Sygn. akt XXIl GWzt 34/11

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)J

Dnia 5 marca 2012r.

Sad Okregowy w W Wydziat XXII
Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w sktadzie nastepujacym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
Protokolant starszy sekretarz sagdowy Dorota Zagodrska
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lutego 2012 r. w Warszawie
sprawy z powddztwa U z siedzibg w R
przeciwko P spdtce z ograniczong odpowiedzialnoscig w W

- 0 ochrone praw z rejestracji wspdlnotowych znakdw towarowych

1. zakazuje pozwanej P spdtce z ograniczong odpowiedzialnoscia w W przywozu,
wprowadzania do obrotu, oferowania i sktadowania w tych celach oraz reklamy
herbaty w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi L nr nr CTM-2090660,
IR-1013233, CTM-1531227 i CTM-4293593, ktdra nie zostata uprzednio wprowadzona do
obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez powoda U z siedzibg w R ani za
jego zgoda;

2. nakazuje pozwanej wycofanie z obrotu z terytorium Polski herbaty w opakowaniach
opatrzonych znakami towarowymi L nr nr CTM-2090660, IR-1013233, CTM-1531227 i
CTM-4293593, ktdra nie zostata uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim

Obszarze Gospodarczym przez powoda ani za jego zgodg;
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zobowigzuje pozwang do dwukrotnego opublikowania, w odstepie tygodnia, na
wiasny koszt, w ogdlnopolskim wydaniu dziennika Rzeczpospolita, na pierwszej
stronie redakcyjnej poswieconej ekonomii, obramowanego, widocznego, ogtoszenia
wielkosci 1/10 powierzchni strony, przy uzyciu czcionki Arial Narrow 12, o tresci :
,», Wyrokiem wydanym 5 marca 2012 r. Sad Okregowy w Warszawie zakazat P spdtce z
0.0. w W przywozu, wprowadzania do obrotu, oferowania i sktadowania w tych
celach oraz reklamy herbaty w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi L nr
nr CTM-2090660, IR-1013233, CTM-1531227 i CTM-4293593, ktdra nie zostata uprzednio
wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez

uprawnionego U z siedzibg w R ani za jego zgoda.”;
w pozostatej czesci powddztwo oddala;

opfate ostateczng ustala na kwote 3.000 (trzy tysigce) ztotych i uznaje za pobrana od

powoda w catosci;

zasadza od pozwanej P spdtki z ograniczong odpowiedzialnoscia w W na rzecz
powoda U z siedzibg w R kwote 4.697 (cztery tysigce szescset dziewieddziesiat

siedem) ztotych, tytutem zwrotu kosztédw procesu.



Sygn. akt XXII GWzt 34/11

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 13 XII 2011 r. w sprawie sygn. akt XXIIGWo 57/11 Sad :

1. udzielit spéice z ograniczona odpowiedzialno$cia prawa Krolestwa Niderlandow - U z
siedzibg w R zabezpieczenia roszczenia o zakazanie naruszen praw z rejestracji
wspoélnotowych znakéw towarowych L nr nr 2090660, 1013233, 1531227 i 4293593 przez
zakazanie P spétce z ograniczong odpowiedzialno$cia w W- na czas trwania procesu -
przywozu, wprowadzania do obrotu, oferowania, reklamowania i sktadowania w tych celach
herbaty w opakowaniach opatrzonych tymi znakami towarowymi, ktora nie zostala
uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez

uprawnionego ani za jego zgoda;

2. udzielit zabezpieczenia roszczenia o usuniecie skutkéw niedozwolonych dziatan sprzecznych
z prawem i naruszajacych interesy U przez zajecie, znajdujacej sie w dyspozycji obowigzanej,
herbaty w opakowaniach opatrzonych wspdélnotowymi znakami towarowymi L nr nr
2090660, 1013233, 1531227 i 4293593, ktéra nie zostata uprzednio wprowadzona do
obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnionego ani za jego zgodg i

oddanie jej pod dozér na koszt obowigzanego;

3. wyznaczyt uprawnionemu dwutygodniowy termin do wystgpienia wobec obowigzanej z
pozwem o zakazanie naruszen praw z rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych L nr nr
2090660, 1013233, 1531227 i 4293593 oraz o usuniecie skutkéw dziatan sprzecznych z

prawem i naruszajacych interesy U

W dniu 23 XII 2011 r. Uw R wnidsto:

1. zakazanie P spétce z o0.0. w W przywozu, wprowadzania do obrotu, oferowania i
sktadowania w tych celach oraz reklamy herbaty opatrzonej znakami towarowymi L nr nr
CTM-2090660, IR-1013233, CTM-1531227 i CTM-4293593, ktora nie zostata uprzednio
wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) przez powoda lub

za jego zgoda;

2. nakazanie pozwanej wycofania z obrotu z terytorium EOG herbaty opatrzonej znakami
towarowymi L nr nr CTM-2090660, IR-1013233, CTM-1531227 i CTM-4293593, ktéra nie

zostata uprzednio wprowadzona do obrotu w EOG przez powoda lub za jego zgoda;



3. podanie wyroku do publicznej wiadomosci, przez dwukrotne opublikowanie w
ogolnopolskim wydaniu dziennika Rzeczpospolita, na pierwszej stronie redakcyjnej
poswieconej ekonomii, ogloszenia wielko$ci 10% powierzchni strony, przy uzyciu czcionki
Times New Roman 12, obejmujacej dane stron oraz fakt wydania wyroku uznajacego
naruszenie przez pozwang praw powoda, przez wprowadzanie do obrotu herbaty
opatrzonej znakami towarowymi L nr nr CTM-2090660, IR-1013233, CTM-1531227 i CTM-
4293593, ktora nie zostata uprzednio wprowadzona do obrotu w EOG przez U lub za jego

zgoda;

4. zasadzenie kosztéw procesu.

W motywach powdéd powotat sie na stuzgce mu prawa do znakéw towarowych L,
zarzucajac, ze P spotka z o0.0. w W narusza jego wylacznos$¢ przez wprowadzanie do obrotu i
oferowanie - bez jego zgody - herbaty w opakowaniach z tymi znakami, ktéra nie zostata
wprowadzona do obrotu w EOG przez powoda lub za jego zgoda. Pozwana importuje i oferuje
herbate wyprodukowana na Sri Lance, w Indonezji, Egipcie i w innych krajach, nie przeznaczona
do sprzedazy na rynku Unii Europejskiej. Przedstawil przy tym zasady obowigzujace w jego
przedsiebiorstwie przy produkcji, oznaczaniu i wprowadzaniu do obrotu herbaty L. Wyjas$nit, ze
smak herbaty importowanej przez pozwana spoza EOG budzi zastrzezenia polskich
konsumentéw. Na poparcie swych twierdzen zaoferowal dowody z dokumentéw, fotografii,

wydrukow ze stron internetowych i zeznan swiadkow. (k.2-121, 143-148)

P spoétka z 0.0. w W zazadata oddalenia powo6dztwa i zwrotu kosztéw procesu. Powotata
sie na swg dobra wiare dotyczaca obrotu herbata L, ktéra zakupita od spoétki H (pozwanej w
sprawie sygn. akt XXIIGWzt 35/11), ta za$ nabyta towar na terytorium EOG - na Cyprze. Nie
miata zadnych podstaw, aby podejrzewa¢, iz narusza w ten sposéb prawa wylaczne powoda,
tym bardziej, Ze na polskim rynku obecne sa herbaty wyprodukowane w rdéznych krajach.
Zachowanie nalezytej starannos$ci nie wymagato prowadzenia przez pozwana szczegdétowego
dochodzenia dotyczacego legalnosci zakupu herbaty. O bezprawnosci swego dziatania

dowiedziata sie dopiero z wezwania przesagdowego.

W jej ocenie, powdéd ma niejasny system produkcji i dystrybucji herbaty oraz
licencjonowania uzywania znakéw L, nie oznacza on swych towaréw w sposéb jednoznacznie
wskazujacy ich przeznaczenie na okre$lony rynek. Na poparcie zarzutéw zaoferowata dowody z

dokumentdéw i przestuchania jej przedstawiciela w charakterze strony. (k.126-141)

Na zarzut pozwanej, U wyrazil zgode na publikacje wyroku z uzyciem czcionki Arrial
Narrow 10. Sprzeciwitl sie natomiast publikacji w dzienniku Rzeczpospolita na innych niz

pierwsza stronach redakcyjnych poswieconych ekonomii. (k.163)



Sad oddalit wniosek pozwanej o wylaczenie do odrebnego rozpoznania zarzutow
opartych na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, kumulatywna kwalifikacja
prawna roszczenia nie ma bowiem znaczenia dla stwierdzenia jego wtasciwosci dla

rozstrzygniecia sporu o naruszenie praw z rejestracji wspdlnotowych znakéw towarowych.

Sad ustalil, Ze U z siedzibg w R jest uprawniony z rejestracji w Urzedzie Harmonizacji

Rynku Wewnetrznego w Alicante :

- graficznego wspdélnotowego znaku towarowego zarejestrowanego 25 I 2002 r. pod nr

2090660 7 pierwszenstwem od 16 I1 2001 r., o czym opublikowano 20 V
2002r.
- graficznego znaku towarowego nr 1013233 - chronionego w Unii Europejskiej

zarejestrowanego 12V 2009 r., o czym opublikowano 13 X 2009 r.

- stownego wspoélnotowego znaku towarowego L zarejestrowanego 19 111 2001 r. pod nr

1531227, z pierwszenistwem od 29 I1 2000 r., o czym opublikowano 23 IV 2001 r.

- wspolnotowego graficznego znaku towarowego zarejestrowanego 13 IV 2006 .

pod nr 4293593, z pierwszenstwem od 16 11 2005 r., o czym opublikowano 22 V 2006 .,

chronionych m.in. dla towaréw w Klasie 30 klasyfikacji nicejskiej - herbaty. (bezsporne - tak tez

wydruki z bazy OHIM i §wiadectwa rejestracji z ttumaczeniem na jezyk polski k.35-66)

U uzywa swych znakéw dla herbaty wprowadzanej do obrotu oferowanej w krajach Unii
Europejskiej, m.in. w Polsce, produkowanej w fabrykach w Brukseli i w Katowicach. Jej
opakowania zawieraja informacje o dystrybutorze majacym swa siedzibe w jednym z panstw

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz oznaczenie Packed in EU. (bezsporne)



P spoétka z o.0. w W importuje i oferuje w Polsce - na skale hurtowa - herbate,
wyprodukowang na Sri Lance, w Indonezji i Egipcie, nie przeznaczona do sprzedazy na rynku
Unii Europejskiej, w opakowaniach opatrzonych wspoélnotowymi znakami towarowymi L, ktéra
nie zostala wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez
uprawnionego ani za jego zgoda. Na opakowaniach herbaty wskazany zostat producent,
importer i dystrybutor U z siedzibg w S, U oraz P. Widnieja tam takze napisy jezykach innych niz
jezyki panstw UE. (bezsporne - tak tez faktury k.34, 67, 68, fotografie opakowan herbaty k.69-
73, 80-88, oswiadczenia k.76-79, protokoty z otwarcia strony internetowej pod adresem puh-
pilot.pl k.89-99) Pozwana nabyta herbate L od H spé6iki z 0.0. w Warszawie, ktéra sprowadzita jg
z Cypru. (bezsporne - tak tez faktury k.134-136) Pozwana nie dysponuje zgoda powoda na

uzywanie jego znakéw towarowych L. (bezsporne)

Ustalone przez Sad okolicznosSci faktyczne, istotne dla rozstrzygniecia sprawy, w
rozumieniu art. 227 k.p.c. nie byty pomiedzy stronami sporne. Strony nie zgadzaty sie natomiast
co do mozliwosci zakwalifikowania dziatania pozwanej, jako naruszenia praw wylacznych
powoda. Spétka P powotywata sie na nabycie zakwestionowanej herbaty na terytorium EOG, nie
byto to jednak wystarczajace do uznania, ze w kazdym przypadku nastgpito wyczerpanie praw
wytacznych powoda. Pozwana, ktérg obcigzat dowdéd wprowadzenia towaru po raz pierwszy do
obrotu na terytorium EOG nie sprostala swemu obowigzkowi. Bez znaczenia bylo przy tym
powotywanie sie na zachowanie nalezytej starannos$ci oraz deklarowanie utrudnien w

dostepnosci informacji o przeznaczeniu towaru ze znakami towarowymi L.

W okolicznosciach niniejszej sprawy nastepuje odwrocenie ciezaru dowodu, zgodnie z
regutg wyrazong w wyroku Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 8 IV 2003 r. w sprawie
C-244/00 Van Doren Czytamy w nim, Ze reguta dowodowa, zgodnie z ktéra pozwany,
podnoszacy na swoja obrone zarzut wyczerpania prawa z rejestracji, powinien wykazac jego
przestanki, jest zgodna z prawem wspoélnotowym, w szczegdlnosci art. 51 7 pierwszej dyrektywy
Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1988 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszqcych sie do znakéw towarowych, zmienionej umowg miedzynarodowa z 2
V 1992 r. o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednakze, wymogi wynikajace z

koniecznosci ochrony swobody przeptywu towaréw unormowanej, min. z art. 28 i 30 TWE,

moga prowadzi¢ do potrzeby modyfikacji tej reguty. Gdy pozwany wykaze istnienie realnego

niebezpieczenstwa podziatu rynkéw krajowych, w szczegélnos$ci, gdy uprawniony z rejestracji

znaku towarowego wprowadza do obrotu w EOG swoje towary w systemie dystrybucji
wytacznej, wtedy to on zobowigzany jest przedstawi¢ dowdd, iz towary zostaly pierwotnie
wprowadzone do obrotu przez niego lub za jego zgoda poza EOG. Jezeli powo6d dostarczy taki
dowdd, pozwany ma obowigzek wykaza¢, ze uprawniony do znaku wyrazit zgode na dalszy zbyt

towarow w EOG.



Niewykazanie przez pozwang istnienia realnego niebezpieczenistwa podziatu rynkéw
krajowych skutkuje natozeniem na nig obowigzku udowodnienia, Ze w odniesieniu do
wprowadzanej do obrotu i oferowanej herbaty w opakowaniach ze znakami towarowymi L
nastgpito wyczerpanie praw Unilever N.V. poniewaz herbata zostata wprowadzona po raz

pierwszy do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgoda na terytorium EOG.

Wobec przyznania przez pozwang istnienia praw U i zakresu ich ochrony, a takze faktu
wprowadzania do obrotu herbaty w opakowaniach ze znakami towarowymi L, Sad oddalit
wniosek powoda o dopuszczenie dowodu z zeznan Swiadkéow D, A, S i P. Nie uwzglednit takze
wniosku pozwanej o dopuszczenie dowodu z przestuchania jej w charakterze strony, wobec
niewskazania okolicznosci, ktére w niniejszej sprawie wymagatyby wyjasnienia, w rozumieniu

art. 299 k.p.c. (k.164)

Sad Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych zwazyt :

Prawo znakéw towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezaktdconej
konkurencji, ktérego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celow TWE. W systemie tym
przedsiebiorstwa powinny mie¢ petng mozliwo$¢ przyciggania do siebie klientéw dzieki
wysokiej jakosci ich towarow i ustug, co jest uzaleznione od istnienia oznaczen odrézniajacych,
pozwalajacych na zidentyfikowanie ich pochodzenia. (tak wyroki ETS z 17 X 1990 r. w sprawie
C-10/89 HAG, z 4 X 2001 r. w sprawie C-517/99 Merz&Krell i z 12 XI 2002 r. w sprawie C-
206/01 Arsenal Football Club)

Wspolnotowy znak towarowy jest jednolitym tytutem ochronnym, funkcjonujacym
obecnie w oparciu o unormowania rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 1I 2009 r. w
sprawie wspdélnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), ktore reguluje w sposéb
catlosciowy zasady rejestracji, wynikajace z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o charakterze
materialno-prawnym rozporzadzenia, jako czeS¢ acquis communautaire stanowig element
polskiego porzadku prawnego, znajdujac bezposrednie zastosowanie. W wiekszo$ci, s3 one
powtorzeniem regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989
r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do znakéw
towarowych. (Dz.U 1989 L40 str.1) Implementujgca jg ustawa Prawo wtasnosci przemystowej
znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w
rozporzadzeniu, w szczegdlnosci w tym zakresie w jakim odsyta ono do wtasciwych przepiséw

prawa krajowego.

Wspéblnotowy znak towarowy wywotuje on ten sam skutek w catej Unii Europejskiej,
moze on by¢ zarejestrowany, zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia sie lub decyzji stwierdzajacej
wygasniecie praw wtasciciela 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 mozliwoscig przedtuzenia). (art. 46) Prawa z rejestracji sa skuteczne wobec 0s6b

trzecich z dniem publikaciji. (art. 9 ust.3 zd.1)

Z orzecznictwa wspdlnotowego wynika w sposdb niewatpliwy, ze prawo wylaczne
zostato przyznane wilascicielowi znaku towarowego, aby umozliwi¢ mu ochrone jego
szczegblnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mogt spetnia¢ wtasciwe mu funkcje
zagwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub ustugi oraz ich jakosci
(gwarancyjng), komunikacyjna, reklamowag i inwestycyjng. Wykonywanie tego prawa winno by¢
zastrzezone dla przypadkéw, w ktorych uzywanie przez osoby trzecie okre§lonego oznaczenia

wptywa lub moze negatywnie wplywaé na petnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunatu

Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 Budéjovicky Budvar, a
takze wyroki z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 L’Oréal iin., z 23 1II 2010 r. w sprawach
potaczonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google)

Przepis art. 13 stanowi w ust.1l, ze wspdlnotowy znak towarowy nie uprawnia
wlasciciela do zakazywania jego uzywania w odniesieniu do towardow, ktére zostaly
wprowadzone do obrotu na terytorium EOG pod tym znakiem przez wtasciciela lub za jego
zgodag. Od dawna utrwalony jest poglad o wylacznym uprawnieniu wtasciciela znaku
towarowego do decydowania o pierwszym wprowadzeniu opatrzonego nim towaru do obrotu w
okreslonym czasie i miejscu. (np. wyroki ETS z 16 VII 1998 r. w sprawie C-355/96 Silhouette, z 1
VII 1999 r. w sprawie C-173/98 Ancienne Maison Dubois et Fils, z 20 XI 2001 r. w potgczonych
sprawach C-414/99 do C-416/99 Zino Davidoff, a ostatnio np. wyroki z 14 VII 2011 r. w sprawie
C-46/10 Viking Gas, z 3 VI 2010 r. w sprawie C-127/09 Coty - wyczerpanie praw przyznanych
przez znak towarowy ma miejsce tylko wtedy, gdy wtasciciel udzielit - w sposéb wyrazny lub
dorozumiany - zgody na wprowadzenie do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym,

towardéw, w stosunku do ktérych powotano sie na wyczerpanie |...].)

Art. 9 przyznaje wilascicielowi prawo wytacznego i niezakléconego uzywania znaku
towarowego oraz zakazania innym osobom, niemajacym jego zgody, uzywania w obrocie m.in.
oznaczenia identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towaréw lub ustug. (ust.1a)
Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku
(oznaczenia) powinna sie opiera¢ na ich zgodno$ci wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej
(koncepcyjnej). Znaki nalezy poréwnywac cato$ciowo, a decydujgce znaczenie mie¢ beda
elementy odrézniajgce (dominujgce), a nie opisowe. Oznaczenie (znak towarowy) moze by¢
uznany za identyczny ze wcze$niejszym znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza - bez dokonywania
zmian lub uzupetien - wszystkie elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako catosé,
wykazuje nieznaczne réznice, ktére nie zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta.

(tak wyrok Trybunatu z 20 111 2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion)


http://lponline.lexpolonica.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:[{"db_name":"lp","lo_query_json":"[/"eql/",/"DOK_NR/",/"381125/"]"},{}]

U dysponuje prawami wylgcznymi wynikajacymi z rejestracji wspdlnotowej znakéw
towarowych L, ktore uzywane przez pozwang spotke bez zgody powoda w postaci identycznej z
ta w jakiej zostaty zarejestrowane, dla oznaczenia towaréw identycznych z tymi, dla ktorych
chronione s znaki towarowe - herbata. Niewatpliwie zatem ma tu miejsce naruszenie

wytacznosci, o ktérym mowa w art. 9 ust.1a rozporzadzenia.

Spétka P nie udowodnita, Ze zakwestionowana przez powoda herbata w opakowaniach
opatrzonych znakami towarowymi L zostala po raz pierwszy wprowadzona do obrotu przez
uprawnionego lub za jego zgoda. Uznaniu za zasadne zarzutu wyczerpania prawa wylacznego
sprzeciwia sie oznaczenie opakowania oryginalnego produktu napisami w jezykach innych niz
panstw EU, nizsze od dyktowanych przez dystrybutoréw U w panstwach Unii Europejskiej ceny.
Skoro sporne towary byty przeznaczone na rynki Sri Lanki, Indonezji, czy Egiptu i tam nastgpito
ich wprowadzenie do obrotu przez powoda, to - w braku jego zgody - nie mogg one by¢

importowane do krajow Europejskiego Obszaru Gospodarczego i tu wprowadzane do obrotu.

Nalezy podkresli¢, ze zgodnie z art. 3 i art. 232 k.p.c., strona zobowigzana jest dawac
wyjas$nienia co do okoliczno$ci sprawy zgodnie z prawda i przedstawia¢ dowody. Ewentualne
ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obcigzajg strone, ktéra nie dopetnita cigzacego na niej
obowigzku. (wyrok Sadu Najwyzszego z 15 VII 1999 r. I CKN 415/99) Samo twierdzenie
strony nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczace istotnej dla sprawy okolicznos$ci (art. 227
k.p.c.) powinno by¢ udowodnione przez strone je zgtaszajaca. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok
Sadu Najwyzszego z 22 XI 2001 r. | PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

Przewidziane w art. 232 zdanie drugie k.p.c. uprawnienie sagdu do dopuszczenia z urzedu
dowodu niewskazanego przez strony ma charakter wyjatkowy (wyrok Sadu Najwyzszego z 26 |
2000 r. III CKN 567/98) i jest prawem, a nie obowigzkiem sadu (postanowienie Sadu
Najwyzszego z 7 XII 2000 r. II CKN 1322/00), ktéry podejmuje inicjatywe dowodow3q z urzedu
jedynie w sytuacjach szczeg6lnych. (uchwata sktadu 7 sedziow Sadu Najwyzszego z 19 V 2000 r.
[II CZP 4/00 OSNC 2000/11/195) Przepisy procedury cywilnej w zadnym razie nie obligujg go
do przeprowadzania w sprawie gospodarczej z urzedu postepowania dowodowego.
Obowigzujaca w procesie cywilnym zasada kontradyktoryjnosci zwalnia sad orzekajacy z
odpowiedzialno$ci za rezultat postepowania dowodowego, ktdrego dysponentem s3 same

strony. (wyrok Sadu Najwyzszego z 16 XII 1997 r. Il UKN 406/97 OSNAPiUS 1998/21/641).

Skutki wspolnotowego znaku towarowego podlegaja wylgcznie przepisom
rozporzadzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszacemu sie
do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepiséw tytutu X. (art. 14 ust. 1) W celu

zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji moga by¢ zakazane, w

szczegblnosci:



umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

b. oferowanie towardw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu
pod takim oznaczeniem lub oferowanie i Swiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

C. przywdz lub wywéz towaréw pod takim oznaczeniem;

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

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub Ze z jego strony istnieje grozba naruszenia
wspolnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje
zakazujaca pozwanemu takich dziatan. Stosuje réwniez $rodki, zgodnie z przepisami ustawo-
dawstwa krajowego, ktérych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1)
Oznacza to, Ze jeSli w prawie krajowym istniejg inne jeszcze sposoby ($rodki ochrony) znaku
przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, Sad Wspdlnotowych Znakéw
Towarowych i Wzoréw Przemystowych powinien je, na wniosek powoda, zastosowaé¢ do

ochrony znaku wspdélnotowego.

Sformutowanie - chyba ze istniejq szczegdlne powody zaniechania - uprawnia Sad do
odstapienia od stosowania sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadajgca klauzuli generalnej
art. 5 k.c,, nie moze by¢ stosowana przez sad w postepowaniach w sprawach gospodarczych z
urzedu. Zainteresowany, uniknieciem sankcji pozwany, ktéry dopuscit sie naruszenia, winien
skonkretyzowaé te szczegdlne powody i wykazaé ich istnienie, pozostawiajac Sadowi (jako
arbitrowi) ocene, przy rozstrzyganiu o sposobie usuniecia skutkdw naruszenia prawa z

rejestracji.

W przekonaniu Sadu, U nalezycie dowidodt swych praw i wkroczenie przez spétke P w
sfere wytacznosci wynikajgcg z rejestracji znaku towarowego, obejmujgcej w szczegélnosci
decydowanie o pierwszym wprowadzeniu do obrotu towaru w opakowaniach ze znakiem
towarowym na okreslonym terytorium. Uzasadnione jest zatem zastosowanie wzgledem
pozwanej sankcji na podstawie art. 102 ust.l w zw. z art. 9 ust.2 i w zw. z art. 9 ust.1a

rozporzadzenia.
U sformutowat powddztwo w ten sposob, ze domagat sie:

- zakazania pozwanej przywozu, wprowadzania do obrotu, oferowania i sktadowania w tych
celach oraz reklamy herbaty opatrzonej znakami towarowymi L nr nr CTM-2090660, IR-
1013233, CTM-1531227 i CTM-4293593, ktéra nie zostata uprzednio wprowadzona do

obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez powoda lub za jego zgoda;

- nakazania pozwanej wycofania z obrotu z terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego herbaty opatrzonej znakami towarowymi L nr nr CTM-2090660, IR-
1013233, CTM-1531227 i CTM-4293593, ktéra nie zostata uprzednio wprowadzona do

obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez powoda lub za jego zgoda;
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- podania wyroku do publicznej wiadomos$ci, przez dwukrotne opublikowanie w
ogolnopolskim wydaniu dziennika Rzeczpospolita, na pierwszej stronie redakcyjnej
poswieconej ekonomii, ogloszenia wielko$ci 10% powierzchni strony, przy uzyciu czcionki
Arial Narrow 10, obejmujacej dane stron oraz fakt wydania wyroku uznajgcego naruszenie
przez pozwang praw powoda, przez wprowadzanie do obrotu herbaty opatrzonej znakami
towarowymi L nr nr CTM-2090660, IR-1013233, CTM-1531227 i CTM-4293593, ktéra nie
zostata uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez U

lub za jego zgoda;

W przekonaniu Sadu, natozone sankcje zakazowe oraz usuniecie skutk6w naruszenia
powinny sie odnosi¢ do herbaty w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi, konieczne
stato sie wiec, nieco odmienne od zadanego, sformutowanie orzeczenia. Usuniecie skutkéw
naruszenia przewidziane w prawie krajowym (art. 286 p.w.p.) przez wycofanie towaru z obrotu
(pkt 2. wyroku) moze natomiast odnosi¢ sie wytacznie do terytorium Polski, a nie, jak domagat
sie powod Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W pozostatej cze$ci powoddztwo, jako
nieusprawiedliwione, podlegato oddaleniu.

Zadanie sformutowane w pkt 3 pozwu znajdowato oparcie w prawie krajowym - art. 296
ust. 1a w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 102 ust. 1 rozporzadzenia. Umozliwi to
powiadomienie najbardziej zainteresowanych nabywcéw herbaty o bezprawnych dziataniach P.
Sad zobowigzat zatem pozwang do dwukrotnego opublikowania, w odstepie tygodnia, na wtasny
koszt, w ogoélnopolskim wydaniu dziennika Rzeczpospolita, na pierwszej stronie redakcyjnej
poswieconej ekonomii, obramowanego, widocznego, ogtoszenia wielkosci 1/10 powierzchni
strony, przy uzyciu czcionki Arial Narrow 12, o tresci : ,Wyrokiem wydanym 5 marca 2012 r.
Sad Okregowy w Warszawie zakazat P spotce z 0.0. w W przywozu, wprowadzania do obrotu,
oferowania i sktadowania w tych celach oraz reklamy herbaty w opakowaniach opatrzonych
znakami towarowymi L nr nr CTM-2090660, IR-1013233, CTM-1531227 i CTM-4293593, ktéra
nie zostala uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez
uprawnionego U z siedzibg w R ani za jego zgoda.” Zastosowanie wiekszego rozmiaru czcionki
drukarskiej (12, a nie 10) byto uzasadnione potrzeba zachowania proporcji pomiedzy wielkos$cia

miejsca, ktére ma zajg¢ ogtoszenie, dtugoscia tekstu a wydrukiem.

U nie stuzy natomiast ochrona intereséw gospodarczych gwarantowana ustawg z
16 1V 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ustrdj Rzeczypospolitej Polskiej opiera
sie na zasadach wolnosci gospodarczej i swobody konkurencji. Kazdy przedsiebiorca
funkcjonujacy na krajowym rynku moze podejmowac dziatania zmierzajace do pozyskiwania
kontrahentéw - nabywcoéw oferowanych przezen towaréw i ustug. Dziatania konkurencyjne, bez
wzgledu na to jak dotkliwe skutki moga wywiera¢ w sferze intereséw innych uczestnikéw

obrotu, sa co do zasady dozwolone. Ustawodawca zwraca sie przeciwko nim tylko o tyle, o ile s3
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one sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub tez podwazaja fundamenty konkurenc;ji
jako takiej. (por.: Wojciech Pyziot, Anna Walaszek-Pyziot Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza

pojecia). Przeglad Prawa Handlowego 1994/10/1)

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie
nieuczciwej konkurencji w dziatalnosci gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiebiorstw
oraz klientow (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 przepisem art. 3, czynami
nieuczciwej konkurencji sg dziatania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli
zagrazaja lub naruszajg interes innego przedsiebiorcy lub klienta. (ust. 1) Ich przyktadowe
wyliczenie znajduje sie w ust. 2.

Uznanie dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest zatem
kumulatywnym spetnieniem nastepujacych przestanek:

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

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

Jak stusznie stwierdzit Sad Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 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 sa bowiem tylko te czyny sprzeczne z dobrymi obyczajami, ktére zagrazaja lub naruszaja
interes przedsiebiorcy, co ma miejsce wowczas, gdy dziatania (zaniechanie) konkurenta
powoduja pogorszenie lub brak spodziewanej poprawy mozliwosci nabycia lub zbytu
oferowanych débr i ustug. (tak tez Beata Gadek Generalna klauzula odpowiedzialnosci za czyn
nieuczciwej konkurencji (art.3 u.z.n.k.), Uniwersytet Jagiellonski, Zeszyt 85, Kantor Wydawniczy

Zakamycze 2003 r.s.156-161)

Konkurencyjne sg wytacznie dziatania zewnetrzne, adresowane do innych uczestnikow
wymiany rynkowej, majgce na celu zdobycie klientéw dla oferowanych przez nich towaréw
przez zwiekszenie wilasnej efektywnosci gospodarczej badz ostabienie cudzej. Naruszenie lub
zagrozenie intereséw gospodarczych innych uczestnikow rynku musi mie¢ charakter
bezposredni i realny. Musza one by¢ zdolne wywiera¢ wptyw na innych przedsiebiorcow-

konkurentéw (albo na konsumentéw) i niekorzystnie oddziatywac¢ na ich sytuacje.

0 naruszeniu interesu innego przedsiebiorcy mozna mowi¢ wtedy, gdy na skutek
dziatania konkurencyjnego nastapi pogorszenie lub nie nastgpi oczekiwana poprawa mozliwosci
nabywania lub zbywania débr badZ ustug. Decyduje o tym sposdb, w jaki dzialanie konkurenta
jest odbierane przez potencjalnych adresatéw. Zwazywszy, ze prawa przedsiebiorcy
uczestniczacego w obrocie majg charakter wzgledny, tylko adresatom dziatan nieuczciwie

konkurencyjnych stuzy¢ bedzie roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowigzek
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wskazania i udowodnienia istnienia zagrozenia obcigza wystepujacego z zarzutem nieuczciwej
konkurencji. Deliktowy charakter odpowiedzialnosci nieuczciwego konkurenta uzasadnia takze
obcigzenie powoda obowigzkiem udowodnienia szkody i istnienia zwigzku przyczynowego. (art.

415iart. 361 § 1 wzw. z art. 6 k.c.)

W obecnym stanie prawnym, Sad nie znajduje uzasadnienia dla szerokiej wyktadni
pojecia naruszenia interesu gospodarczego, mogacej uzasadnia¢ stosowanie przepisow ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do wszystkich samodzielnych podmiotéw prawnych, tylko z
tej przyczyny, ze ze wzgledu na istniejace powiazania, nieuczciwie konkurencyjne dziatania
pozwanego ostatecznie wplywajg takze na ich sytuacje ekonomiczna (np. producenta, dostawcy,
kooperanta, nabywcy, agencji reklamowej). Takie rozumienie pojecia naruszenia lub zagrozenia
interesu innego przedsiebiorcy mogloby, w istniejagcym ustroju gospodarczym, prowadzi¢ w
skrajnych przypadkach do stwierdzenia, ze wtasciwie kazdy uczestnik gry rynkowej jest w
mniejszym lub wiekszym stopniu dotkniety dzialaniem nieuczciwie konkurencyjnym, kazdy
zatem madgtby dochodzi¢ na drodze sadowej roszczen okreslonych w art. 18 u.z.n.k. Stuszne, w
przekonaniu Sadu, jest uznanie, Ze roszczenia z art. 18 u.z.n.k. stuza wytacznie przedsiebiorcom,

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

bezposrednio naruszone lub zagrozone, a ustawa nie ma zastosowania do podmiotow

zagranicznych, ktére nie prowadza w Polsce dziatalnosci, a jedynie sg korporacyjnie powigzane
z polskimi przedsiebiorcami, zachowujacymi odrebno$¢ prawng i ekonomiczng, ktérym zbywaja

swoje towary lub udzielajg licencji na uzywanie znakéw towarowych.

Istnienie finansowo-organizacyjnych podstaw funkcjonowania tzw. grupy kapitatowej
spétek z ograniczonq odpowiedzialnosciq oraz wykonywania przez spétke dominujqcq uprawnien
w ramach posiadanych udziatéw w spétkach zaleznych nie powoduje powstania zorganizowanego
zespotu praw majqtkowych i niemajqgtkowych nalezqcego do spotki dominujqcej. (tak wyrok Sadu
Najwyzszego z 23 X 2003 r. VCK 411/02; por. takze wyroki Sgdéw Apelacyjnych w Poznaniu z
13 XI1 2005 r. IACa 568/05 i w Katowicach z 27 11 2009 r. VACa 308/08)

Powdd nie udowodnil w tym postepowaniu, Ze dzialania pozwanej w sposé6b bez-
posredni naruszaja jego interesy gospodarcze. Nie wykazat, iz jest obecny w obrocie
gospodarczym ma terytorium Polski. Z twierdzen stron wynika, Ze interesy powoda
reprezentuje w Polsce jego spdtka coérka, ktora sprzedaje tu towary ze znakiem L, a ktdra jest
niewatpliwie samodzielnym podmiotem gospodarczym. Interesy gospodarcze powoda moga by¢
ewentualnie tylko posrednio naruszane przez pozwang. W okolicznos$ciach faktycznych sprawy,
stosunek konkurencji, ktéry mogtby by¢ poddawany ocenie z punktu widzenia zgodnosci z
zasadami uczciwosci kupieckiej istnieje wytacznie pomiedzy spétkami Ui P. Unie moze zatem

skutecznie zada¢ uwzglednienia powddztwa na podstawie art. 18 u.z.n.k. Nalezytg ochrone
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jego prawa wylacznego zapewniaja przepisy rozporzadzenia w sprawie wspélnotowego znaku

towarowego i Prawa wtasnosci przemystowe;j.

0 kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie 2 k.p.c., obciazajac nimi w cato$ci
pozwang poniewaz powdd ulegt tylko w nieznacznej czes$ci swego roszczenia. 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
sagdowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)
Stronom reprezentowanym przez radce prawnego zwraca sie koszty w wysokosci naleznej

wedtug przepisow o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Optaty za czynnosci radcéw prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwos$ci z 28 IX 2002 r. w sprawie optat za czynnosci radcéw
prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panistwa kosztéw pomocy prawnej udzielonej przez radce
prawnego ustanowionego z urzedu. Zasadzajac oplate sad bierze pod uwage niezbedny naktad
pracy, a takze charakter sprawy i wktad pracy petnomocnika w przyczynienie sie do jej
wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§2 ust.l.) Podstawe zasadzenia optaty stanowig stawki
minimalne okreslone w rozdziatach 3 i 4, z tym, Ze nie moze by¢ ona wyzsza od 6-0 krotnej
stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej wysoko$¢ zalezy od wartosci przedmiotu sprawy lub jej
rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie wynosi 840 zt (§
10 ust. 1 pkt 18). Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznat, ze
adekwatne do naktadu pracy pelnomocnika powoda wykonujacego zawo6d radcy prawnego jest
wynagrodzenie w podwojnej minimalnej wysoko$ci. (2x840 zt + 17 zi, tytutem optaty skarbowej

od petnomocnictwa)

Sad ustalil optate ostateczna na kwote 3.000 z}, uznajac ja za pobrang od powoda w
catosci i natozyl na pozwang obowiazek jej zwrotu U(art. 15 ust. 3 i art. 16 ustawy z 28 VII 2005

r. 0 kosztach sqdowych w sprawach cywilnych)
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