nabywcéw ze wzgledu na stowo C, czytane [c.].

Przeciwstawione im oznaczenia uzywane sg przez Zaktady M S.A. w obrocie w wers;ji
stownej C oraz stowno-graficznych i z do$¢ banalng, nie zwracajacg uwagi grafika. Poniewaz
znaki wspoélnotowe (czarno-biate) nie maja zadnego ograniczenia kolorystycznego, uzycie barw
czerwonej, zottej, zielonej i bialej w oznaczeniu pozwanej nie moze by¢ podstawg zaprzeczenia

istnienia podobienstwa.

Wyrdézniajace sie w oznaczeniach pozwanej stowo C powtarza cztery pierwsze litery
znakéw towarowych powoda C, to jest te cze$¢ znakéw, na ktéra konsumenci zwykle zwracajg
najwiekszg uwage. Do konstrukcji znakéw powoda nawigzuje podwojenie jednej litery C / C,
zapis przy uzyciu do$¢ prostej czcionki, kursywg, wznoszaco, a takze umieszczenie nad ostatnig
literg oznaczen C wizerunku psa, w tym samym miejscu, w ktéorym w znaku powoda jest kropka
nad i. Sad nie znajduje podstaw do uznania, Ze relatywny krag konsumentéw bedzie wymawiat
stowo C jako [c.] i przypisze mu znaczenie polskiego stowa ,c.” (k.312). Pozwana nie
przedstawita choéby materiatow reklamowych, czy instrukcji dla sprzedawcéw, z ktorych
wynikataby taka wymowa i znaczenie wyrazu, o czym Klient Zaktadéw M mialby by¢ nalezycie
poinformowany. Trudno wykluczy¢ mozliwos¢ pomytki w sytuacji, gdy towar jest sprzedawany

w sklepie internetowym lub utozony na pétce sklepowej (w duzych sklepach), a nie podawany
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przez sprzedawce. Zdublowanie litery S, ktérego nie ma w stowie polskim ,c.”, stwarza wrazenie,
ze pochodzi ono z jezyka obcego, zacierajgc przypisywane mu przez pozwang znaczenie i
sktaniajac do wymawiania [c.]. Podobienistwo dodatkowo wzmacnia pisownia C duzg literg, co
wskazuje, ze mamy do czynienia z imieniem wlasnym, np. psa, dla ktérego karma jest
przeznaczona, nie nawigzujac do czynno$ci chwytania, kojarzacej sie raczej z zabawa niz z

jedzeniem.

W ocenie Sadu, znaki towarowe C i przeciwstawione im oznaczenia C s3 do siebie wysoce
podobne na ptaszczyZnie fonetycznej i wizualnej. Nie majg natomiast dla polskiego nabywcy
czytelnego znaczenia, z ktérym mogtby je kojarzy¢ w sposdb pozwalajacy na niewatpliwe

rozroznienie znakéw i oznaczen.

Pomimo iz pozwana neguje podobienstwo znakéw towarowych stron, sama popeinia
omytke, okreslajac zgtoszony w Urzedzie Patentowym RP znak, jako C, a nie C. (k.308) Jesli myli
sie profesjonalny petnomocnik, dbajacy o staranne prowadzenie spraw klienta, tym bardziej

pomytke moze popeinié¢ nabywca, majacy w pamieci znak towarowy rozpoczynajacy sie C.

Dokonujac oceny podobienstwa towaréw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie
czynniki charakteryzujace zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczego6lnie ich rodzaj i
przeznaczenie, sposéb uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a
takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sadu z 23 X
2002 r. w sprawie T-388/00 ELS, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo) Znaki towarowe C i
C s3 uzywane przez strony dla identycznych towaréw - karmy dla pséw. Sad nie podziela
przekonania pozwanej, Ze roznica cen towarow uzasadnia ich uznanie za niepodobne do siebie.
W braku odmiennych dowoddw, nalezy uznac, ze karma dla pséw C i C nalezy do tej samej potki

cenowej, jest tez dystrybuowana w tych samych sieciach handlowych.

Catosciowa ocena zaklada pewna wspotzaleznos¢ miedzy branymi pod uwage
czynnikami, w szczegélnosci podobienstwem znakéw towarowych oraz towaréw lub ustug,
ktérych one dotycza, przy czym niski stopien podobienstwa towaréw i ustug moze by¢
zrownowazony znaczgcym stopniem podobienistwa znakéw towarowych i odwrotnie. (zasada
wzajemnej zaleznosci - tak wyroki Trybunatu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen, z 13
IX 2007 r. w sprawie C-234/06 Il Ponte Finanziaria, z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix,
wyroki Sadu z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 Echinaciniz 18 V 2011 r. w sprawie T-502/07
Mc Kenzie) W mys$l utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad
istnieje wtedy, gdy znaczna cze$¢ wiasciwego kregu odbiorcéw mogtaby zosta¢ sktoniona do
omytkowego zakupu towaru pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze

dane towary lub ustugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uznag,
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Ze dane towary lub ustugi pochodzg z przedsiebiorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak
wyroki Trybunatu z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4V 1999,z 22 VI 1999 r. w
sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 2 1X 2010 r. w sprawie C-254/09 CK Kalvin Klein)
Prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad powinno by¢ oceniane w sposdéb catoSciowy,
wedlug sposobu postrzegania okreSlonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich
istotnych okoliczno$ci konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zaleznos$ci miedzy
podobienstwem oznaczen i towaréw lub ustug, ktérych one dotycza. (tak wyroki Trybunatu z 11
X1 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23 111 2006 r. w sprawie C-206/04 Miilhens, z 18 XII 2008
r. w sprawie C-16/06 Mobilix oraz wyroki Sadu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio
Beverly Hillsiz 2012010 r. w sprawie T-460/07 Mendion)

Ocena ryzyka konfuzji w zakresie podobienstwa wizualnego, fonetycznego lub
koncepcyjnego spornych znakéw powinna sie opiera¢ na wywieranym przez nie catoSciowym
wrazeniu ze szczegbélnym uwzglednieniem ich elementéw odrézniajacych i dominujacych. (tak
wyroki Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01
Matratzen i z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 Shaker oraz wyrok Sadu z 14 X 2003 r. w
sprawie T-292/01 BASS) Z zasady, odbiorcy nie uznajg elementu opisowego, stanowigcego czes¢
ztozonego znaku towarowego, za dominujgcy w calo§ciowym 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 cato$¢ i nie
zagltebia sie w analize jego poszczegoélnych elementéw (tak wyrok Trybunatu z 11 XI 1997 r. w
sprawie C-251/95 Sabel, wyrok Sadu z 10 X 2006 r. w sprawie T-172/05 Armafoam), o tyle to
wlasnie jego odrézniajace cechy sa, co do zasady, najlatwiej zapamietywane. (tak wyroki Sadu z

23 X2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties, z 10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06 Capio)

Wiasciwy krag odbiorcow skitada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie
poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsgdnych, przy czym poziom uwagi konsumentow
moze sie réznie ksztattowaé w zaleznos$ci od kategorii towarow lub ustug. (tak wyroki
Trybunatu z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 6 V 2003 r. w sprawie
C-104/01 Libertel i z 12 1 2006 r. C-361/04 Ruiz Picasso oraz wyroki Sadu z 13 II 2007 r. w
sprawie T-256/04 Respicur i z 8 Il 2011 r. w sprawie T-194/09 LAN) Przecietny konsument
rzadko ma mozliwos¢ przeprowadzenia bezposredniego pordwnania réznych znakéw
towarowych, musi zazwyczaj zdawac¢ sie na zachowany w pamieci niedoskonaty obraz tych
znakéw towarowych. Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrézniajacy
znaku towarowego, ktory wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci,
rozpoznawalno$ci znaku na rynku). (tak wyroki Trybunatu z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97
Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL i z 29 IX 1998 r. w sprawie

C-39/97 Canon oraz wyroki Sadu z 1 II 2005 r. w sprawie T-57/03 Hooligan, z 21 11 2006 r. w
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sprawie T-214/04 POLO, z 14 X1 2007 r. w sprawie T-101/06 Castell del Remei Oda iz 15 IX 2009
r. w sprawie T-308/08 MANGO adorably)

Istnieje pewna wspoétzalezno$¢ miedzy znajomos$cia znaku towarowego wsSréd
odbiorcéw, a jego charakterem odrézniajgcym, tym bardziej wzmocniony, im bardziej znak jest
znany. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy sie wysoce odrézniajagcym
charakterem wynikajgcym z jego znajomo$ci wsrod odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie
istotne okoliczno$ci danego przypadku, w szczegodlnosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg
geograficzny i dtugo$¢ okresu jego uzywania, wielko$¢ inwestycji dokonanych przez
przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udziatl procentowy zainteresowanych grup odbiorcéw,
ktéorym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych z okreslonego
przedsiebiorstwa, jak rGwniez o§wiadczenia izb handlowych i przemystowych lub stowarzyszen
zawodowych. (tak wyrok Sadu z 12 VII 2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke) Ciezar
udowodnienia sity znaku towarowego i jego odrézniajacego charakteru, spoczywa na powodzie.

(art. 6 k.c.)

Zdaniem Sadu, uwzgledniajgc identyczno$¢ towaréw, stopien podobienstwa znakéw C i
oznaczen C jest zbyt wysoki, stwarzajac ryzyko konfuzji konsumenckiej, wynikajacej ze
skojarzenia przez przecietnego, jednak nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i
rozsagdnego nabywce oznaczenia pozwanej ze znakami towarowymi powoda. Zasadny jest
wiec, stawiany Zaktadom M zarzut naruszenia praw M Inc. w sposo6b stypizowany w pkt b.

ust. 1 art. 9 rozporzadzenia.

Skutki wspodlnotowego znaku towarowego podlegaja wylgcznie przepisom
rozporzadzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszgcemu sie
do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisow tytulu X. (art. 14 ust. 1) Dla

zapewnienia wilasScicielowi realizacji jego praw z rejestracji moga by¢ zakazane, w szczegélnoSci:

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 ustug pod tym oznaczeniem;
przywo6z lub wywdz towardw pod takim oznaczeniem;

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

W przypadku, gdy sad uznaje, Ze pozwany naruszyt lub Ze z jego strony istnieje grozba
naruszenia wspdlnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba Ze istniejg szczegdélne powody
zaniechania tego, decyzje zakazujaca mu dziatan stanowigcych naruszenie lub stwarzajacych
grozbe naruszenia wspdlnotowego znaku towarowego. Stosuje réwniez takie $rodki, zgodnie z
przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, ktérych celem jest zapewnienie przestrzegania

zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi sie to wprost do przepiséw Prawa wtasnosci przemystowe;j :
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- art. 286, stanowiacego, ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o bedacych wlasnos$cia naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub
oznaczonych wytworach oraz $rodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia
lub oznaczenia, w szczeg6lnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu
uprawnionemu na poczet zasgdzonej 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 sposéb i w zakresie okreslonym.

Sformutowanie - chyba Ze istniejq szczegdlne powody zaniechania - uprawnia Sad do
odstapienia od stosowania sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadajaca klauzuli generalnej
art. 5 k.c, nie moze by¢ stosowana przez sad w postepowaniach w sprawach gospodarczych z
urzedu. Zainteresowany, uniknieciem sankcji pozwany, ktéry dopuscit sie naruszenia, winien
skonkretyzowac te szczegdlne powody i wykazac ich istnienie, pozostawiajgc sagdowi ocene, przy

rozstrzyganiu o sposobie usuniecia skutkéw naruszenia prawa z rejestracji.

Uznajac za usprawiedliwione - w zasadniczej czeSci - zadanie z pkt 1. pozwu Sad, na
podstawie art. 9 ust. 2 rozporzadzenia, zakazal Zaktadom M S.A. w L naruszania praw M z
siedziba w M do stownego wspolnotowego znaku towarowego C zarejestrowanego przez Urzad
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod nr 993 oraz do graficznego wspo6lnotowego
znaku towarowego zarejestrowanego pod nr (...), przez uzywanie w obrocie gospodarczym

oznaczenia C dla karmy dla pséw, to jest:

a. wytwarzania, wprowadzania do obrotu, oferowania, reklamowania oraz sktadowania w
celu oferowania i wprowadzania do obrotu karmy dla pséw w opakowaniach z oznaczeniem

C,

b. uzywania oznaczenia C w odniesieniu do karmy dla pséw w dokumentach handlowych, w
tym na stronach internetowych eksploatowanych lub bedacych pod kontrolg pozwanej, w

szczeg6lnosci na stronach: www.z.pl, www.d-n.pl i www.C.pl oraz w nazwie domeny

internetowej C.pl.

Sad oddalit powddztwo w czesci w jakiej odnosito sie ono do importowania i eksportowania
karmy dla pséw w opakowaniach z oznaczeniem C oraz innego rodzaju dziatan (sformutowania
,m.in.” i ,w szczeg6lnosci”), co do ktérych powdd nie udowodnit naruszenia ani istnienia grozby

naruszenia w przyszto$ci przez pozwang jego praw wytgcznych.

Na podstawie art. 286 p.w.p. Sad nakazat pozwanej usuniecie skutkéw naruszen praw do

wspolnotowych znakéw towarowych nr (...) oraz (...), przez:

14


http://www.zmlukow.pl/
http://www.dolina-noteci.pl/
http://www.chapss.pl/
http://www.chapss.pl/

a. usuniecie z opakowan wprowadzanej przez pozwang do obrotu karmy dla pséw oznaczenia
C umieszczonego na etykietach o wygladzie:
i
b. usuniecie oznaczen C oraz wszelkich informacji dotyczacych karmy dla pséw marki C ze

stron internetowych eksploatowanych lub bedacych pod kontrola pozwanej, w

szczegOlnosci ze stron: www.z.pl, www.d-n.pl i www.C.pl,

c. zniszczenie, stanowigcych wlasnos¢ pozwanej, wszelkich materiatow informacyjnych i
reklamowych, w tym ulotek, katalogéw i artykutéw promocyjnych, dotyczacych karmy dla

psOw z oznaczeniem C,

d. zniszczenie etykiet produktéw, stanowigcych wtasno$¢ pozwanej, zawierajacych oznaczenie
C, jesli mozliwe jest zdjecie etykiety z opakowania, w szczegdlno$ci w odniesieniu do

produktéw sprzedawanych w puszkach,

e. zniszczenie, stanowigcych wtasno$¢ pozwanej, opakowan produktéw z oznaczeniem C, jesli
nie jest mozliwe zdjecie z nich etykiety, w szczeg6lnosci w odniesieniu do produktéw

sprzedawanych w postaci batonéw miesnych,

f.  wycofanie z obrotu, stanowigcej wtasno$¢ pozwanej, karmy dla pséw w opakowaniach z

oznaczeniem C,

g. wycofanie z obrotu, stanowigcych wlasno$¢ pozwanej, materiatbw handlowych i

reklamowych z oznaczeniem C, odnoszacych sie do karmy dla psow.

Zadanie z pkt 4. pozwu zostato oddalone w takim zakresie w jakim (ppkt c.-h.) odnosito sie do

towardw i materialéw nie stanowigcych wlasnosci pozwane;j.

Czesciowo tylko uwzgledniajgc zadanie z pkt 4. - na podstawie art. 287 ust. 2 w zw. z art.
296 ust. 1a p.w.p. - Sad nakazal pozwanej podanie do publicznej wiadomosci, na jej koszt, w
terminie 14 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku, na stronach internetowych pod adresami:

www.z.pl, www.d-n.pl i www.p.pl, w obramowaniu, o powierzchni co najmniej 15% strony,

widocznej bezposrednio po otwarciu strony, informacji o tresci: ,Wyrokiem wydanym 31
stycznia 2013 r. Sad Okregowy w Warszawie zakazat Zaktadom M S.A. w L. naruszania praw M z
siedzibg w M do wspoélnotowych znakéw towarowych C (CTM-...,, CTM-...), przez uzywanie w
obrocie gospodarczym oznaczenia C na opakowaniach, w dokumentach handlowych i na
stronach internetowych w odniesieniu do karmy dla pséw. Sad nakazat takze Zaktadom M S.A. w

L. usuniecie skutkow dokonanych naruszen.” i utrzymywanie tej informacji przez okres 30 dni.

W ocenie Sadu, publikacja informacji o orzeczeniu na stronach internetowych pozwanej

pozwoli na poinformowanie tych oséb, ktére mogly byé wprowadzone w biad co do
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pochodzenia karmy dla pséw C. Sad nie znalazt podstaw do uwzglednienia Zgdania publikacji

orzeczenia na tamach Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej.

Zadania z pkt 2 i z pkt 3 pozwu (w czeéci w jakiej odnosito sie do usuniecia

skutkéw czynu nieuczciwej konkurencji) podlegato oddaleniu w catosci.

Ustawa z dnia 16 IV 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i
zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalno$ci gospodarczej - w interesie publicznym,
przedsiebiorstw oraz Klientéw (art. 1) i nie moze by¢ traktowana jako instrument stuzacy
wyeliminowaniu konkurencji w ogdle, w celu zachowania dominujacej pozycji. (tak Sad
Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) Zgodnie z
przepisem art. 3, czynami nieuczciwej konkurencji sg dziatania sprzeczne z prawem lub dobrymi
obyczajami, jezeli zagrazaja lub naruszajg interes innego przedsiebiorcy lub klienta. (ust. 1) Ich
przyktadowe wyliczenie znajduje sie w ust. 2. Uznanie dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji
warunkowane jest zatem kumulatywnym spelnieniem nastepujgcych przestanek :

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

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

Jak stusznie stwierdzit Sad Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 22 XI 2000 r. (I
ACa 688/00, OSA 2001/5/28), nie kazde zachowanie naruszajgce dobre obyczaje moze by¢
uznane za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1. Dyspozycja tego przepisu
objete sa bowiem tylko te czyny sprzeczne z dobrymi obyczajami, ktére zagrazaja lub naruszajg
interes przedsiebiorcy, co ma miejsce wowczas, gdy dziatania (zaniechanie) konkurenta
powodujg pogorszenie lub brak spodziewanej poprawy mozliwosci nabycia lub zbytu
oferowanych débr i ustug. (tak tez Beata Gadek Generalna klauzula odpowiedzialnosci za czyn
nieuczciwej konkurencji (art.3 u.z.n.k.), Uniwersytet Jagiellonski, Zeszyt 85, Kantor Wydawniczy

Zakamycze 2003 r.s.156-161)

Konkurencyjne sg wytacznie dziatania zewnetrzne, adresowane do innych uczestnikow
wymiany rynkowej, majgce na celu zdobycie klientéw dla oferowanych przez nich towaréw
przez zwiekszenie wlasnej efektywnosci gospodarczej badZz ostabienie cudzej. Naruszenie lub
zagrozenie intereséw gospodarczych innych uczestnikdbw rynku musi mie¢ charakter bez-
posredni i realny. Muszg one by¢ zdolne wywiera¢ wplyw na innych przedsiebiorcéw-

konkurentéw (albo na konsumentéw) i niekorzystnie oddziatywaé na ich sytuacje.

O naruszeniu interesu innego przedsiebiorcy mozna moéwi¢ wtedy, gdy na skutek
dziatania konkurencyjnego nastapi pogorszenie lub nie nastgpi oczekiwana poprawa mozliwosci
nabywania lub zbywania débr badzZ ustug. Decyduje o tym sposodb, w jaki dziatanie konkurenta

jest odbierane przez potencjalnych adresatéw. Zwazywszy, ze prawa przedsiebiorcy
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uczestniczacego w obrocie majg charakter wzgledny, tylko adresatom dziatan nieuczciwie
konkurencyjnych stuzy¢ bedzie roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowigzek
wskazania i udowodnienia istnienia zagrozenia obcigza wystepujacego z zarzutem nieuczciwej
konkurencji. Deliktowy charakter odpowiedzialnosci nieuczciwego konkurenta uzasadnia takze
obciaZzenie powoda obowigzkiem udowodnienia szkody i istnienia zwigzku przyczynowego. (art.

415iart. 361 § 1 wzw. zart. 6 k.c.)

W obecnym stanie prawnym, Sad nie znajduje uzasadnienia dla szerokiej wyktadni
pojecia naruszenia interesu gospodarczego, mogacej uzasadnia¢ stosowanie przepiséw ustawy
do wszystkich samodzielnych podmiotéw prawnych, tylko z tej przyczyny, ze ze wzgledu na
istniejgce powigzania, nieuczciwie konkurencyjne dziatania pozwanego ostatecznie wptywaja
takze na ich sytuacje ekonomiczng (np. producenta, dostawcy, kooperanta, nabywcy, agencji
reklamowej). Takie rozumienie pojecia naruszenia lub zagrozenia interesu innego
przedsiebiorcy mogloby, w istniejagcym ustroju gospodarczym, prowadzi¢ w skrajnych
przypadkach do stwierdzenia, ze wtasciwie kazdy uczestnik gry rynkowej jest w mniejszym lub
wiekszym stopniu dotkniety dziataniem nieuczciwie konkurencyjnym, kazdy zatem mogtby
dochodzi¢ na drodze sadowej roszczen okreslonych w art. 18 u.z.n.k. Stuszne, w przekonaniu

Sadu, jest uznanie, ze roszczenia z art. 18 uzn.k. stuza wylacznie przedsiebiorcom,

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza na polskim rynku, ktérych interesy gospodarcze zostaty

bezposrednio naruszone lub zagrozone, ustawa nie znajduje natomiast zastosowania do

podmiotéw zagranicznych, ktére nie prowadzg w Polsce dziatalnosci, a jedynie sg korporacyjnie
powigzane z polskimi przedsiebiorcami, zachowujgcymi odrebno$¢ prawng i ekonomiczng,

ktérym zbywajg swoje towary lub udzielaja licencji na uzywanie znakéw towarowych.

Istnienie finansowo-organizacyjnych podstaw funkcjonowania tzw. grupy kapitatowej
spotek z ograniczonq odpowiedzialnosciq oraz wykonywania przez spétke dominujqcq uprawnien
w ramach posiadanych udziatéw w spétkach zaleznych nie powoduje powstania zorganizowanego
zespotu praw majqtkowych i niemajqtkowych nalezgcego do spotki dominujqcej. (tak wyrok Sadu
Najwyzszego z 23 X 2003 r. VCK 411/02; por. takze wyroki Sagdéw Apelacyjnych w Poznaniu z
13 XII 2005 r. [ACa 568/05 i w Katowicach z 27 I1 2009 r. VACa 308/08)

Pow6d nie udowodnit w tym postepowaniu, ze dziatania pozwanych w sposéb bez-
posredni naruszaja jego interesy gospodarcze. Z przedstawionych dokumentéw wynika, ze M
Inc. dziata w Polsce przez spétke cérke M spoétke z 0.0. w K, ktdéra bezspornie jest samodzielnym
podmiotem gospodarczym. Powdd nie uczestniczy bezposrednio w obrocie gospodarczym na
terytorium Polski, a jego interesy gospodarcze mogg by¢ ewentualnie tylko posrednio naruszane
przez pozwanych, co nie uzasadnia udzielenia mu ochrony na podstawie ustawy o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji. W okolicznoS$ciach faktycznych sprawy, stosunek konkurencji, ktory
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moglby by¢ poddawany ocenie z punktu widzenia zgodno$ci z zasadami uczciwosci kupieckiej
istnieje wylgcznie pomiedzy pozwang a spétka M Inc. nie moze skutecznie zada¢ uwzglednienia
powddztwa na podstawie art. 18 u.z.n.k. Ochrone jego praw wytacznych zapewniajg przepisy

rozporzadzenia w sprawie wzoréw wspdlnotowych i prawa wtasnosci przemystowe;j.

Wobec czeSciowego tylko uwzglednienia roszczen, koszty postepowania zostaty
pomiedzy stronami wzajemnie zniesione, stosownie do art. 100 zdanie pierwsze k.p.c. W
rozliczeniu uwzglednione zostaty, poniesione przez powoda, koszty thumaczen, optat sagdowych
od pozwu i wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Pozostate koszty zwigzane z wykonaniem
postanowienia wydanego w sprawie sygn. akt XXIIGWo 56/12 beda mogty by¢ rozliczone po ich

ustaleniu przez komornika.

Sad ustalil optate ostateczng na kwote 5.000 zi, nakazujac pobranie od pozwanej na
rzecz Skarbu Panistwa pozostatej kwoty 3.000 zt. (art. 15 ust. 3 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28
VII 2005 r. 0 kosztach sgdowych w sprawach cywilnych)

18



