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WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 28 pazdziernika 2011r.

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

Przewodniczgcy SSO Beata Piwowarska

Protokolant starszy sekretarz sgdowy Dorota Zagdrska
po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 24 pazdziernika 2011 r. w Warszawie
sprawy z powddztwa B GmbH z siedzibg w Arnsberg (Niemcy)

przeciwko B spdtce jawnej w Chorzowie
- 0 ochrone praw z rejestracji wspdlnotowych znakdw towarowych i zakazanie czyndw

nieuczciwej konkurenc;ji

1. zakazuje B spodtce jawnej w Chorzowie naruszania praw B GmbH z siedzibg w
Arnsberg z rejestracji wspdlnotowych znakéw towarowych — stownych BASTRA ( nr

9928, 4857249 i 9289067) oraz stowno-graficznego wspdlnotowego znaku

ZEERN
BASTRA
towarowego N nr 9289406, to jest:

a. uzywania w obrocie handlowym oznaczeri zawierajgcych czton stowny BASTRA, w

tym takich jak : BASTRA, WEINDICH BASTRA, BASTRA WEINDICH, dla oznaczania

pochodzenia towardw, takich jak: migso (sejfy -) metalowe, szafy w zakresie
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dystrybucji artykutéw spozywczych, elektryczne i |/ lub elektroniczne maszyny
czyszczace, zmywarki do naczyn, elektryczne i |/ lub elektroniczne sterowniki,
oprogramowanie, urzadzenia do gotowania, kuchenki, urzgdzenia chtodnicze,
instalacje chtodnicze, urzadzenia do suszenia, instalacje do osuszania, urzadzenia do
wedzenia, instalacje do wedzenia, urzadzenia do smazenia, przyrzady do smazenia,
kotty, urzadzenia do gotowania szynki, komory do gotowania, komory do smazenia,
instalacje klimatyzacyjne do wedzenia i dojrzewania, instalacje do dojrzewania po
zbiorze, dystrybutory, dezynfektanty, aparatura do dezynfekgji, instalacje do
dezynfekcji, umywalki, zbiornik zlewozmywaka, zlewozmywaki, stoty przeznaczone
do zmywania naczyn, armatury wodociggowe, ruchome urzadzenia do transportu
potraw, wdzki do kuchni duzej gastronomii, wdzki regatowe, wdzki na tace, wozki
magazynowe, wozki do rozdzielania i sprzatania tac, wozki do zawieszania wedlin,
wozki do wedzenia, blaty, szafy, akcesoria rzeZnicze, wieszaki do miesa i kietbasy,
akcesoria do chtodni, zwtaszcza regaty, czesci regatdw, stojaki regatowe, potki, ruszty
regatowe, szyny do zawieszania regatdw, potki scienne, wieszaki na mieso i kietbasy,
formy do pasztetu, blaty wystawowe, pojemniki, miski, chochle, niecki, a takze ustug
handlu detalicznego i / lub hurtowego towardw, takich jak: szafy, maszyny
czyszczace, zmywarki, urzadzenia sterujgce, oprogramowanie komputerowe,
urzadzenia do gotowania, kuchenki, urzadzenia do chtodzenia, urzadzenia
chtodnicze, urzadzenia do suszenia, instalacje do osuszania, urzadzenia do wedzenia,
instalacje do wedzenia, urzadzenia do smazenia, instalacje do smazenia, komory do
gotowania, komory do gotowania szynki, komory do smazenia, instalacje
klimatyzacyjne do wedzenia i dojrzewania, instalacje do dojrzewania po zbiorze,
aparatura do dezynfekcji, instalacje do dezynfekcji, umywalki, zbiornik
zlewozmywaka, zlewozmywaki, stoty przeznaczone do zmywania naczyn, armatury,
wodociggowe, ruchome urzadzenia do transportu potraw, wdzki do kuchni duzej
gastronomii, wozki regatowe, wozki na tace, wodzki magazynowe, wodzki do
rozdzielania i sprzatania tac, wézki do zawieszania wedlin, wézki do wedzenia, meble,
stojaki, potki, stoty, pniaki do rabania miesa, meble kuchenne, blaty stotowe, szafy,
osprzet rzezniczy, zawieszki na mieso i kietbase, osprzet chtodniczy, mianowicie
regaty, stojaki, potki, kraty, szyny do wieszania, poétki scienne, potki scienne, formy do
pasztetu, blaty wystawowe, pojemniki, miski, chochle, niecki, naprawy urzadzen do

gotowania, instalacji do gotowania, urzadzen do chtodzenia, instalacji do chtodzenia,
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urzadzenn do suszenia, instalacji do suszenia, urzadzen do wedzenia, instalacji do
wedzenia, urzadzen do pieczenia, instalacji do pieczenia, kottéw do gotowania,
szynkowardw, komdr do gotowania, komdr do pieczenia, klimatyzowanych instalacji
do dojrzewania i wedzenia, instalacji do pdZniejszego dojrzewania, maszyn do
czyszczenia, konserwacji, montazu takich i podobnych urzadzen, opracowywania
projektédw technicznych, projektowania konstrukgji, ustug inzynieryjnych, doradztwa
w zakresie higieny, a w szczegdlnosci : umieszczania tych oznaczen w czasopismach
branzy przemystowo-gastronomiczno-spozywczej, w umowach z kontrahentami, w
materiatach handlowych, w tym wizytédwkach, fakturach, papierze firmowym,
cennikach, katalogach, w materiatach reklamowych, broszurach, na samochodach
firmowych, flagach i budynkach, w sklepie internetowym Gastrosilesia, na stronach
internetowych pozwanej lub w ich kodzie Zrédtowym (jako tzw. stowa klucze), w tym

pod adresem www.w.pl;

uzywania domen internetowych www.b.pl i www.b.com.pl, w tym, w celu
przekierowywania uzytkownikdéw Internetu na inne strony, odnoszace sie do
towardw i ustug wymienionych w punkcie a;

uzywania stowa BASTRA w firmie pozwanej spoétki i w nazwie prowadzonego przez

nig przedsiebiorstwa;
. W pozostatej czesci powddztwo oddala;

. opfate ostateczng ustala na kwote 5.000 (piec tysiecy) ztotych i uznaje za pobrang od

powddki do kwoty 1.000 (tysigc) ztotych;

. nakazuje pobranie od pozwanej na rzecz Skarbu Panstwa - Sadu Okregowego w
Warszawie kwote 4.000 (cztery tysigce) ztotych, tytutem pozostatej czesci optaty

ostatecznej;

. znosi pomiedzy stronami koszty postepowania.


http://www.w.pl/
http://www.bastra.pl/
http://www.bastra.com.pl/
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Uzasadnienie

20 wrzesnia 20u r. spotka z ograniczong odpowiedzialno$cia prawa niemieckiego B

GmbH z siedziba w Arnsberg wniosta o :

1.

zakazanie B spolce jawnej w Chorzowie naruszania jej praw z rejestracji stownych

wspolnotowych znakow towarowych BASTRA ( nr 9928, 4857249 i 9289067) oraz stowno-

TR
BASTRA
graficznego wspolnotowego znaku towarowego N nr 9289406, przez :

zakazanie pozwanej uzywania w kontaktach handlowych i obrocie handlowym oznaczenia
przedsiebiorstwa w postaci zawierajacej znak identyczny lub podobny do jej wspdlnotowych
znakow towarowych, a przede wszystkim zawierajacych czlon stowny BASTRA, w tym
uzywania oznaczen stownych, takich, jak: BASTRA, WEINDICH BASTRA, BASTRA
WEINDICH i oznaczen graficznych zawierajacych rysunek kuli ziemskiej z siatka
kartograficzna i napisami WEINDICH, BASTRA, BASTRA WEINDICH SP.J., WEINDICH
BASTRA Centrum Przemystu Miesnego i Gastronomii, BASTRA WEINDICH Centrum
Przemyslu Miesnego i Gastronomii, dla oznaczania pochodzenia towarow lub uslug
identycznych lub podobnych do towaréw lub ustug objetych prawami wylagcznymi powodki,
w tym dla oznaczania pochodzenia towaréw, takich jak np.: migso (sejfy-) metalowe, szafy w
zakresie dystrybucji artykutow spozywczych, elektryczne i/lub elektroniczne maszyny
czyszczace, zmywarki do naczyn, elektryczne i/lub elektroniczne sterowniki,
oprogramowanie, urzadzenia do gotowania, kuchenki, urzadzenia chtodnicze, instalacje
chtodnicze, urzadzenia do suszenia, instalacje do osuszania, urzadzenia do wedzenia,
instalacje do wedzenia, urzadzenia do smazenia, przyrzady do smazenia, kotly, urzadzenia do
gotowania szynki, komory do gotowania, komory do smazenia, instalacje klimatyzacyjne do
wedzenia i dojrzewania, instalacje do dojrzewania po zbiorze, dystrybutory, dezynfektanty,
aparatura do dezynfekcji, instalacje do dezynfekcji, umywalki, zbiornik zlewozmywaka,
zlewozmywaki, stoly przeznaczone do zmywania naczyn, armatury wodociggowe, ruchome
urzadzenia do transportu potraw, wozki do kuchni duzej gastronomii, wozki regatowe, wozki
na tace, wozki magazynowe, wozki do rozdzielania i sprzatania tac, wozki do zawieszania
wedlin, wézki do wedzenia, blaty, szafy, akcesoria rzeznicze, wieszaki do miesa i kietbasy,
akcesoria do chtodni, zwlaszcza regaly, czesci regalow, stojaki regatowe, potki, ruszty

regatowe, szyny do zawieszania regaldéw, potki scienne, wieszaki na mieso i kietbasy, formy do
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pasztetu, blaty wystawowe, pojemniki, miski, chochle, niecki, a takze ustug handlu
detalicznego i/lub hurtowego towaroéw, takich jak: szafy, maszyny czyszczace, zmywarki,
urzadzenia sterujace, oprogramowanie komputerowe, urzadzenia do gotowania, kuchenki,
urzadzenia do chtodzenia, urzadzenia chtodnicze, urzadzenia do suszenia, instalacje do
osuszania, urzadzenia do wedzenia, instalacje do wedzenia, urzadzenia do smazenia,
instalacje do smazenia, komory do gotowania, komory do gotowania szynki, komory do
smazenia, instalacje klimatyzacyjne do wedzenia i dojrzewania, instalacje do dojrzewania po
zbiorze, aparatura do dezynfekcji, instalacje do dezynfekcji, umywalki, zbiornik
zlewozmywaka, zlewozmywaki, stoly przeznaczone do zmywania naczyn, armatury
wodociggowe, ruchome urzadzenia do transportu potraw, wdzki do kuchni duzej
gastronomii, wdzki regalowe, wozki na tace, wozki magazynowe, wdzki do rozdzielania i
sprzatania tac, wozki do zawieszania wedlin, wozki do wedzenia, meble, stojaki, pétki, stoty,
pniaki do rabania miesa, meble kuchenne, blaty stotlowe, szafy, osprzet rzezniczy, zawieszki
na mieso i kietbase, osprzet chtodniczy, mianowicie regaly, stojaki, potki, kraty, szyny do
wieszania, potki $cienne, formy do pasztetu, blaty wystawowe, pojemniki, miski, chochle,
niecki, naprawy urzadzen do gotowania, instalacji do gotowania, urzadzen do chlodzenia,
instalacji do chlodzenia, urzadzen do suszenia, instalacji do suszenia, urzadzen do wedzenia,
instalacji do wedzenia, urzadzen do pieczenia, instalacji do pieczenia, kottéw do gotowania,
szynkowarow, komor do gotowania, komoér do pieczenia, klimatyzowanych instalacji do
dojrzewania i wedzenia, instalacji do pozniejszego dojrzewania, maszyn do czyszczenia,
konserwacji, montazu takich i podobnych urzadzen, opracowywania projektéw technicznych,
projektowania konstrukgcji, ustug inzynieryjnych, doradztwa w zakresie higieny;

. zakazanie pozwanej uzywania w kontaktach handlowych i obrocie handlowym oznaczen

identycznych lub podobnych do jej wspoélnotowych znakow towarowych, a przede wszystkim

WEINDICH

zawierajacych czlon stowny BASTRA lub znak stowno-graficzny , W tym
zakazanie uzywania slownych oznaczen takich, jak: BASTRA, WEINDICH BASTRA,
BASTRA WEINDICH i oznaczen graficznych zawierajacych rysunek kuli ziemskiej z siatka
kartograficzng i napisami WEINDICH, BASTRA, BASTRA WEINDICH SP.]J., WEINDICH
BASTRA Centrum Przemystu Miesnego i Gastronomii, BASTRA WEINDICH Centrum
Przemyslu Miesnego i Gastronomii, dla oznaczania pochodzenia towarow i uslug
identycznych lub podobnych do towaréw i ustug objetych prawami wylacznymi powodki, w
tym dla oznaczania pochodzenia towarow, takich jak: migso (sejfy -) metalowe, szafy w
zakresie dystrybucji artykutow spozywczych, elektryczne i/lub elektroniczne maszyny

czyszczace, zmywarki do naczyn, elektryczne i/lub elektroniczne sterowniki,

5



oprogramowanie, urzadzenia do gotowania, kuchenki, urzadzenia chlodnicze, instalacje
chtodnicze, urzadzenia do suszenia, instalacje do osuszania, urzadzenia do wedzenia,
instalacje do wedzenia, urzadzenia do smazenia, przyrzady do smazenia, kotty, urzadzenia do
gotowania szynki, komory do gotowania, komory do smazenia, instalacje klimatyzacyjne do
wedzenia i dojrzewania, instalacje do dojrzewania po zbiorze, dystrybutory, dezynfektanty,
aparatura do dezynfekcji, instalacje do dezynfekcji, umywalki, zbiornik zlewozmywaka,
zlewozmywaki, stoly przeznaczone do zmywania naczyn, armatury wodociggowe, ruchome
urzadzenia do transportu potraw, wozki do kuchni duzej gastronomii, wozki regatlowe, wozki
na tace, wozki magazynowe, wozki do rozdzielania i sprzatania tac, wozki do zawieszania
wedlin, wdzki do wedzenia, blaty, szafy, akcesoria rzeznicze, wieszaki do miesa i kietbasy,
akcesoria do chtodni, zwlaszcza regaly, czesci regatow, stojaki regatowe, potki, ruszty
regatowe, szyny do zawieszania regaléw, poiki scienne, wieszaki na mieso i kietbasy, formy do
pasztetu, blaty wystawowe, pojemniki, miski, chochle, niecki, a takze ustug handlu
detalicznego i/lub hurtowego towarow, takich jak: szafy, maszyny czyszczace, zmywarki,
urzadzenia sterujace, oprogramowanie komputerowe, urzadzenia do gotowania, kuchenki,
urzadzenia do chtodzenia, urzadzenia chlodnicze, urzadzenia do suszenia, instalacje do
osuszania, urzadzenia do wedzenia, instalacje do wedzenia, urzadzenia do smazenia,
instalacje do smazenia, komory do gotowania, komory do gotowania szynki, komory do
gotowania, komory do smazenia, instalacje klimatyzacyjne do wedzenia i dojrzewania,
instalacje do dojrzewania po zbiorze, aparatura do dezynfekcji, instalacje do dezynfekgji,
umywalki, umywalki, zbiornik zlewozmywaka, zlewozmywaki, stoly przeznaczone do
zmywania naczyn, armatury, wodociggowe, ruchome urzadzenia do transportu potraw, wozki
do kuchni duzej gastronomii, wozki regatowe, wozki na tace, wozki magazynowe, wozki do
rozdzielania i sprzatania tac, wézki do zawieszania wedlin, wdézki do wedzenia, meble,
stojaki, poiki, stoly, pniaki do ragbania miesa, meble kuchenne, blaty stotlowe, szafy, osprzet
rzezniczy, zawieszki na mieso i kietbase, osprzet chtodniczy, mianowicie regaly, regaly,
stojaki, potki, kraty, szyny do wieszania, potki scienne, potki scienne, formy do pasztetu, blaty
wystawowe, pojemniki, miski, chochle, niecki, naprawy urzadzen do gotowania, instalacji do
gotowania, urzadzen do chlodzenia, instalacji do chtodzenia, urzadzen do suszenia, instalacji
do suszenia, urzadzen do wedzenia, instalacji do wedzenia, urzadzen do pieczenia, instalacji
do pieczenia, kotléw do gotowania, szynkowaréw, komér do gotowania, komor do pieczenia,
klimatyzowanych instalacji do dojrzewania i wedzenia, instalacji do pozniejszego
dojrzewania, maszyn do czyszczenia, konserwacji, montazu takich i podobnych urzadzen,
opracowywania projektéow technicznych, projektowania konstrukceji, uslug inzynieryjnych,
doradztwa w zakresie higieny, w szczegdlnosci w przez zakazanie umieszczania tych lub

podobnych oznaczen w czasopismach branzy przemyslowo-gastronomiczne-spozywczej, w
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umowach z kontrahenta-mi, na wszelkich materialach handlowych, w tym wizytédwkach,
fakturach, papierze firmowym, cennikach, katalogach, na materiatach reklamowych,
broszurach, samochodach firmowych, flagach i budynkach, w sklepie internetowym
Gastrosilesia, w jakimkolwiek miejscu stron internetowych lub w kodzie zZréodtowym jej stron
internetowych (jako tzw. stowa klucza, ang. keyword), w tym pod adresem www.w.pl, jak
rowniez na wszelkich innych przedmiotach i materiatach wykorzystywanych przez pozwana,
wzglednie za jej zgoda, w obrocie handlowym;

. zakazanie uzywania domeny internetowej www.b.pl i www.b.com.pl. w tym réwniez przez

przekierowywanie uzytkownikow internetowych na inne strony internetowe;

. nakazanie pozwanej trwatego usuniecia czlonu stownego BASTRA z kodu zrédlowego jej
stron internetowych (przede wszystkim jako tzw. stowa klucza, ang. keyword);

. nakazanie zmiany firmy pozwanej B sp.j. i rezygnacji z uzywania cztonu stownego B;

. nakazanie pozwanej zaniechania dokonywania czynow nieuczciwej konkurendji, tj.:

. uzywania w kontaktach handlowych i w obrocie handlowym czlonu stownego BASTRA dla
oznaczania jej firmy i przedsiebiorstwa, nakazanie pozwanej zmiany firmy spotki,

. prowadzenia reklamy sprzecznej z dobrymi obyczajami, m.in. przez zaniechanie w prasie
branzowej przemystowo-gastronomiczno-spozywczej wypowiedzi takich, jak:

»(...) Moze to zabrzmi egoistycznie, ale za kilka lat nikt juz nie bedzie pamietat w Polsce o
firmie B, a firma W nadal bedzie sie kojarzyla z tym, co najlepsze (...)",

»(...) Konsolidacja rynku, wspotodpowiedzialno$¢ i wzmocnienie dziatan wlasnym nazwiskiem
moze by¢ jedyna szansa na odnalezienie spojnej strategii calej branzy miesnej w dobie
niebezpieczenstw ze strony zachodnich koncernéw, dla ktérych nasze wartosci i
kultywowane przez kolejne pokolenia tradycje wedliniarskie, sa jedynie przeszkoda w
masowe]j produkcji wedlin o jakosci przemystowej. (...) Dzi$ z pelng swiadomoscig twierdze,
ze takze nasza firma -W - jest marka sama w sobie (...)",

. prowadzenia reklamy wprowadzajacej w blad, wykorzystujacej oznaczenia stowne, takie jak :
BASTRA, WEINDICH BASTRA, BASTRA WEINDICH i oznaczenia graficzne zawierajace
rysunek kuli ziemskiej z siatkg kartograficzng i napisami WEINDICH, BASTRA, BASTRA
WEINDICH SP.J., WEINDICH BASTRA Centrum Przemystu Miesnego i Gastronomii,
BASTRA WEINDICH Centrum Przemyslu Miesnego i Gastronomii, dla oznaczenia
pochodzenia towaréw lub ustug identycznych lub podobnych do towaréw lub ustug objetych
prawami wylacznymi powddki, w tym takich jak : urzadzenia ze stali szlachetnej i aluminium
dla przemystu miesnego, urzadzenia myjace, zmywarki, myjki, umywalki, suszarki,
urzadzenia i przyrzady do gotowania, chtodzenia, suszenia, urzadzenia wedzarnicze, komory
parzelnicze i do pieczenia, urzadzenia dojrzewalniczo-wedzarnicze, fermentacyjne, wozki do

transportu dan, do duzych kuchni, regatowe, magazynowe, paletowe, z podwieszeniem na
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http://www.weindich.pl/
http://www.bastra.pl/
http://www.bastra.com.pl/

wedliny, meble metalowe, szafy, regaly, systemy regatowe, regalowe systemy chtodnicze, stoty
robocze, urzadzenia stotowe, stojaki na noze, wyposazenie rzezni i chtodni, a takze ustug w
handlu detalicznym i hurtowym oraz napraw m. in. urzadzen do gotowania, sprzetu
chlodniczego, chlodziarek, suszarek, komdr i sprzetu wedzarniczego, patelni, komor
warzelnych, smazalnych, piekarniczych, szynkowaréw, maszyn czyszczacych, ustug
planowania i projektu, konstrukgji i inzynierii, dozoru i montazu, wsparcia w dziedzinie
higieny;

. uzywania domen internetowych www.b.pl oraz www.b.com.pl, w tym réwniez przez

przekierowywanie uzytkownikdw internetowych na inne strony internetowe;

. trwalego usuniecia cztonu stownego BASTRA z kodu zrodlowego jej stron internetowych
(przede wszystkim jako tzw. stowa klucza, ang. keyword);

. zaniechania rozpowszechniania nieprawdziwych lub wprowadzajacych w btad wiadomosci o
swoim przedsiebiorstwie przez usuniecie ze strony internetowej http://w.pl/index.php /lang-

pl/centrum-wiadomosci/historia.html (historia przedsiebiorstwa) informagji takich, jak:

,21997 1. - otwarcie Kulinaria S.A. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, wlasciciele B
uruchamiajg Kulinaria S.A. Firma oferuje kompozycje przyprawcie oparte o Polska tradycje.",
,21998 1. - pierwsze targi zagraniczne. Juz nie tylko Polska, teraz caly swiat widzi nasze
charakterystyczne logo. IFFA - pierwsze targi w Niemczech",

. zaniechania oznaczania w kontaktach handlowych i w obrocie handlowym pochodzenia
oferowanych i sprzedawanych przez nig towardw i uslug oznaczeniami takimi, jak: BASTRA,
WEINDICH BASTRA, BASTRAWEINDICH i oznaczeniami graficznymi zawierajacymi
rysunek kuli ziemskiej z siatkg kartograficzng i napisami WEINDICH, BASTRA, BASTRA
WEINDICH SP.]J., WEINDICH BASTRA Centrum Przemystlu Miesnego i Gastronomii,
BASTRA WEINDICH Centrum Przemystu Miesnego i Gastronomii, dla oznaczania
pochodzenia towaréw lub ustug identycznych lub podobnych do towaréw lub ustug objetych
prawami wylacznymi powoda, w tym dla oznaczania pochodzenia towaréw i ustug takich, jak
: urzadzenia ze stali szlachetnej i aluminium dla przemystu miesnego, urzadzenia myjace,
zmywarki, myjki, umywalki, suszarki, urzadzenia i przyrzady do gotowania, chlodzenia,
suszenia, urzadzenia wedzarnicze, komory parzelnicze i do pieczenia, urzadzenia
dojrzewalniczo-wedzarnicze, fermentacyjne, wozki do transportu dan, do duzych kuchni,
regalowe, magazynowe, paletowe, z podwieszeniem na wedliny, meble metalowe, szafy,
regaly, systemy regatowe, regatowe systemy chtodnicze, stoly robocze, urzadzenia stotowe,
stojaki na noze, wyposazenie rzezni i chlodni, a takze ustug w handlu detalicznym i
hurtowym oraz napraw m. in. urzadzen do gotowania, sprzetu chtodniczego, chtodziarek,
suszarek, komor i sprzetu wedzarniczego, patelni, komor warzelnych, smazalnych,

piekarniczych, szynkowaréw, maszyn czyszczacych, ustug planowania i projektu, konstrukeji
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i inzynierii, dozoru i montazu, wsparcia w dziedzinie higieny;

3. nakazanie pozwanej zlozenia, w czasie wskazanym przez sad, w miesiecznikach branzowych
Rzeznik Polski oraz Ogdlnopolski Informator Masarski, oswiadczenia szerokos$¢ 12 cm,
wysoko$¢ 16 cm, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 wiersza, o tresci : B sp.
j. przeprasza niniejszym B GmbH, wiascicielke wspdlnotowych znakéw towarowych stownych

BASTRA (CTM-9928, CTM-4857249, CTM-9289067) oraz wspdlnotowego znaku towarowego

stowno-graficznego N (CTM-9289406) za naruszanie praw B GmbH wynikajgcych z

rejestracji w/w wspdlnotowych znakéw towarowych oraz za czyny nieuczciwej konkurencji. B
sp. j. oswiadcza, iz B GmbH nie jest z nig w zaden sposdb powiqzana, ani prawnie, ani
gospodarczo, a sprzedawane przez B sp. j. towary oraz swiadczone ustugi nie pochodzq od B
GmbH, ktéra ma wylqczne prawo - w zakresie specjalizacji - do oznaczania sprzedawanych
przez niq towaréw oraz swiadczonych przez niq ustug wspélnotowymi znakami towarowymi
BASTRA. B sp. j. przeprasza B GmbH za swoje czyny nieuczciwej konkurencji, co mogto
wprowadzic¢ klientéw w biqd i przez to wplynqc na ich decyzje co do nabywania towaréw oraz
ustug.;

4. zasadzenie kosztow procesu i kosztéw postepowania zabezpieczajacego.

W motywach powodka powotala sie na stuzace jej prawa do stownych wspolnotowych

znakéw towarowych BASTRA (nr 9928, 4857249, 9289067) i stowno-graficznego wspolnotowego

R
BASTRA
znaku towarowego N (nr 9289406), zarejestrowanych dla towaréw i ustlug w

przemys$le miesnym, a takze prawo ochronne na krajowy stlowno-graficzny znak towarowy
BASTRA, ktdre wygasto 23 II 2005 r. Znaki BASTRA zbudowane s3 z pierwszych zgltosek nazwisk
zatozycieli spotki - B i S. Spotka, zatozona ok. 65 lat temu produkuje, sprzedaje i serwisuje
urzadzenia dla branzy przemyslowo-gastronomiczno-spozywczej. Znak stowny BASTRA
uzywany byl przez nig od poczatku dzialalnosci. Na dlugo przed rejestracja stowno-graficznego
wspolnotowego znaku towarowego, powodka uzywala tez znaku graficznego, w nieco odmiennej

formie, dla oznaczania sprzedawanych towarow i swiadczonych ustug.

Od potowy lat go-tych XX wieku strony wspodlpracowaly ze soba, na podstawie
porozumienia licencyjnego, w zakresie dystrybucji produktéw BASTRA na terytorium Polski.
Powodka upowaznita W do korzystania z jej znakow towarowych i prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej pod firma B, a nastepnie, jako ,B" sp.j. Wi S-ka i o B sp.j. Zastrzezenia powddki do

sposobu uzywania przez pozwang jej znakow towarowych doprowadzily do wypowiedzenia
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umowy licencyjnej ze skutkiem na 31 III 2011 r. Powddka odmoéwita takze pozwanej prawa do
uzywania oznaczenia BASTRA w firmie (nazwie) spotki. Strony nie doszly do porozumienia co

warunkéw zakonczenia wspotpracy.

Bezprawnie uzywajac w obrocie handlowym znakéw towarowych BASTRA, dla
oznaczania sprzedawanych towaréw i $wiadczonych ustug, tozsamych z tymi dla ktérych
chronione s3 znaki powodki, pozwana narusza jej prawa wylaczne. Oznaczenia BASTRA
WEINDICH i WEINDICH BASTRA s3 konfuzyjnie podobne do znakéw BASTRA, zawarty w
nich element stowny BASTRA wskazuje na istnienie pomiedzy stronami zwigzkéow
organizacyjnych, prawnych lub personalnych. Pozwana zajmuje sie sprzedaza towaréw, a przede
wszystkim  $wiadczeniem uslug w zasadzie identycznych (wzglednie podobnych,
komplementarnych) z towarami i ustugami oferowanymi przez powddke, przeznaczonych dla tej
samej lub podobnej grupy odbiorcow z branzy przemystowo-gastronomiczno-spozywczej.
Pozwana dopuszcza sie takze czyndéw nieuczciwej konkurencji, stypizowanych w art. 3 ust. 1, art.

5, art. 14 ust. 1, a takze w art. 16 ust.1 u.z.n.k.

Na poparcie swych twierdzen powddka zaoferowala dowody z zeznan s$wiadkdw,

dokumentéw, wydrukdw ze stron internetowych, fotografii i przestuchania stron. (k.2-468)

B sp.j. w Chorzowie zazadala oddalenia powddztwa i zwrotu kosztow procesu.
Przyznala prawa wylaczne powddki oraz fakt wspolpracy stron - pozwana byta wylacznym
dystrybutorem produktéw B GmbH w Polsce, zaprzeczajac jednak zawarcie przez nie umowy
licencyjnej i jej rozwiagzanie, skutkujace utrata przez pozwana uprawnienia do uzywania
oznaczenia BASTRA, ktore zostalo jej udzielone bezterminowo. Nie zgodzila sie ze stawianymi
jej przez powddke zarzutami. W jej przekonaniu, pozbawienie pozwanej mozliwosci uzywania
tego oznaczenia w firmie spotki i w nazwie prowadzonego przez nig przedsiebiorstwa, jest dla
niej krzywdzace i nadmiernie j3 obciaza, stanowi ono bowiem czes¢ jej tozsamosci. Dziatania
powodki maja na celu wylacznie uniemozliwienie normalnego funkcjonowania jej
przedsiebiorstwa, sg przez to sprzeczne z dobrymi obyczajami handlowymi i antykonkurencyjne.
Stanowia ponadto naduzycie prawa do znaku towarowego BASTRA. B sp.j. podjela dziatania
zmierzajace do rebrandingu, zmiany oznaczen na WEINDICH, utrwalenie sie tego znaku w
$wiadomosci klientéow wymaga jednak czasu. Pozwana zaprzestala uzywania spornych nazw
domen internetowych, w tym takze przekierowywania uzytkownikdéw Internetu na strone pod

adresem www.w.pl. B sp.j. sprzeciwila sie natomiast zadaniu zakazania jej uzywania znaku
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towarowego , ktory — w jej ocenie - nie narusza praw wylacznych B GmbH. Na
poparcie zarzutéw zaoferowala dowody z zeznan $wiadkoéw, dokumentow, wydrukéw ze stron

internetowych, fotografii i przestuchania stron. (k.474-752)

Sad ustalil, ze :

Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscig prawa niemieckiego B GmbH z siedzibg w
Arnsberg zostala zalozona w 1947 r. przez B i S. Produkuje, sprzedaje i serwisuje szeroka game
urzadzen przeznaczonych dla branzy przemystowo-gastronomiczno-spozywczej, w tym m.in.
uniwersalne urzadzenia do gotowania i wedzenia, urzadzenia dojrzewalniczo-wedzarnicze,
fermentacyjne, komory parzelnicze, smazelnicze i do pieczenia, urzadzenia chtodnicze,
generatory wedzarnicze, katalizatory dla urzadzen wedzarniczych, kotly i systemy kottowe,
wyposazenie zakladow i sklepow zwiazane z produkcja i przechowywaniem zywnosci,
wyposazenie dla gastronomii, urzadzenia dla higieny i utrzymania czystosci. (bezsporne - tak

tez wypis z rejestru Amtsgericht Arnsberg k.86-93, katalogi k.124-201)

Powddce stuza, z rejestracji w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante,

prawa do stownych wspdlnotowych znakéw towarowych :

- BASTRA (CTM-9928) - zarejestrowany 19 XII 1997 r. z pierwszenstwem od 1 IV 1996 r. dla
towardéw w klasie 11 klasyfikacji nicejskiej, m.in. urzadzenia ze stali szlachetnej i aluminium dla

przemystu miesnego, w tym urzadzenia do gotowania, urzadzenia wedzarnicze, szynkowary,

- BASTRA (CTM-4857249) - zarejestrowany 23 IV 2007 r. z pierwszenstwem od 17 I 2006 r., dla
towaréw w klasach 11, 12 i 20 klasyfikacji nicejskiej : zlewozmywaki kuchenne i do zabudowy,
zlewy, zmywaki, umywalki, miski zlewowe, urzadzenia i instalacje do gotowania, chlodzenia,
suszenia wykonane ze stali szlachetnej i aluminium dla przemystu rzezniczego, zwlaszcza
instalacje do gotowania, wedzenia, urzadzenia do gotowania szynek pomieszczenia do
gotowania i pieczenia, klimatyzacyjne instalacje do dojrzewania, wedzenia i instalacje
dojrzewania poznego, ruchome urzadzenia do transportu potraw, wdzki do potraw duzej
gastronomii, wozki regalowe, wozki na tace, magazynowe, do rozdzielania i sprzatania tac, do
zawieszania wedlin, do wedzenia, meble z metalu, szafki, regaly, systemy regatowe, regatlowe
systemy chlodnicze, stoly robocze, stoly przeznaczone do zmywania naczyn, pojemniki na noze,
pniaki do rabania miesa, akcesoria rzeznicze i do chtodni, zwlaszcza haki do zawieszania miesa i

kietbasy,
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- BASTRA (CTM-9289067) - zarejestrowany 22 XII 2010 1. z pierwszenstwem od 2 VIII 2010 1., dla
towardw i ustug w klasach 6, 7, 9, 11, 12, 20, 21, 35, 37, 42 i 44 klasyfikacji nicejskiej : migso (sejfy-)
metalowe, szafy w zakresie dystrybucji artykutow spozywczych, elektryczne i/lub elektroniczne
maszyny czyszczace, zmywarki do naczyn, elektryczne i/lub elektroniczne sterowniki,
oprogramowanie, urzadzenia do gotowania, kuchenki, urzadzenia chtodnicze, instalacje
chtodnicze, urzadzenia do suszenia, instalacje do osuszania, urzadzenia do wedzenia, instalacje
do wedzenia, urzadzenia do smazenia, przyrzady do smazenia, kotly, urzadzenia do gotowania
szynki, komory do gotowania, komory do smazenia, instalacje klimatyzacyjne do wedzenia i
dojrzewania, instalacje do dojrzewania po zbiorze, dystrybutory, dezynfektanty, aparatura do
dezynfekgcji, instalacje do dezynfekcji, umywalki, zbiornik zlewozmywaka, zlewozmywaki, stoty
przeznaczone do zmywania naczyn, armatury wodociagowe, ruchome urzadzenia do transportu
potraw, wozki do kuchni duzej gastronomii, wozki regatowe, wdzki na tace, wozki magazynowe,
wozki do rozdzielania i sprzatania tac, wozki do zawieszania wedlin, wézki do wedzenia, meble,
polki, stoty, stotki do ubijania miesa, meble kuchenne, blaty, szafy, akcesoria rzeznicze, wieszaki
do miesa i kielbasy, akcesoria do chtodni, zwlaszcza regaly, czesci regatow, stojaki regatowe,
potki, ruszty regatowe, szyny do zawieszania regatow, potki scienne, wieszaki na mieso i kietbasy,
formy do pasztetu, blaty wystawowe, pojemniki, miski, chochle, niecki, ustugi handlu
detalicznego i/lub hurtowego towardw, takich jak: szafy, maszyny czyszczace, zmywarki,
urzadzenia sterujace, oprogramowanie komputerowe, urzadzenia do gotowania, kuchenki,
urzadzenia do chlodzenia, urzadzenia chlodnicze, urzadzenia do suszenia, instalacje do
osuszania, urzadzenia do wedzenia, instalacje do wedzenia, urzadzenia do smazenia, instalacje
do smazenia, komory do gotowania, komory do gotowania szynki, komory do smazenia,
instalacje klimatyzacyjne do wedzenia i dojrzewania, instalacje do dojrzewania po zbiorze,
aparatura do dezynfekcji, instalacje do dezynfekcji, umywalki, zbiornik zlewozmywaka,
zlewozmywaki, stoly przeznaczone do zmywania naczyn, armatury wodociggowe, ruchome
urzadzenia do transportu potraw, wozki do kuchni duzej gastronomii, wozki regatowe, wozki na
tace, wozki magazynowe, wozki do rozdzielania i sprzatania tac, wozki do zawieszania wedlin,
wozki do wedzenia, meble, stojaki, potki, stoly, pniaki do rabania miesa, meble kuchenne, blaty
stotowe, szafy, osprzet rzezniczy, zawieszki na mieso i kietbase, osprzet chtodniczy, mianowicie
regaty, stojaki, potki, kraty, szyny do wieszania, polki scienne, formy do pasztetu, blaty
wystawowe, pojemniki, miski, chochle, niecki, naprawa urzadzen do gotowania, instalacji do
gotowania, urzadzen do chtodzenia, instalacji do chlodzenia, urzadzen do suszenia, instalacji do
suszenia, urzadzen do wedzenia, instalacji do wedzenia, urzadzen do pieczenia, instalacji do
pieczenia, kotléw do gotowania, szynkowaréw, komor do gotowania, komoér do pieczenia,

klimatyzowanych instalacji do dojrzewania i wedzenia, instalacji do pdzniejszego dojrzewania,
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maszyn do czyszczenia, konserwacja, montaz, opracowywanie projektéw technicznych,

projektowanie konstrukgji, ustugi inzynieryjne, doradztwo w zakresie higieny,

TR
BASTRA
a takze prawo do stowno-graficznego wspolnotowego znaku towarowego N (CTM-

9289406) - zarejestrowanego 27 I 2011 r. z pierwszenistwem od 2 VIII 2010 r., dla towaréw i ustug
w klasach 6, 7, 9, 11, 12, 20, 21, 35, 37, 42 i 44 klasyfikacji nicejskiej, w tym dla ustug w handlu
detalicznym i hurtowym oraz napraw m.in. urzadzen do gotowania, sprzetu chtodniczego,
chlodziarek, suszarek, komor i sprzetu wedzarniczego, patelni, komoér warzelnych, smazalnych,
piekarniczych, szynkowarow, maszyn czyszczacych itp., ustug planowania i projektu, konstrukcji
i inzynierii, dozoru i montazu, wsparcia w dziedzinie higieny. (bezsporne - tak tez wydruk z

bazy OHIM k.95-96 i swiadectwa rejestracji k.102-119)

Powddka dysponowatla takze prawem ochronnym na krajowy stlowno-graficzny znak
towarowy BASTRA, udzielonym z pierwszenstwem ze zgtoszenia 23 II 1995 r., o czym
opublikowano 30 I 1998 r. dla towaréw i ustug w klasach 7 i 8 klasyfikacji nicejskiej, ktore

wygasto 23 II 2005 r. (bezsporne)

Znaki towarowe BASTRA zbudowane s3 z pierwszych zglosek nazwisk zatozycieli spotki -
B i S. Na dlugo przed jego rejestracja jako wspdlnotowego znaku towarowego, powodka uzywata
oznaczenia graficznego, w odmiennej formie, dla oznaczania sprzedawanych towarow i
$wiadczonych ustug. Znak stowny BASTRA uzywany byl przez nig od poczatku dziatalnosci
spotki. (bezsporne - tak tez niemieckie $wiadectwo ochronne k.g97-101, informacje k.120-123,
katalogi k.24-201) Powodka wprowadzala do obrotu w Polsce towary opatrzone znakiem
towarowym BASTRA od lat 7o-tych XX wieku. (dowdd : dowody sprzedazy k.461-467) W
polowie lat go-tych XX wieku nawigzata wspotprace z W, w celu dystrybugji jej produktéw na
terytorium Polski. Upowaznila go do uzywania znakéw towarowych BASTRA dla oznaczenia
towardw i jako nazwy przedsiebiorstwa. Pismem z dnia 4 XII 2002 r. W poinformowat powddke
o zmianie firmy i formy prowadzenia dziatalnosci gospodarczej na ,B" sp.j. Wi S-ka, a powodka
wyrazita zgode na przejscie uprawnien do uzywania znaku BASTRA w firmie spotki jawnej.
Pismem z dnia 21 XI 2007 r. W poinformowat ja, iz nowa firma, pod ktora prowadzona jest
dziatalno$¢ gospodarcza w Polsce to B sp.;j. 1 VII 2008 r. powodka potwierdzila jej uprawnienia do
korzystania ze znakow towarowych BASTRA. (bezsporne - tak tez korespondencja k.209-219)
Strony nie zawarly natomiast umowy licencyjnej, odnoszacej sie do uzywania wspolnotowych

znakow towarowych BASTRA. (dowdd : umowa k.202-207, pelnomocnictwo k.520)

Spotka jawna B prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza, handlowa i uslugowa, w branzy
przemystowo-gastronomiczno-spozywczej, m.in. handel hurtowy i detaliczny oraz $wiadczenie
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ustug z zakresu gastronomii, przemystu miesnego i ogolnospozywczego, sprzedaz maszyn
uzywanych, w tym m.in. linie kuchenne, urzadzenia stolowe, piece konwekcyjne-parowe,
piekarniki i piece z naparowaniem, urzadzenia chtodnicze, zmywarki i wyposazenie zmywalni,
pralnictwo, meble ze stali nierdzewnej i technologiczne, okapy, ciagi wydawniczo-bufetowe,
wyposazenie sklepow, cukierni i piekarni, ekspres do kawy, urzadzenia barowe, szkto barowe,
urzadzenia wazace i pomiarowe, urzadzenia do obrdbki miesa, wyposazenie fast-foodow i
pizzerii, uzdatnianie wody, pakowarki i systemy pakujace, catering, gastropojemniki, naczynia
kuchenne, noze kuchenne, urzadzenia do obrébki warzyw, zastawy stolowe i sztucce, higiena i
utrzymanie czystosci, odziez gastronomiczna, bezpieczenstwo i higiena pracy, urzadzenia do
uboju i rozbioru, obrébki mechanicznej i termicznej (komory wedzarnicze, parzelnicze, do
pieczenia, dojrzewalnicze i fermentacyjne, kotly, linie do smazenia), akcesoria transportowe
(pojemniki, wozki, palety, haki i zawiesia), przyprawy i $rodki do produkgji), serwis i naprawa
urzadzen, wynajem urzadzen, pomoc logistyczna, projektowanie i doradztwo technologiczne,
szkolenia. Pozwana wyposaza branze miesng i gastronomiczng w maszyny i urzadzenia.
Odbiorcami jej ustug sa osoby odpowiedzialne za zakupy w przedsiebiorstwach réznej wielkosci
zwigzanych z przetworstwem - branzg miesng i gastronomia. Ustugi i towary moga by¢ rowniez
oferowane indywidualnym klientom, szczegoélnie akcesoria kuchenne i przetworstwa domowego,
garnki, pojemniki itp. (bezsporne - tak tez odpis z KRS k.256-258, wydruki ze strony

internetowej pod adresem www.w.pl k.259-275)

Poczatkowo wspolpraca stron ukladata sie pomyslnie. (bezsporne) Pod koniec 2009 r.
powoddka zglosita zastrzezenia dotyczace sposobu uzywania przez pozwang oznaczenia BASTRA.
Zakwestionowala strategie marketingowa (nowa strona internetowa, opis historii
przedsiebiorstwa, rozszerzenie asortymentu sprzedazy, zmniejszenie sprzedazy produktow
BASTRA). Pismem z 21 XII 2010 r. wypowiedziala pozwanej umowe licencyjng ze skutkiem na 31
III 2011 1., m.in. ze wzgledu na to, ze bez jej zgody pozwana zarejestrowala na swoja rzecz
domeny internetowe b.pl i b.com.pl oraz publikuje na swoich stronach internetowych materiaty
nalezace do powodki (zdjecia, filmy). Odmowita pozwanej prawa do uzywania - zamieszczania w
firmie spétki i nazwie prowadzonego przez nig przedsiebiorstwa wspolnotowego znaku
towarowego BASTRA. Strony nie doszly do porozumienia co warunkéw zakoniczenia

wspotpracy. (dowod : dokumenty k.219-255, 296-307, 445-454)

Pozwana jest abonentem nazwy domeny internetowej b.pl, utworzonej w dniu 29 III
1999 1. i b.com.pl, utworzonej w dniu 15 IX 2004 1. (bezsporne - tak tez informacja NASK k.363-
366), ktorych uzywata m.in. do automatycznego przekierowywania uzytkownikéw Internetu na

swoja strone internetowa www.w.pl. (bezsporne) Aktualnie strony pod adresami www.b.pl i
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www.b.com.pl nie s3 uzywane przez pozwana. (zapewnienie k.490 - brak dowodu

przeciwnego) W dniu 15 [ 2011 1. zglosita w Urzedzie Patentowym RP :

- stowny znak towarowy BASTRA dla towaréw w klasie 30 klasyfikacji nicejskiej: przyprawy, sol,

ziola, ziola konserwowe,

- stowno-graficzny znak towarowy dla towardéw i ustug w klasach 7, 8, 35 klasyfikacji

nicejskiej. (dowod : wydruki z bazy UPRP k.249-253)

Pozwana uzywa obecnie oznaczenia BASTRA :
- w firmie spotki i nazwie prowadzonego przez nig przedsiebiorstwa,
- w informacjach i dokumentach handlowych, a takze w reklamie, samodzielnie i w potaczeniu z
elementem stownym WEINDICH, jako WEINDICH BASTRA, BASTRA WEINDICH, na
tablicach informacyjnych,
- w dzialalno$ci handlowej, m.in. na Miedzynarodowych Targach Technologii Spozywczych
POLAGRA-TECH 2011 w Poznaniu 12-15 IX 2011 1.,
- w nazwach zarejestrowanych domen internetowych bastra.com.pl i bastra.pl,
- jako stowa kluczowego w kodzie Zrodlowym swej strony internetowej,
- w znaku towarowym BASTRA zgtoszonym w Urzedzie Patentowym RP,
(bezsporne - tak tez odpis z KRS k.256-258, wydruki ze strony internetowej pod adresem
www.w.pl k.274, protokot otwarcia strony k.276-295, 308-339, fotografie k.340-350, 367-371, 394-
397, wydawnictwa i publikacje prasowe k.372-391, 398-400, 433-444, 521, korespondencja
elektroniczna k.392-393)

Uzywanie oznaczenia stownego BASTRA dla oznaczenia pochodzenia jej towardw i
ustug, samodzielnie lub tacznie z elementem stownym WEINDICH i oznaczeniem opisowym
Centrum Przemyslu Miesnego i Gastronomii, narusza prawa wylaczne powddki. (ocena

normatywna)

Pozwana spolka jest w trakcie zmiany oznaczenl, na WEINDICH, (dowdd :
fotografie k.522-535, dowody dziatan marketingowych i reklamowych k.631-721), nie godzi sie

jednak na zmiane firmy spotki i nazwy prowadzonego przez nig przedsiebiorstwa. (bezsporne)

Rozstrzygniecie niniejszego sporu wymaga osobnego ustosunkowania sie do kazdego ze

zgloszonych zadan i rozwazenia ich zasadnosci na gruncie przepisow rozporzadzenia Rady (WE)
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nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego oraz ustawy z dnia
16 IV 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Na wstepie nalezy jednak wskazaé¢ na
nieprawidtowe sformutowanie powddztwa, ktore zawiera w sobie powtdrzenia zadan tozsamej
tresci, a takze uogdlnienia nawigzujace do unormowarn rozporzadzenia i ustawy, abstrahujace od
okolicznosci faktycznych naruszenia, a rownoczesnie nadmiernie szczegolowe wyliczenie
towardw i ustug, ktorych maja dotyczy¢ zadane zakazy i nakazy. Powodka powiela tozsame
zadania tylko z tej przyczyny, ze maja one rozng podstawe prawng, nie stara sie dokonac
samodzielnej oceny, ktdre z przepisdw powinny mie¢ zastosowanie do zaistniatych okolicznosci,
tak aby zapewnic¢ najlepsza ochrone przystugujacych B GmbH praw wylacznych i jej interesow
gospodarczych. W efekcie, pomimo bardzo obszernych motywdéw pozwu, umykaja powodce
roznice pomiedzy unormowaniami rozporzadzenia i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, cel kazdego z tych aktéw, a takze przestanki, ktoérych spelnienie uzasadnia
zastosowanie sankcji zakazowych i nalozenie na pozwana nakazu usuniecia skutkéw

dokonanych juz naruszen oraz dziatan nieuczciwie konkurencyjnych.

Okolicznosci faktyczne sporu byly w zasadzie niesporne. Pozwana nie kwestionowata
zakresu ochrony wynikajacego dla B GmbH z rejestracji wspdlnotowych znakéw towarowych,
nie przeczyla takze faktu wieloletniej wspolpracy stron. Skutecznie natomiast zaprzeczyla
zawarcie przez strony umowy licencyjnej. Nalezy jednak stwierdzi¢, ze okolicznos¢ ta bylaby
istotna dla rozstrzygniecia sporu wylacznie wowczas, gdyby umowa odnosita sie do spornych
wspdlnotowych znakéow towarowych, a nie do znakow krajowych, czy tez innych,

niezarejestrowanych oznaczen.

Sad stwierdza jednak, ze niedatowana umowa (k.202-207) nie moze stanowi¢ dowodu
nabycia - na okre$lonych w niej warunkach - uprawnienia do uzywania przez W uprawnienia do
uzywania znaku BASTRA w nazwie prowadzonego przezen przedsiebiorstwa i dla oznaczania
pochodzacych z niego towardw i ustug. Powodka nie wyjasnila, gdzie i kiedy umowa miata by¢
zawarta, jakie prawo miato znalez¢ do niej zastosowanie. Nie wykazala, ze osoby, ktore podpisaty
umowe byly uprawnione do reprezentowania stron kontraktu. Przeczy temu pelnomocnictwo
zlozone przez pozwang (k.520). Umowa nie dotyczy spornych wspdlnotowych znakéw
towarowych. Nawet jednak, jesli miata by¢ zawarta w imieniu W, ktéry od 21 VI 1993 r. prowadzit
indywidualng dziatalnos¢ gospodarcza (k.208), to nie ma dowodu przeniesienia uprawnienia do

uzywania znakow BASTRA na spotke jawna.

Niewatpliwie jednak, zarowno W, jak i pozwana spétka mieli zgode B GmbH na uzywanie
jej znakéw towarowych w firmie (nazwie przedsiebiorstwa). Z istoty prawa wylacznego wynika
mozliwos¢ zarowno udzielenia, jak i cofniecia takiej zgody. Pozwana nie dowiodla, ze powddka

kiedykolwiek zrzekla sie tego prawa. Jakkolwiek twierdzita, ze uzyskala uprawnienie na czas
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nieokreslony (bezterminowo), to nie jest to réwnoznaczne z brakiem mozliwosci rozwigzania
umowy, szczegdlnie w sytuacji zerwania wspolpracy. Zgoda pozwanej na zmiane oznaczen,
rezygnacje z uzywania stownego i stowno-graficznego znakéw towarowych BASTRA, za
wyjatkiem firmy, dodatkowo przekonuje, ze porozumienie stron dotyczyto wylacznie okresu

wspolpracy, co rdwniez jest zgodne z praktyka gospodarcza.

Nalezy zatem uznad, ze cofniecie zgody przez B GmbH bylo skuteczne, a w konsekwencji
od 1 IV 201 r. B sp.j. nie ma uprawnienia do uzywania oznaczenia BASTRA. Jego uzywanie w
ustalonych formach, dla wskazania pochodzenia jej wlasnych towaréw i ustug, samodzielnie lub
facznie z elementem stownym WEINDICH, jest bezprawne i uzasadnia dokonanie oceny pod
katem ewentualnego naruszenia prawa z rejestracji wspdlnotowych znakow towarowych i

dopuszczenia sie czynu nieuczciwej konkurengji.

Ocena pod katem ewentualnego naruszenia prawa do znakéw towarowych ma charakter
normatywny. Sad przeciwstawia sobie chroniony znak i oznaczenie uzywane przez pozwanego,
stwierdzajac, czy istnieje mozliwos¢ wprowadzenia nabywcéw w blad co do pochodzenia
towaréw lub ustug. Ustala takze, czy uzywanie oznaczenia negatywnie wplywa na pelnienie
przez znak towarowy jego funkcji. Ryzyka konfuzji konsumenckiej nie moga wykluczac¢
oswiadczenia innych przedsiebiorcow dzialajacych na tym samym co strony rynkuy,
stowarzyszen, cechow (k.536-539), pozycja rynkowa, czy renoma pozwanego przedsiebiorcy i
jego produktéw (k.540-541, 553-557), ani tez podawanie w ogloszeniach, informacji i
dokumentach handlowych oznaczenia producenta i sprzedawcy w sposdb nie budzacy
watpliwosci co do ich tozsamosci (k.558-630) Dowody zaoferowane przez pozwana na te

okoliczno$ci zostaly pominiete wiec przez sad przy czynieniu ustalen.

Bezsporne w sprawie jest, ze strony wspolpracowaly ze soba przez kilkanascie lat, a
pozwana postugiwata sie stownym znakiem towarowym BASTRA i znakiem stlowno-graficznym
(zanim zostal on zarejestrowany jako wspdlnotowy znak towarowy nr 9289406. (tak np.
fotografie k.542-552) Po cofnieciu zgody przez powddke, pozwana winna byla catkowicie
zaniecha¢ uzywania oznaczen zawierajacych element stowny BASTRA, konfuzyjnie podobnych
do znakow towarowych B GmbH, jakkolwiek przypadki uzycia spornych oznaczen przez inne
podmioty nie stanowia naruszenia wylacznosci wynikajacej z rejestracji wspolnotowych znakow
towarowych przez pozwang, to B sp.j. faktycznie uzywa oznaczen podobnych dla identycznych
lub podobnych (nalezacych do tej samej klasy towarowej) towaréw lub ustug, z tymi dla ktérych
chronione s3 znaki. Jej zarzut naduzycia prawa przez powodke nie jest uzasadniony, szczegodlnie,
ze uzywajac znakow B GmbH musiata mie¢ swiadomos¢ korzystania z cudzego prawa i godzita
sie na to. Przekonuja o tym pisma zawiadamiajagce powddke o zmianie formy prowadzenia

dziatalnosci gospodarczej i firmy. Pozwana budowata wiec swoja tozsamos¢ odwotujac sie takze
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do produktéw powddki. Zakonczenie wspotpracy stron uzasadnia zaprzestanie korzystania przez
B sp.j. z elementu BASTRA, ktory jako znak towarowy jest teraz uzywany na terytorium Unii
Europejskiej przez innego przedsiebiorce (uprawniong), ktorej nie facza z pozwana zadne wiezi
gospodarcze, prawne ani personalne. Ewentualna zgoda na uzywanie spornych oznaczen przez
czas konieczny na debranding, mogta by¢ wyrazona przez powodke, strony nie doszly jednak do
porozumienia w tej kwestii. Sad nie ma uprawnienn do czasowego ograniczania B GmbH w
wykonywaniu przez nig praw przyznanych przepisami rozporzadzenia i wynikajacych z

rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych.

Sad zwazyl co nastepuje :

Prawo znakoéw towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakldconej
konkurencji, ktorego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celow TWE. W systemie tym
przedsiebiorstwa powinny mie¢ mozliwos¢ przyciggania do siebie klientow dzieki wysokiej
jako$ci ich towaréow lub ustug, co jest uzaleznione od istnienia oznaczen odrdzniajacych,
pozwalajacych na ich zidentyfikowanie (tak wyroki Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z
17 X 1990 1. w sprawie C-10/89 HAG, z 4 X 2001 r. w sprawie C-517/99 Merz&Krell i z 12 X1 2002 1.

w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club)

Podstawowa funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub
konicowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi oznaczonych
znakiem, odroznienia (bez ewentualnosci wprowadzenia w biad) go od towarow lub ustug
innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunatu z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche,
z 18 VI 2002 1. w sprawie C-299/99 Philips, z 8 V 2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo, wyrok
Sadu Unii Europejskiej z 8 II 2011 1. w sprawie T-157/08 Insulate for life)

Z orzecznictwa Trybunalu wynika jednoznacznie, ze prawo wylaczne zostato przyznane
wlascicielowi znaku towarowego, aby umozliwi¢ mu ochrone jego szczegdlnych intereséw,
zadbanie o to, aby znak ten mogl spelnia¢ wlasciwe mu funkcje zagwarantowania konsumentom
wskazania pochodzenia towaru lub ustugi oraz ich jakosci (gwarancyjna), komunikacyjna,
reklamowa i inwestycyjng. Wykonywanie tego prawa, w postaci zakazowej, winno by¢
zastrzezone dla przypadkow, w ktorych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia
wplywa lub moze negatywnie wplywaé na pelnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunatu
Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 Budéjovicky Budvar, a takze
wyroki z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., z 23 III 2010 r. w sprawach potaczonych
od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google)
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Wspolnotowy znak towarowy jest jednolitym tytutem ochronnym, funkcjonujacym
obecnie w oparciu o unormowania rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 Il 2009 1. w
sprawie wspélnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), ktore reguluje w sposob
catosciowy kwestie zwigzane ze wspolnotowymi znakami towarowymi dla towarow lub ustug, w
szczegolnosci zasady rejestracji, wynikajace z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o
charakterze materialno-prawnym rozporzadzenia, jako cze$¢ acquis communautaire stanowia
element polskiego porzadku prawnego, znajdujac bezposrednie zastosowanie. W wiekszosci, sa
one powtdrzeniem regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII
1989 1. majqcej na celu zblizenie ustawodawstw paristw cztonkowskich odnoszqcych sie do znakéw
towarowych. (Dz.U 1989 L4o str.1) Implementujaca ja ustawa Prawo wiasnosci przemystowej
znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w
rozporzadzeniu, w szczegdlnosci w tym zakresie w jakim odsyla ono do wlasciwych przepiséw

prawa krajowego.

Wspdlnotowy znak towarowy wywoluje on ten sam skutek w catej Unii Europejskiej,
moze on by¢ zarejestrowany, zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia sie lub decyzji stwierdzajacej
wygasniecie praw wlasciciela lub uniewaznienie znaku, ktérego uzywanie moze by¢ zakazane
jedynie w odniesieniu do catej Unii. (art.1 ust.2) Znak ten uzyskuje sie poprzez rejestracje (art. 6)
przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM) na okres 10 lat od daty dokonania
zgloszenia (z mozliwoscia przedluzenia). (art. 46) Prawa z rejestracji wspdlnotowego znaku

towarowego s3 skuteczne wobec 0sdb trzecich z dniem publikagji. (art. g ust.3 zd.1)

Art. 9 rozporzadzenia przyznaje uprawnionemu prawo do wylacznego i niezakltoconego
uzywania znaku oraz zakazania innym osobom, niemajacym jego zgody, uzywania w obrocie :
a. identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towardw lub ustug;
b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do znaku oraz identycznosci
albo podobienistwa towaréw lub ustug, ktorych dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad opinii publicznej; ktére obejmuje takze prawdo-
podobienstwo ich skojarzenia.
c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére
nie s3 podobne do tych, dla ktorych 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 odrozniajacego charakteru lub renomy

wspolnotowego znaku towarowego. (art. 9 ust.1)

Ocena identycznosci lub podobienistwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu
znaku (oznaczenia) powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej

(koncepcyjnej). Dwa znaki towarowe sg do siebie podobne jezeli, z punktu widzenia okres$lonego
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kregu odbiorcdw, s3 one przynajmniej cze$ciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych

aspektach. (tak wyrok Sadu z 23 X 2002 1. w sprawie T-6/01 Matratzen)

Identycznos¢ poréwnywanych znakow wystepuje wéwcezas, gdy s3 one dokladnie
jednakowe (tozsame), gdy pdzniejszy znak powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupetnien -
wszystkie elementy znaku wczesniejszego, lub pomiedzy tymi znakami wystepuja nieistotne
roznice, niedostrzegalne dla przecietnego konsumenta. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym
przypadku znaki s3 identyczne, czy tez mozna mowic zaledwie o podobienstwie, konieczne jest
dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i ich catosciowego
oddzialywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego

przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunalu z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ
Diffusion)

Dokonujac oceny podobienstwa towarow i uslug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie
czynniki charakteryzujace zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegolnie ich rodzaj i
przeznaczenie, sposéb uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich s3 sprzedawane, a
takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sadu z 23 X
2002 1. w sprawie T-388/00 ELS, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo) Catosciowa ocena
zaktada pewna wspolzaleznos¢ miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczegdlnosci
podobienstwem znakdéw towarowych oraz podobienstwem towaréw lub ustug, ktérych one
dotycza, przy czym niski stopien podobienistwa towarow i ustug moze by¢ zréwnowazony
znaczacym stopniem podobieristwa znakdéw towarowych i odwrotnie. (zasada wzajemnej
zaleznosci - tak wyroki Trybunatu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen, z 13 IX 2007 r. w
sprawie C-234/06 Il Ponte Finanziaria, z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix, wyroki Sadu z

5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 Echinacin i z 18 V 201 r. w sprawie T-502/07 Mc Kenzie)

W mysl utrwalonego orzecznictwa, ryzyko konfuzji istnieje wtedy, gdy znaczna czesc¢
wlasciwego kregu odbiorcéw moglaby zosta¢ skloniona do omyltkowego zakupu towaru
pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub ustugi pochodza
z tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie moglaby uzna¢é, ze dane towary lub ustugi
pochodza z przedsiebiorstw powigzanych ze soba gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z 29 IX
1998 1. w sprawie C-39/97 Canon, z 4 V 1999 r., z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd
Schuhfabrik Meyer, z 2 IX 2010 r. w sprawie C-254/09 CK Kalvin Klein oraz wyrok Sadu z 9 XII
2010 1. w sprawie T-303/08 Golden Elephant) Prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad
powinno by¢ oceniane w sposdb catosciowy, wedlug sposobu postrzegania okreslonego
konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci konkretnego przypadku,
szczegblnie wzajemnej zaleznosci miedzy podobienistwem oznaczen i towarow lub ustug,

ktorych one dotycza. (tak wyroki Trybunatu z 1 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23 III 2006
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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 1. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills i z 20 I 2010 1. w sprawie T-460/07 Medion)

Ocena prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w zakresie podobienistwa wizualnego,
fonetycznego lub koncepcyjnego spornych znakéw powinna sie opiera¢ na wywieranym przez
nie catosciowym wrazeniu ze szczegdlnym uwzglednieniem ich elementéw odroézniajacych i
dominujacych. (tak wyroki Trybunatu z n XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23 X 2002 1. w
sprawie T-6/01 Matratzen i z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 Shaker oraz wyrok Sadu z 14 X
2003 r. w sprawie T-292/01 BASS) Z zasady, odbiorcy nie uznaja elementu opisowego,
stanowiacego czes¢ zlozonego znaku towarowego, za odrozniajacy i 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-u7/02 Chufafit) O ile przecietny konsument postrzega zwykle znak
towarowy jako cato$¢ i nie zaglebia sie w analize jego poszczegdlnych elementéw (tak wyrok
Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 Sabel, wyrok Sadu z 10 X 2006 r. w sprawie T-172/05
Armafoam), o tyle to wlasnie jego dominujace i odrdzniajace cechy s3, co do zasady, najlatwiej
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)

Ocena podobienistwa dwdch znakéw towarowych nie moze ograniczy¢ sie do zbadania
tylko jednego z elementow tworzacych zlozony znak towarowy i pordéwnania go z innym
znakiem. Porownania nalezy dokona¢ poprzez analize przeciwstawionych sobie znakdéw
postrzeganych jako catosci, co nie oznacza, ze catosciowe wrazenie pozostawione przez zlozony
znak towarowy w pamieci wlasciwego kregu odbiorcéw nie moze w niektorych przypadkach
zosta¢ zdominowane przez jeden lub kilka z jego skladnikéw. Tylko wtedy, gdy wszystkie
pozostate sktadniki s3 bez znaczenia, ocena podobienistwa moze zaleze¢ wylacznie od elementu
dominujacego. (tak wyroki Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 Sabel, z 12 VI 2007 r. w
sprawie C-334/05 Shaker i z 20 IX 2007 r. w sprawie C 193/06 Nestlé)

Wiasciwy krag odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentow, nalezycie
poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw
moze sie rdznie ksztaltowa¢ w zaleznosci od kategorii towaréow 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 1. C-361/04 Ruiz Picasso oraz wyroki Sadu z 13 Il 2007 r. w sprawie T-256/04
Respicur i z 8 1I 2011 1. w sprawie T-194/09 LAN) Przecietny konsument rzadko ma mozliwo$¢
przeprowadzenia bezposredniego porownania réznych znakow towarowych, musi zazwyczaj
zdawac¢ sie na zachowany w pamieci niedoskonaly obraz tych znakow towarowych. Ryzyko
konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrozniajacy znaku towarowego, ktdry

wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci znaku na rynku).
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(tak wyroki Trybunatu z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 1 X1 1997 .
w sprawie C-251/95 SABEL i z 29 1X 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon oraz wyroki Sadu z 1 II 2005
r. w sprawie T-57/03 Hooligan, z 21 11 2006 r. w sprawie T-214/04 POLO, z 14 XI 2007 r. w sprawie

T-101/06 Castell del Remei Oda i z 15 IX 2009 r. w sprawie T-308/08 MANGO adorably)

Istnieje pewna wspdtzaleznos¢ miedzy znajomoscig znaku towarowego wsrdd odbiorcow,
a jego charakterem odrozniajagcym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej
wzmocniony jest jego charakter odrdzniajacy. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy
cieszy sie wysoce odrozniajacym charakterem wynikajacym z jego znajomosci wsrod odbiorcow,
nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w szczegolnosci udziat
znaku towarowego w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugo$¢ okresu jego uzywania,
wielko$¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udziatl procentowy
zainteresowanych grup odbiorcow, ktérym znak towarowy umozliwia zidentyfikowanie towaréw
jako pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa, jak réwniez oswiadczenia izb handlowych i
przemystowych lub stowarzyszen zawodowych. (tak wyrok Sadu z 12 VII 2006 r. w sprawie T-
277/04 Vitakraft-Werke) Ciezar udowodnienia sily znaku towarowego i jego odrozniajacego

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

Skutki ~ wspdlnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom
rozporzadzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszacemu sie
do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepiséw tytulu X. (art. 14 ust. 1) Dla

zapewnienia wiascicielowi realizacji jego praw z rejestracji mogg by¢ zakazane, w szczegdlnosci :

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

b. oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub
oferowanie i $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c. przywdz lub wywoz towarow pod takim oznaczeniem;

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

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia
wspolnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieja szczegdlne powody, decyzje
zakazujaca pozwanemu okreslonych dzialan. Stosuje rowniez $rodki, zgodnie z przepisami
ustawodawstwa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.
1) Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym istnieja inne jeszcze sposoby ($rodki ochrony) znaku
przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, Sad Wspodlnotowych Znakow
Towarowych i Wzorow Przemystowych powinien je, na wniosek powoda, zastosowa¢ do ochrony

znaku wspdlnotowego.
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Sformutowanie - chyba ze istniejq szczegélne 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 dopuscil sie naruszenia, winien
skonkretyzowaé te szczegdlne powody i wykazac ich istnienie, pozostawiajac Sadowi (jako
arbitrowi) ocene, przy rozstrzyganiu o sposobie usuniecia skutkdw naruszenia prawa z

rejestracji.

Stosujac te reguly do okolicznosci ustalonych przez Sad nalezy uznaé, ze uzywanie

przez B sp.j. oznaczenia stownego BASTRA lub stowno-graficznego NE identycznych

ze znakami i dla identycznych towaréw lub ustug, dla ktérych zarejestrowane zostaly
wspolnotowe znaki towarowe nr nr 9928, 4857249, 9289067 i 9289406 stanowi naruszenie praw
wylacznych B GmbH, zdefiniowane w art. g ust. 1a rozporzadzenia. Nalezy przy tym wyjasnié, ze
pozwana nie zakwestionowala twierdzenn powddki odnoszacych sie do zakresu prowadzonej

przez nig dziatalnosci gospodarczej, a w szczegolnosci oferowanych przez nig towaréw lub ustug.

W ocenie Sadu, prawa powodki narusza takze uzywanie oznaczenia zawierajacego
element stowny BASTRA. Jest on bowiem na tyle dystynktywny, ze jednoznacznie wskazuje na
pochodzenie towaru od B GmbH, od wielu lat intensywnie dzialajacej na rynku zwigzanym z
przemystem miesnym. Uzycie przez pozwang elementu stownego WEINDICH w konfiguracji
WEINDICH BASTRA lub BASTRA WEINDICH, nie tylko nie eliminuje konfuzji ale ja poglebia,
wskazujagc na istnienie pomiedzy stronami zwigzkéw gospodarczych, prawnych lub
personalnych. Uzupelnianie oznaczenn opisowymi sformulowaniami SP.J. lub Centrum
Przemystu Miesnego i Gastronomii nic w tej ocenie nie zmienia, tylko bowiem elementy

WEINDICH i BASTRA maja zdolnos¢ odrdzniajaca.

Jak wskazat Europejski Trybunat Sprawiedliwosci w wyroku z 6 X 2005 r. wydanym w
sprawie C-120/04 Medion, w przypadku identycznosci towarow lub ustug prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad moze wystepowaé¢ w odczuciu odbiorcdw, jezeli sporne oznaczenie sktada
sie przynajmniej z zestawienia nazwy przedsiebiorstwa i zarejestrowanego znaku towarowego
posiadajacego zwykly charakter odrézniajacy, ktory mimo iz samodzielnie nie tworzy
catosciowego wrazenia wywieranego przez ztozone oznaczenie, to zachowuje w nim niezalezng

pozycje nadajaca charakter odrézniajacy.
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Odnosi sie to takze do informacji zawartych na stronie internetowej, za wyjatkiem
historycznych, zgodnie z prawda przedstawiajacych okres wspotpracy stron oraz do uzywania
nazw domen internetowych b.pl i b.com.pl, choéby tylko do przekierowywania uzytkownikow
Internetu na strone pod adresem www.w.pl. Elementy domen .pl i .com.pl maja bowiem
wylacznie znaczenie opisowe. Bez znaczenia jest przy tym deklaracja nieuzywania
kwestionowanych nazw domen, w sytuacji, gdy nie zostaly one wyrejestrowane przez pozwana,
ktora moze w kazdej chwili podja¢ ich uzywanie. Istnieje zatem realna grozba naruszenia w

przysztosci praw wylacznych B GmbH.

Nie zaklocajac funkcji znakéw towarowych BASTRA, B sp.j. nie moze zatem uzywad
elementu stownego BASTRA dla oznaczenia pochodzacych od niej towarow i ustug, w firmie
spotki i nazwie prowadzonego przez nig przedsiebiorstwa, a takze w reklamie. Nalezy wyjasnid¢,
ze umieszczenie, np. w informacji handlowej, dokumentach handlowych, czy w reklamie
oznaczenia przedsiebiorstwa moze wskazywa¢ nabywcom zrodlo towaréw lub ustug. Uzywanie
,dla towaréw” w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy ma natomiast miejsce w przypadku, gdy osoba
trzecia umieszcza oznaczenie stanowiqce jej firme, nazwe handlowq lub szyld na towarach,
ktorych sprzedazq sie zajmuje (wyrok Trybunatu z 11 IX 2007 r. w sprawie C-17/06 Céline pkt 22 i
cytowane tam wyroki z 12 XI 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club i z 251 2007 1. w
sprawie C-48/05 Adam Opel) Istnienie na rynku Unii Europejskiej identycznych (lub konfuzyjnie
podobnych oznaczenn) dla identycznych towardw lub ustug wywolaloby mozliwosé
wprowadzenia nabywcow w blad co do pochodzenia towarow lub ustlug, w rozumieniu

przekonania powigzaniach polskiej i niemieckiej spotki.

Brak podstaw do uznania, ze wylacznie podwojna identycznos¢ (znaku towarowego i
firmy oraz towaréw lub ustug) mogloby uzasadnia¢ stwierdzenie naruszenia praw wylacznych.
Tak jak to ma miejsce w niniejszej sprawie, mozna uzna¢, ze konfuzyjne podobienstwo znaku
towarowego i firmy (nazwy przedsiebiorstwa) moze negatywnie wpltywac na pelnienie przez ten
znak jego funkcji. Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad dodatkowo wzmacnia fakt
wieloletniej wspolpracy stron, znany ewentualnym nabywcom towarow i uslug stron,
dziatajacym na niewielkim, wyspecjalizowanym rynku maszyn i urzadzen dla przemystu
miesnego. Dzialanie pozwanej nie jest przy tym zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i
przemysle, uzywa ona bowiem oznaczenia pomimo wyraznego cofniecia zgody przez
uprawniong. Przekonanie B sp.j., Ze rejestracja spotki pod sporna firma konwaliduje ewentualne
naruszenie, nie ma zadnego uzasadnienia w obowiazujacych przepisach prawa, abstrahujac od
tego, ze w dacie rejestracji pozwana dysponowata zgoda B GmbH na uzywanie oznaczenia

BASTRA.
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W ocenie Sadu, uzywanie oznaczenia sktadajacego sie z elementu stownego BASTRA i
nie bardziej od niego dystynktywnego elementu WEINDICH lub opisowych elementéw SP.]J. i
Centrum Przemyslu Miesnego i Gastronomii, stanowi - zdefiniowane w art. 9 ust. 1b
rozporzadzenia - naruszenie praw B GmbH z rejestracji stownych wspolnotowych znakow

towarowych nr nr 9928, 4857249 i 9289067 oraz z rejestracji stowno-graficznego wspdlnotowego

TR
BASTRA
znaku towarowego N nr 9289406, w ktérym elementem dystynktywnym jest

niewatpliwie stowo BASTRA. Sad podziela poglad, ze zlozony znak towarowy (stowny i
graficzny), moze by¢ uznany za nacechowany podobienistwem do innego znaku towarowego,
identycznego lub podobnego do jednego ze skladnikow znaku zlozonego, jedynie wowczas gdy
sktadnik ten stanowi element dominujacy w catosciowym wrazeniu, jakie wywiera znak zlozony,
gdy jest w stanie samoistnie zdominowa¢ wyobrazenie o znaku, jakie wlasciwy krag odbiorcéw
zachowuje w pamieci, a inne jego skladniki zostaja pominiete w calosciowym wrazeniu, jakie
znak ten wywiera. Poréwnanie nalezy przy tym przeprowadzi¢, badajac sporne znaki w ich
catosciowym ujeciu. (tak wyrok Sadu z 15 I1I 2006 r. w sprawie T-35/04 FERRO i powolane w nim

orzecznictwo)

Uzasadnia to - stosownie do art. g ust. 2 rozporzadzenia- zakazanie B sp.j. :

d. uzywania w obrocie handlowym oznaczen zawierajacych czlon stowny BASTRA, w tym takich

jak : BASTRA, WEINDICH BASTRA, BASTRA WEINDICH, dla oznaczania pochodzenia

towarow, takich jak: migso (sejfy -) metalowe, szafy w zakresie dystrybucji artykutow
spozywczych, elektryczne i / lub elektroniczne maszyny czyszczace, zmywarki do naczyn,
elektryczne i / lub elektroniczne sterowniki, oprogramowanie, urzadzenia do gotowania,
kuchenki, urzadzenia chtodnicze, instalacje chtodnicze, urzadzenia do suszenia, instalacje do
osuszania, urzadzenia do wedzenia, instalacje do wedzenia, urzadzenia do smazenia,
przyrzady do smazenia, kotly, urzadzenia do gotowania szynki, komory do gotowania,
komory do smazenia, instalacje klimatyzacyjne do wedzenia i dojrzewania, instalacje do
dojrzewania po zbiorze, dystrybutory, dezynfektanty, aparatura do dezynfekgcji, instalacje do
dezynfekcji, umywalki, zbiornik zlewozmywaka, zlewozmywaki, stoly przeznaczone do
zmywania naczyn, armatury wodociggowe, ruchome urzadzenia do transportu potraw, wozki
do kuchni duzej gastronomii, wozki regalowe, wozki na tace, wézki magazynowe, wozki do
rozdzielania i sprzatania tac, wozki do zawieszania wedlin, wdzki do wedzenia, blaty, szafy,
akcesoria rzeznicze, wieszaki do miesa i kielbasy, akcesoria do chlodni, zwlaszcza regaty,
czesci regalow, stojaki regatowe, polki, ruszty regalowe, szyny do zawieszania regatdow, pétki

$cienne, wieszaki na mieso i kietbasy, formy do pasztetu, blaty wystawowe, pojemniki, miski,
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chochle, niecki, a takze ustug handlu detalicznego i / lub hurtowego towardw, takich jak:
szafy, maszyny czyszczace, zmywarki, urzadzenia sterujace, oprogramowanie komputerowe,
urzadzenia do gotowania, kuchenki, urzadzenia do chlodzenia, urzadzenia chtodnicze,
urzadzenia do suszenia, instalacje do osuszania, urzadzenia do wedzenia, instalacje do
wedzenia, urzadzenia do smazenia, instalacje do smazenia, komory do gotowania, komory do
gotowania szynki, komory do smazenia, instalacje klimatyzacyjne do wedzenia i dojrzewania,
instalacje do dojrzewania po zbiorze, aparatura do dezynfekgji, instalacje do dezynfekgji,
umywalki, zbiornik zlewozmywaka, zlewozmywaki, stoly przeznaczone do zmywania naczyn,
armatury, wodociggowe, ruchome urzadzenia do transportu potraw, wozki do kuchni duzej
gastronomii, wdzki regalowe, wozki na tace, wozki magazynowe, wdzki do rozdzielania i
sprzatania tac, wozki do zawieszania wedlin, wozki do wedzenia, meble, stojaki, pétki, stoty,
pniaki do rabania miesa, meble kuchenne, blaty stolowe, szafy, osprzet rzezniczy, zawieszki
na mieso i kietbase, osprzet chtodniczy, mianowicie regaly, regaly, stojaki, potki, kraty, szyny
do wieszania, potki $cienne, potki scienne, formy do pasztetu, blaty wystawowe, pojemniki,
miski, chochle, niecki, naprawy urzadzen do gotowania, instalacji do gotowania, urzadzen do
chlodzenia, instalacji do chtodzenia, urzadzen do suszenia, instalacji do suszenia, urzadzen
do wedzenia, instalacji do wedzenia, urzadzen do pieczenia, instalacji do pieczenia, kottéw do
gotowania, szynkowarow, komoér do gotowania, komdr do pieczenia, klimatyzowanych
instalacji do dojrzewania i wedzenia, instalacji do pdzniejszego dojrzewania, maszyn do
czyszczenia, konserwacji, montazu takich i podobnych urzadzen, opracowywania projektow
technicznych, projektowania konstrukgji, ustug inzynieryjnych, doradztwa w zakresie higieny,
a w szczegdlnosci : umieszczania tych oznaczen w czasopismach branzy przemystowo-
gastronomiczno-spozywczej, w umowach z kontrahentami, w materiatlach handlowych, w
tym wizytowkach, fakturach, papierze firmowym, cennikach, katalogach, w materiatach
reklamowych, broszurach, na samochodach firmowych, flagach i budynkach, w sklepie
internetowym Gastrosilesia, na stronach internetowych pozwanej lub w ich kodzie

zrodtowym (jako tzw. stowa klucze), w tym pod adresem www.w.pl;

e. uzywania domen internetowych www.b.pl i www.b.com.pl, w tym, w celu

przekierowywania uzytkownikow Internetu na inne strony, odnoszace sie do towardw i ustug
wymienionych w punkcie a.;
f. uzywania slowa BASTRA w firmie pozwanej spotki i w nazwie prowadzonego przez nia

przedsiebiorstwa.

Sad odnidst przy tym zakazy do szczegdétowo wymienionych w pozwie towaréw i ustug

ich sprzedazy oraz naprawy, kazde bowiem uogdlnienie mogloby skutkowac niedopuszczalnym
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(w rozumieniu art. 321 k.p.c.) przekroczeniem granic zakreslonych zadaniem pozwu. Sad opisat
jednak stownie kwestionowane oznaczenia przedstawione w pozwie w sposdb graficzny (pkt 1a. i
b.) Zakazy i nakazy zostaly przy tym nalozone jednokrotnie, nie ma bowiem zadnego

uzasadnienia dla ich wielokrotnego powtarzania w sentencji wyroku.

Sad pominat okreslenie w kontaktach handlowych, rozporzadzenie postuguje sie bowiem
pojeciem obrét handlowy. Nie uwzglednit zadania z pkt 1a. i b. w zakresie, w jakim nie
znajdowato ono uzasadnienia w ustalonych okolicznosciach faktycznych sprawy. Okreslenia : w
postaci zawierajgcej znak identyczny lub podobny do wspdlnotowych znakéw towarowych, czy jak
réwniez na wszelkich innych przedmiotach i materiatach wykorzystywanych przez pozwanego
wzglednie za zgodq pozwanego w obrocie handlowym maja charakter ogdlny i abstrakcyjny.
Orzeczenie Sadu zawierajace zakaz moze sie odnosi¢ wylacznie do konkretnych dzialan (w
rozumieniu uzywanych oznaczen), ktore naruszaja lub groza naruszeniem prawa wylacznego.
Sad uznatl za konieczne dokonanie stylistycznych zmian w sformulowaniu orzeczenia w czesci

odnoszacej sie do punktow 1 c., d. i e. pozwu, zachowujac tre$¢ zawartych w nich zadan.

W pozostalym zakresie powodztwo podlegalo oddaleniu, jako nieuzasadnione lub
nieudowodnione. Sad uznal, Ze nie narusza praw powddki do wspolnotowego znaku

SN

BASTRA

towarowego uzywanie przez B sp.j. znaku towarowego

Twierdzac o wieloletnim uzywaniu stowno-graficznego znaku towarowego B GmbH nie
wykazala jego wtornej zdolnosci odrozniajacej w odniesieniu do elementéw graficznych.
Ograniczyta sie do wskazania, ze znak byl uzywany w zmienionej postaci, nie dowodzac jednak
w jakiej, na jakim terytorium, dla jakich towarow i ustug, jaka byla jego znajomos$¢ przez
relatywny krag nabywcéw. Sadowi, pozbawionemu dowodu na rzeczywiste uzywanie znaku, co -
zgodnie z zasada rozkladu ciezaru dowodu (art. 6 k.c.) obcigza powddke - pozostalo wiec ocenic¢
ten znak uwzgledniajac wylacznie jego pierwotna zdolno$¢ odrézniajaca. Nalezy w tym miejscu
przypomnie¢, ze znak (stowno-graficzny, a nie jak twierdzi powodka graficzny) zostat

zarejestrowany dopiero 27 [ 2011 1., z pierwszenstwem od 2 VIII 2010 T.

Aczkolwiek nie mozna odmoéwi¢ podobienstwa przeciwstawionym sobie znakom, to
ogranicza sie ono wylacznie do elementu graficznego - przedstawienia kuli ziemskiej i siatki
kartograficznej, w znaczeniu $wiatowego zakresu dziatalno$ci przedsiebiorstwa. Element ten w
zadnym razie nie moze by¢ uznany za odrozniajacy. Przeciwnie, odzwierciedla on wprost motyw
nalezacy do domeny publicznej, stosowany przez wielu przedsiebiorcow, na co wskazuje cho¢by

w odpowiedzi na pozew B sp.j. Wybierajac taki wlasnie motyw graficzny, powodka musiala sie
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liczy¢ z tym, ze zawierajacy go znak towarowy bedzie slabiej chroniony, ze samo tylko
podobienstwo formy graficznej nie bedzie wystarczajace dla zakazania jej uzywania, w sytuadji,

gdy znak towarowy osoby trzeciej bedzie zawieral w sobie element dystynktywny (stowny i/lub

FEERR
BASTRA
graficzny) dostatecznie odrozniajacy go od znaku N .

Uwzgledniajac calo$ciowe wrazenie wizualne wywierane przez wspolnotowy znak
towarowy, motyw graficzny kuli ziemskiej nie jest elementem, ktéry zwraca uwage konsumenta.
Nie stanowi on szczegdlnie oryginalnej, czy wymyslnej prezentacji mogacej przyciagnaé jego
uwage Ksztalt, rozmiar, ani kolorystyka nie s3 wlasciwosciami pozwalajagcymi na nadanie mu
charakteru dominujacego w stosunku do elementu stownego BASTRA. (por. wyrok Sadu z 15 III

2006 1. w sprawie T-35/04 FERRO)

Istnienie podobienstwa miedzy dwoma znakami towarowymi nie przesadza, ze ich
wspolny skladnik stanowi element dominujacy w calo$ciowym wrazeniu wywieranym przez
wczesniejszy znak towarowy. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, ocena podobienstwa
znakow wymaga postrzegania kazdego z nich jako cato$ci, co nie wyklucza, ze calos$ciowe
wrazenie wywarte w pamieci wlasciwego kregu odbiorcow przez ztozony znak towarowy moze w
pewnych okolicznosciach zosta¢ zdominowane przez jeden lub kilka z jego skladnikéw. Tylko
wtedy, gdy wszystkie pozostale sktadniki znaku s3 bez znaczenia, ocene podobienstwa mozna
przeprowadzi¢ wylacznie na podstawie elementu dominujacego. (tak wyrok Trybunatu z 2 IX

2010 1. w sprawie C-254/09 CK Calvin Klein, a takze z 20 IX 2007 r. w sprawie C-193/06 Nestlé).

Dystynktywne w obu znakach s3 wylacznie elementy stowne WEINDICH i BASTRA,
ktore istotnie roznia sie od siebie zaréwno na plaszczyznie fonetycznej, wizualnej, jak i
koncepcyjnej. Elementy te, jako dominujace, sa zapamietywane przez nabywcow, ktorzy z

pewnos$cia nie pomylg obu znakéw. Nie mozna zatem uzna¢, Ze istnieje jakiekolwiek ryzyko

konfuzji uzasadniajace zakazanie pozwanej uzywania znaku towarowego -zgloszonego
15 I 201 1. (nr 380068). Zarzut zgloszenia znaku w zlej wierze, podlega¢ moze ocenie Urzedu
Patentowego RP w postepowaniu wywolanym sprzeciwem lub w sprawie o jego uniewaznienie, a

nie w niniejszej sprawie o zakazanie naruszen.

Sad orzekl o oddaleniu w calosci zadan wynikajacych z zarzutu dopuszczenia sie

przez B sp.j. czynow nieuczciwej konkurengji. (pkt 2. i 3. pozwu)
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Ustrdj Rzeczypospolitej Polskiej opiera sie na zasadzie wolnosci gospodarczej i swobody

konkurencji. Kazdy przedsiebiorca funkcjonujacy na polskim rynku moze podejmowaé dziatania

zmierzajace do pozyskiwania kontrahentéow - nabywcow oferowanych przezen towardw i ustug.
Dziatania konkurencyjne, bez wzgledu na to jak dotkliwe skutki moga wywiera¢ w sferze
interesow innych uczestnikéw obrotu, sa co do zasady dozwolone. 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)

Ustawa z dnia 16 IV 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i
zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dzialalno$ci gospodarczej - w interesie publicznym,
przedsiebiorstw oraz klientéw (art. 1) i nie moze by¢ traktowana jako instrument stuzacy
wyeliminowaniu konkurencji w ogole, 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 art. 3, czynem nieuczciwej konkurencji jest dzialanie sprzeczne z prawem lub
dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta (ust. 1),
w szczegolnosci: wprowadzajace w blad oznaczenie przedsiebiorstwa, falszywe lub oszukancze
oznaczenie pochodzenia geograficznego towarow albo ustug, wprowadzajace w blad oznaczenie
towarow lub ustug, naruszenie tajemnicy przedsiebiorstwa, naklanianie do rozwigzania lub
niewykonania umowy, nasladownictwo produktéw, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
utrudnianie dostepu do rynku, przekupstwo osoby pelnigcej funkcje publiczng, a takze
nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedazy lawinowej oraz
prowadzenie lub organizowanie dziatalnosci w systemie konsorcyjnym. (ust.2) Uznanie dziatania
za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spelnieniem nastepujacych

przestanek :

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

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

Jak stusznie stwierdzit Sad Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 22 XI 2000 r. (I ACa
688/00, OSA 2001/5/28), nie kazde zachowanie naruszajace dobre obyczaje moze by¢ uznane za
czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1. Dyspozycja tego przepisu objete s3 tylko
te czyny sprzeczne z dobrymi obyczajami, ktére zagrazaja lub naruszaja interes przedsiebiorcy.
Naruszenie interesu przedsiebiorcy nastepuje wowczas, gdy dzialania (zaniechanie) konkurenta
powoduja pogorszenie lub brak spodziewanej poprawy mozliwosci nabycia lub zbytu

oferowanych dobr i ustug. (tak Beata Gadek Generalna klauzula odpowiedzialnosci za czyn
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nieuczciwej konkurencji (art.3 u.z.n.k.), Uniwersytet Jagiellonski, Zeszyt 85, Kantor Wydawniczy

Zakamycze 2003 1. $.156-161)

Konkurencyjne sa wylacznie dziatania zewnetrzne, adresowane do innych uczestnikow
wymiany rynkowej, majace na celu zdobycie klientow dla oferowanych przez nich towarow
przez zwiekszenie wlasnej efektywnosci gospodarczej badz oslabienie cudzej. Zagrozenie
interesow innych uczestnikow rynku musi mie¢ charakter bezposredni i realny. Musza one by¢
zdolne wywiera¢ wplyw na innych przedsiebiorcow-konkurentéow (albo na konsumentéw) i

niekorzystnie oddziatywa¢ na ich sytuacje, naruszajac ich interesy gospodarcze.

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

4151 art. 361 § 1w zw. z art. 6 k.c.)

Naruszenie prawa odnosi sie do bezwzglednie i powszechnie obowiazujacych przepiséw,
w szczegdlnosci u.z.n.k., przepisow o przeciwdzialaniu praktykom monopolistycznym, o
ochronie dobr osobistych, prawa wlasnosci, praw autorskich, ochrony konsumentéw, kodeksu
karnego. Dobre obyczaje, w znaczeniu okreslonym w art.3 ust.1 u.z.n.k., rozumie¢ jednak nalezy
podobnie do zasad wspétzycia spotecznego. Sq to zatem normy moralne i zwyczajowe stosowane w
dziatalnosci gospodarczej. Normy te mogq sie wiec odnosic¢ do innych stosunkéw spotecznych niz
typowe zasady wspétzycia spotecznego na tle kodeksu cywilnego. O tym, czy dane dziatanie jest
sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje catoksztalt okolicznosci, a zwlaszcza cel, uzyte srodki i
konsekwencje przedsiebranych dziatari. Czyn sprzeczny z prawem nie musi by¢ zarazem sprzeczny
z dobrymi obyczajami, gdyz zalezy to od charakteru naruszonych norm. Dla ustalenia dobrych
obyczajow powazne znaczenie mogq miec¢ ustalane przez organizacje samorzqdu zawodowego
kodeksy etyczne. (tak: Marian Kepinski Problemy ogélne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1) Pojecie dobrych obyczajow
odczytuje sie najczesciej w ujeciu ekonomiczno-funkcjonalnym, przywigzujacym wage nie do
przestrzegania dobrych obyczajow w ogdle lecz do zachowania przedsiebiorcow w dzialalnosci
gospodarczej, odchodzac od dokonywania oceny z punktu widzenia ogdlnych zasad etyczno-

moralnych, gdzie istotne kryterium stanowitlo poczucie godnosci ogétu ludzi myslacych
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sprawiedliwie i stusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w
dzialalnosci gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sadu Najwyzszego z 26 1X 2002 r. III CKN
213/01 OSNC 2003/12/169, Beata Gadek op.cit. s.127-144)

Sad podziela reprezentowany w doktrynie poglad, iz przepis art. 3 ust. 1 w sposdb ogolny
okresla czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy ust.2 wymienia przyktadowo niektore czyny,
typizowane dodatkowo w art. 5-17 u.z.n.k., ktore nalezy wykltada¢ w ten sposdb, ze ogdlne
okreslenie czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegélawiajace pozostaja w

nastepujacych wzajemnych relacjach :

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

v" wymagania wskazane w definicji odnoszg sie do czynéw wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1
spetnia wiec funkcje korygujaca w stosunku do przepiséw szczegolnych typizujacych czyny
nieuczciwej konkurencji. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spetnia przestanki z art. 5-17, w
rzeczywistosci jednak dzialanie nie wykazuje ktoregos ze znamion art. 3 usta (np.

bezprawno$ci) uznanie go za czyn nieuczciwej konkurengji jest wykluczone.

Uznanie konkretnego dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji wymaga¢ bedzie zatem
ustalenia, na czym ono polegalo i zakwalifikowania go pod wzgledem prawnym przez
przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w Rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej
konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujetego ale odpowiadajacego hipotezie art. 3 ust. 1.
Czyny konkurencyjne powinny by¢ badane przede wszystkim w swietle przestanek okreslonych
w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszcza sie w dyspozycji ktoregokolwiek z tych
przepisow, podlegaja ocenie wedtug klauzuli generalnej z art.3. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w

wyroku z 30 [X 1998 r. I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

W przekonaniu Sadu, poszukiwanie ochrony w przepisach ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji nie jest konieczne, prawa (a takze interesy gospodarcze) powodki sa
bowiem nalezycie chronione przepisami rozporzadzenia w sprawie wspolnotowego znaku
towarowego. Zadania sformutlowane w pkt 2a., c., d., e. i g. zostaly bowiem w istocie
uwzglednione przez Sad na innej podstawie prawnej. Nalezy wskazaé, ze w sformutowaniu
powddztwa i motywach pozwu B GmbH nie rozdziela materii znakéw towarowych i nieuczciwej
konkurencji, mieszajac fakty i argumenty, majace przekonywac¢ o zasadnosci zastosowania
sankgji zakazowych i zobowigzania pozwanej do usuniecia skutkéw dotychczasowych naruszen i
dzialani stanowiacych czyny nieuczciwej konkurencji. Tymczasem, jakkolwiek okreslone

dzialanie moze rownoczesnie narusza¢ prawa do znaku towarowego i reguly uczciwej
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konkurencji, to wynikajace z tego roszczenia powinny by¢ poparte faktami i dowodami, ktére
nie s3 tozsame. Naruszenie znaku towarowego, jako sprzeczne z prawem, jest zaledwie jedng z

przestanek czynu nieuczciwej konkurencji.

Powddka nie dowiodla ponadto, iz uczestniczy w obrocie gospodarczym na terytorium
Polski. Nie wskazala, jakie interesy gospodarcze powinny podlega¢ ochronie przed dziataniami
nieuczciwej konkurencji, nie wykazatla, jaki wptyw na nie maja kwestionowane dziatania B sp.j. Z
twierdzen stron i zaoferowanych przez nie dowodow wynika, ze pojedyncze przypadki zbywania
w Polsce towaréw B GmbH mialy miejsce w latach 7o-tych i go-tych XX wieku. Od potowy lat
go-tych wylacznym ich dystrybutorem byl W, a nastepnie pozwana spotka. Brak danych o
obecnosci powddki na polskim rynku po 31 III 201 r. i jej planach, ktorych realizacje miatyby
ewentualnie blokowa¢ dzialania pozwanej, naruszajace przepisy prawa lub dobre obyczaje
handlowe. Twierdzenie powoddki o istnieniu pomiedzy stronami stosunku konkurencji nie

zostalo zatem udowodnione.

B GmbH nie dowiodla takze zaistnienia okolicznosci, ktére pozwalalyby na postawienie
pozwanej zarzutu dopuszczenia sie czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 5,
zgodnie z ktorym czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie przedsiebiorstwa,
ktore moze wprowadzi¢ klientéw w blad co do jego tozsamosci, przez uzywanie firmy lub nazwy,
wczesniej uzywanej - zgodnie z prawem - do oznaczenia innego przedsiebiorstwa. (por. np.
wyrok Sadu Najwyzszego z 28 X 2010 r. w sprawie [ICSK 191/10) Uszlo uwadze powodki, ze firma
pozwanej spotki B i nazwa prowadzonego przez nig przedsiebiorstwa przeciwstawiana jest w tym
przypadku nie znakowi towarowemu BASTRA lecz jej firmie B. Gdyby nawet uzna¢, ze powodka
wczesniej dzialala pod ta firma w Polsce, to firma pozwanej nie moze by¢ w zadnym razie
uznana za podobna do niej. Brak podstaw do stwierdzenia, Ze istnieje jakakolwiek mozliwos¢

wprowadzenia klientow w biad co do tozsamosci przedsiebiorstwa pozwane;j.

Przepis art. 16 ust. 1 stanowi, ze czynem nieuczciwej konkurencji jest reklama sprzeczna z
dobrymi obyczajami (pkt 1.) lub wprowadzajaca klienta w blad i mogaca przez to wplynac¢ na
jego decyzje co do nabycia towaru lub ustugi (pkt 2.). Rozwazania przedstawione przez B GmbH
w motywach pozwu s3 niewatpliwie stuszne, powddka zaniedbala jednak ich odniesienia do
dzialani pozwanej. Faktycznie zmierza ona bowiem do zakazania B sp.j. jakichkolwiek nawigzan

do dawnej wspotpracy i dokonywania oceny oferty kazdej ze stron.

Nawet jesli uzna¢ kwestionowane wypowiedzi za reklame (artykuly maja charakter
sponsorowany), to przedstawione oceny przedstawicieli pozwanej mieszcza sie w granicach

oceny konkurenta i jego oferty. Powddka ograniczyla sie wylacznie do wybranych fragmentow,
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podczas gdy nalezy uwzgledni¢ caly przekaz reklamowy oraz okolicznosci w jakich doszto do
publikacji artykutu (koniecznos¢ rozpoczecia dzialalnosci pod nowymi oznaczeniami).
Zakonczenie przez strony wspolpracy nie oznacza, ze pozwana, jako wieloletni wylaczny
dystrybutor produktéw powddki, nie ma prawa do przedstawiania swojego udzialu w budowaniu
renomy znaku towarowego BASTRA oraz dobrej opinii o przedsiebiorstwie B GmbH i jego
produktach w Polsce. Ze swej strony, powodka nie dokonuje podsumowania tej wspotpracy i
oceny jej wynikdw, ograniczajac sie do stawiania zarzutéw dotyczacych przetlomu lat 2009/2010
(ktére nie maja znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy). Catkowicie niezrozumialy jest dla Sadu
zarzut, ze pozwana, sponsorujac wywiady w czasopismach branzowych, zmierza do budowania
w Polsce swojego wizerunku pod nazwiskiem W, co zapewne przyczyni¢ sie ma do jego
rozpoznawalnosci w oderwaniu od znaku towarowego BASTRA dla sprzedazy towarow i ustug

pozwanej w Polsce.

W przekonaniu Sadu, nie mozna uznac za nieuczciwie konkurencyjne wypowiedzi, ktdre
zawieraja rzetelng krytyke, zgodng z prawem i dobrymi obyczajami handlowymi ocene oferty
wlasnej i oferty konkurenta. Nalezy zauwazy¢, ze powoddka nie poszukuje ochrony z powotaniem

sie na przepis ust.3 art. 16 u.z.n.k., dotyczacy reklamy poréwnawczej.

B GmbH nie wyjasnila, jaki (konkretnie) dobry obyczaj zostal przez pozwang naruszony.
Nie wskazata takze w jaki sposob wybrane fragmenty tekstu (wypowiedzi przedstawiciela
pozwanej) mialyby wprowadzi¢ klienta w bfad (i co do czego), mogac przez to wplynaé na jego
decyzje co do nabycia towaru lub ustugi. Zadanie z pkt 2b. pozwu nalezy zatem uznaé za

bezzasadne i nieudowodnione.

Zadania z pkt 2c. (ktérego sformulowanie budzi¢ musi istotne zastrzezenia), pkt 2d., f. i
g. pozwu, zostalo uwzglednione przez Sad w ramach ochrony wspdlnotowych znakéw

towarowych, na podstawie art. g ust. 2 rozporzadzenia.

Zadanie z pkt 2f. pozwu podlegato oddaleniu, jako catkowicie nieudowodnione.

Przepis art. 14 u.z.n.k. stanowi w ust. 1, Ze czynem nieuczciwej konkurencji jest
rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzajacych w blad wiadomosci o swoim lub
innym przedsiebiorcy albo przedsiebiorstwie, w_celu przysporzenia korzysci lub wyrzadzenia
szkody. Powodka nie dowiodta nie tylko nieprawdziwosci informacji umieszczonych na stronie
internetowej pod adresem www.w.pl, ale przede wszystkim celowos$ci dzialania wykazala, ze B
sp.j., umieszczajac dwie notki historyczne, ktorych znalezienie wymaga od uzytkownika
Internetu do$¢ skomplikowanych poszukiwan moze przysparza¢ pozwanej korzysci lub

wyrzadzac¢ szkode B GmbH. Pozew nie zawiera nie tylko dowodow, ale nawet twierdzen na
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poparcie stawianego pozwanej zarzutu. Przypuszczenia i dywagacje powodki na temat wptywu
kazdej z form uzywania oznaczenia BASTRA, powotywania sie na wspolprace stron, ich obecnej
konkurencyjnosci, a w koncu ewentualnych negatywnych skutkéw, jakie moze to wywrzec¢ na
realizacje praw wylacznych i interesy gospodarcze w Polsce, nie moga zastapi¢ rzeczowych
twierdzen, opartych na faktach i popartych dowodami. Jeszcze raz nalezy przy tym podkreslié,
Ze motywy pozwu nie zawierajg rozroznienia pomiedzy prawami wylacznymi do znakow
towarowych i nieuczciwa konkurencja. Uzasadniajac Zadania okreslone w art. 18 u.z.n.k,
powodka odwotuje sie po wielokro¢ na naruszenia prawa z rejestracji wspolnotowych znakéw

towarowych BASTRA.

B GmbH nie wykazata takze i nie dowiodla, Ze pozwana dopuscila sie czynu nieuczciwej
konkurengji, niestypizowanego w art. 5-17, jednak spetniajacego wymogi okre$lone w klauzuli
generalnej art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Nie mozna uzna¢ za wystarczajace, samo tylko powolanie sie na
renome przedsiebiorstwa, ktora nie wynika z bezposredniej obecnosci na krajowym polskim
rynku, w sytuacji, gdy do budowy znajomosci jej towarow, bezspornie przyczynila sie pozwana
bedaca ich wylacznym dystrybutorem. B GmbH pomija fakt wieloletniej wspdtpracy stron, kiedy
to B sp.j., za jej zgoda, uzywala znakéw towarowych BASTRA i to, ze przedsiebiorstwa stron sa
ze soba powigzane w $wiadomos$ci nabywcow ich towarow i ustug. W stanie faktycznym
niniejszej sprawy, nie wystarcza proste powotywanie sie na poglady orzecznictwa i doktryny
odnoszace sie do innej sytuacji, istnienia na jednym rynku podmiotéw konkurencyjnych, z
ktorych jeden nieuczciwie korzysta z dorobku drugiego, godzac w jego renome i uzyskujac
nienalezne korzysci, bez nakltadu pracy i koniecznych nakladéw. Nie tylko w tej kwestii,
powodka popiera swe tezy orzeczeniami i komentarzami, ktdére nie do korica przystaja do tego
konkretnego stanu faktycznego. I cho¢, stluszno$¢ powolywanych pogladéw orzecznictwa i
doktryny, co do zasady, nie budzi zastrzezen, to nie moga one stanowi¢ argumentu

przemawiajacego za zasadnoscia zadan pozwu.

Zadanie zakazania uzywania oznaczenia BASTRA w nazwach domen internetowych
bastra.pl i bastra.com.pl. zostalo uwzglednione przez Sad na podstawie przepisu art. 9 ust. 2
rozporzadzenia. Takie dzialanie stanowi bowiem sposéb uzywania znaku towarowego, stuzac

prezentacji informacji handlowej i reklamie.

Zadanie z pkt 3. pozwu podlegato oddaleniu, jako catkowicie nieuzasadnione. Powddka
wystgpita bowiem o zobowigzanie pozwanej do opublikowania oswiadczenia o przeproszeniu za
naruszenie regut uczciwej konkurencji, co w tym postepowaniu nie zostalo udowodnione.

Ponadto, w tresci - opartego na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. - oswiadczenia zawarta
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przeproszenie za naruszenie praw z rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych. Nalezy
wyjasni¢, ze stosowana uzupetniajaco ustawa z dnia 30 VI 2000 r. prawo wiasnosci przemystowej
nie przewiduje w tym wypadku o$wiadczenia o przeproszeniu, a jedynie publikacje orzeczenia

lub informacji o orzeczeniu (art. 296 ust. 1a w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p.)

O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie 1 k.p.c., obciazajac nimi

pozwana w 2/3, a powodke w 1/3 czesci.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach sqdowych w sprawach
cywilnych, Sad ustalit oplate ostateczng na kwote 5.000 z} i uznat ja za pobrang od powodki do
kwoty 1.000 zl. Sad zobowigzal pozwana do uiszczenia na rzecz Skarbu Panstwa brakujacej

kwoty 4.000 zl. (art. 15 ust. 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 sadowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa
strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radce prawnego lub rzecznika
patentowego zwraca sie koszty w wysokosci naleznej wedlug przepisbw o wynagrodzeniu

adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Oplaty za czynnosci radcow prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 28 IX 2002 r. w sprawie optat za czynnosci radcéw
prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw pomocy prawnej udzielonej przez radce
prawnego ustanowionego z urzedu. Zasadzajac oplate za czynnos$ci radcy prawnego sad bierze
pod uwage niezbedny naklad pracy, a takze charakter sprawy i wklad pracy pelnomocnika w
przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasadzenia opfaty
stanowia stawki minimalne okreslone w rozdziatach 3 i 4, z tym, Ze nie moze by¢ ona wyzsza od
6-0 krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktorej wysokos¢ zalezy od wartosci przedmiotu
sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust..) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie

radcy prawnego wynosi 840 z1 (§ 10 ust. 1 pkt 18).

W rozliczeniu Sad uwzglednil, ze kazdej ze stron nalezy sie zwrot kosztow zastepstwa
procesowego w minimalnej wysokosci. Uznat za uzasadniony wniosek powddki o obcigzenie
pozwanej udokumentowanymi kosztami ttumaczenia przysieglego dokumentéw sporzadzonych
w jezyku niemieckim (odpisu z rejestru, zawartos$ci stron internetowych, korespondencji stron),
a takze kosztédw sporzadzenia aktow notarialnych dokumentujacych otwarcie stron

internetowych. Nie zastlugiwal natomiast na uwzglednienie wniosek o zasadzenie na jej rzecz
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zwrotu kosztéw opinii prywatnej, ktorej opracowanie i zlozenie nie jest niezbedne dla

dochodzenia przez powodke jej praw.

Sad nie uwzglednit kosztéw postepowania zabezpieczajacego ze wzgledu na
nierozpoznanie przez Sad Apelacyjny w Warszawie zazalenia na postanowienie wydane 31 VIII

201 1. w sprawie sygn. akt XXII GWo 38/11.
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