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W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE])] POLSKIE]

Dnia 5 sierpnia 2013 r.
Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII
Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w sktadzie nastepujacym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
Protokolant Diana Pawlowska
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lipca 2013 r. w Warszawie

sprawy z powddztwa CC z siedziba w F(USA)

i CTP spétki z ograniczong odpowiedzialno$cig w W
przeciwko F spoétce z ograniczong odpowiedzialnoscig w C

- 0 ochrone praw z rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych i zakazanie czynéw

nieuczciwej konkurencji

1. nakazuje pozwanej F spotce z ograniczong odpowiedzialno$cia w C zaniechanie naruszania

praw CC w F do stownych wspdlnoto-wych znakéw towarowych CARRIER (CTM-83410 i

CTM-1586783) oraz  slowno-graficznego  wspoélnotowego  znaku  towarowego

<z

<z

(CTM-371963), tj. uzywania znaku lub
oznaczenia tudzaco do niego podobnego w odniesieniu do ustug sprzedazy, instalacji,
montazu, obstugi, konserwacji i1 naprawy urzadzen chtodniczych, grzewczych i
wentylacyjnych oraz w reklamie takich urzadzen, w tym na budynkach przedsiebiorstwa, na

banerach, samochodach i w tresci stron internetowych;

2. nakazuje pozwanej zaniechanie naruszania prawa CC w F do stownych wspoélnotowych

znakéw towarowych TRANSICOLD (CTM-76042, CTM-1586742), tj. uzywania znaku
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TRANSICOLD pisanego wielkimi literami, lekko ukos$ng czcionka i na catej dtugosci
TRANSICOLD

tudzaco do niego podobnego, w odniesieniu do ustug sprzedazy, instalacji, montazu, obstugi,

podkreslonego: lub jakiegokolwiek oznaczenia
konserwacji i naprawy urzadzen chtodniczych, grzewczych i wentylacyjnych oraz w reklamie
takich urzadzen, w szczego6lnosci na budynkach przedsiebiorstwa, na banerach, samochodach

i w tresci stron internetowych;

nakazuje pozwanej usuniecie, na jej koszt, oznaczen okres$lonych w punktach 1. i 2. z
budynkéw przedsiebiorstwa, reklam, samochodéw, dokumentéw, ze stron internetowych
oraz z innych miejsc, w ktérych sg one uzywane przez pozwang w odniesieniu do ustug
sprzedazy, instalacji, montazu, obstugi, konserwacji i naprawy urzadzen chtodniczych,

grzewczych i wentylacyjnych;

nakazuje pozwanej dwukrotne opublikowanie, na jej koszt, na jednej z trzech pierwszych
stron redakcyjnych czestochowskiego dodatku lokalnego do Gazety Wyborczej informacji o
tresci: ,Wyrokiem z 5.08.2013 r. Sad Okregowy w Warszawie nakazat F spotce z 0.0. w C
zaniechanie naruszania praw CC w F do wspdlnotowych znakéw towarowych CARRIER

(CTM-83410, CTM-1586783, CTM-371963) i TRANSICOLD (CTM-76042, CTM-1586742),

zakazujgc uzywania oznaczen @ , TRAN wlub innych, tudzaco do

nich podobnych w odniesieniu do ustug sprzedazy, instalacji, montazu, obstugi, konserwac;ji i
naprawy urzadzen chtodniczych, grzewczych i wentylacyjnych oraz w reklamie takich

urzadzen.” - w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku;
w pozostatej czesci powddztwo oddala;

nakazuje pobranie od CTP sp6tki z ograniczong odpowiedzialnosciag w W na rzecz Skarbu
Panstwa - Sadu Okregowego w Warszawie kwoty 18.350 (osiemnascie tysiecy trzysta

piecédziesigt) ztotych tytutem nieuiszczonej optaty sagdowej;

zasadza od CTP spétki z ograniczong odpowiedzialno$cig w W na rzecz F spo6tki z ograniczong
odpowiedzialnoscig w C kwote 840 (osiemset czterdziesci) ztotych tytutem zwrotu kosztow

zastepstwa procesowego;

zasadza od F spotki z ograniczong odpowiedzialno$cia w C na rzecz CC w F kwote 10.032

(dziesiec tysiecy trzydziesci dwa) ztote tytutem zwrotu kosztéw procesu.
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Uzasadnienie

18 111 2013 r. CCw F, CTE s.c.s. w R oraz CTP sp6tka z 0.0. w W wniosty m.in. o:
1. nakazanie F spéice z o0.0. w C zaniechania naruszania prawa powodéw do stownych
wspollnotowych znakéw towarowych CARRIER (CTM-83410, CTM-1586783) i stowno-
graficznego wspolnotowego znaku towarowego CARRIER (CTM-3719693), przedstawiajgcego
stowo CARRIER wpisane w owal stylizowang czcionka-kursywa, tj. zaniechania uzywania:
a. stowno-graficznego znaku CARRIER lub oznaczenia do niego tudzgco podobnego w stosunku
do ustug polegajacych na sprzedazy, instalacji, montazu, obstudze, konserwacji i naprawie
urzadzen chtodniczych, grzewczych i wentylacyjnych oraz w reklamie takich urzadzen, w tym
m.in. na budynkach przedsiebiorstwa, oznaczeniach, banerach, samochodach i na stronach
internetowych, a takze
b. znakéw CARRIER lub oznaczen do nich podobnych, w tym m.in. stowa CARRIER
przedstawionego w dowolnej formie graficznej, w stosunku do ustug polegajgcych na sprzedazy,
instalacji, montazu, obstudze, konserwacji i naprawie urzadzen chtodniczych, grzewczych i
wentylacyjnych oraz w reklamie takich urzadzen, w tym m.in. na budynkach przedsiebiorstwa,
oznaczeniach, banerach, samochodach i na stronach internetowych, w jakikolwiek sposéb, ktory
jest niezgodny z uczciwymi praktykami w handlu, a w szczego6lnosci w sposéb mogacy wywotac u
potencjalnych Kklientéw btedne przekonanie co do istnienia zwigzkéw gospodarczych z
powodami;
2. nakazanie pozwanej zaniechania naruszania prawa powodéw do stownego wspdlnotowego
znaku towarowego TRANSICOLD (CTM-76042 i CTM-1586742), tj. zaniechania uzywania:

a. znakow TRANSICOLD w charakterystycznej formie graficznej, tj. pisanych wielkimi literami,

TRA NSICOI.Dlub

lekko ukos$ng czcionka, na catej dtugosci podkreslonego:
uzywania jakiegokolwiek oznaczenia tudzaco podobnego, w stosunku do ustug polegajacych na
sprzedazy, instalacji, montazu, obstudze, konserwacji i naprawie urzadzen chtodniczych,
grzewczych i wentylacyjnych oraz w reklamie takich urzadzen, w szczego6lnosci na budynkach
przedsiebiorstwa, oznaczeniach, banerach, samochodach i stronach internetowych,

b. znakow TRANSICOLD lub jakichkolwiek oznaczen do nich podobnych w stosunku do ustug
polegajacych na sprzedazy, instalacji, montazu, obstudze, konserwacji i naprawie urzadzen
chtodniczych, grzewczych i wentylacyjnych oraz w reklamie takich urzadzen, w szczeg6lnosci na
budynkach przedsiebiorstwa, oznaczeniach, banerach, samochodach i stronach internetowych; w
jakikolwiek sposob, ktory jest niezgodny z uczciwymi praktykami w handlu, a w szczegdlnosci w
sposOb mogacy wywotac u potencjalnych klientéw btedne przekonanie co do istnienia zwigzkéw

gospodarczych z powodami;



3. nakazanie pozwanej usuniecia, na jej koszt, skutkdw naruszen, o ktérych mowa w pkt 1.1 2., j.
usuniecia znakéw CARRIER i TRANSICOLD opisanych w pkt l.a. i 2.a. z budynkéw
przedsiebiorstwa, oznaczen, reklam, samochodéw, dokumentéw, ze stron internetowych i z
innych miejsc, w ktérych sg one uzywane przez pozwang w stosunku do towaréw i ustug
polegajacych na sprzedazy, instalacji, montazu, obstudze, konserwacji i naprawie urzadzen
chtodniczych, grzewczych i wentylacyjnych;

4. nakazanie pozwanej zaniechania:

a. umieszczania na jakiejkolwiek stronie internetowej lub w jakichkolwiek materiatach
promocyjnych, w tym na stronie internetowej www.m.f.pl. informacji o tresci: , Firma F sp. z 0. 0. z
siedzibg w C przy ul. M posiada wieloletnie doswiadczenie w dystrybucji i serwisie agregatow
chtodniczych C T - jako autoryzowany dystrybutor C T E na Polske - oraz serwis agregatow
chtodniczych transportu drogowego, kolejowego i morskiego producentow takich jak TK, Z i S",

b. uzywania i rozpowszechniania na jakiejkolwiek stronie internetowej lub w jakichkolwiek
materiatach promocyjnych, informacji o tre$ci wskazanej pkt a., ktéra sugeruje, ze pozwana
posiada upowaznienie powoddéw do uzywania znakow CARRIER i TRANSICOLD do
dystrybuowania produktéw powodow i prowadzenia autoryzowanych stacji obstugi urzadzen;

5. nakazanie pozwanej dwukrotnego opublikowania na jej koszt, na jednej z trzech pierwszych
stron redakcyjnych dziennika Rzeczpospolita oraz czestochowskiego dodatku lokalnego do Gazety
Wyborczej (tj. tacznie cztery razy) petitum wyroku,

- w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia sie wyroku wydanego przez Sad | instancji;

- w razie wniesienia apelacji - w terminie 14 dni od wydania wyroku przez Sad Il instancji;

- w razie niewykonania przez pozwang tego orzeczenia, zezwolenie na opublikowanie przez
powodoéw ogloszenia o wskazanej tresci na jej koszt;

ewentualnie, w razie oddalenia powo6dztwa, na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1, art. 10
ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z 16 IV 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

8. 0 nakazanie pozwanej zaniechania naruszania prawa powodéw do stownego wspdlnotowego
znaku towarowego CARRIER (CTM-83410, CTM-1586783) i stowno-graficznego wspdlnotowego
znaku towarowego CARRIER (CTM-371963), przedstawiajgcego stowo CARRIER wpisane w owal
stylizowang czcionka-kursywa, tj. zaniechania uzywania:

a. stowno-graficznego znaku CARRIER lub oznaczenia do niego tudzgco podobnego w stosunku
do ustug polegajacych na sprzedazy, instalacji, montazu, obstudze, konserwacji i naprawie
urzadzen chtodniczych, grzewczych i wentylacyjnych oraz w reklamie takich urzadzen, w tym
m.in. na budynkach przedsiebiorstwa, oznaczeniach, banerach, samochodach i na stronach
internetowych,

b. znakéw CARRIER lub oznaczenn do nich podobnych, w tym m.in. stowa CARRIER
przedstawionego w dowolnej formie graficznej, w stosunku do ustug polegajacych na sprzedazy,
instalacji, montazu, obstudze, konserwacji i naprawie urzadzen chtodniczych, grzewczych i

wentylacyjnych oraz w reklamie takich urzadzen, w tym m.in. na budynkach przedsiebiorstwa,



oznaczeniach, banerach, samochodach i na stronach internetowych, w jakikolwiek sposoéb, ktory
jest niezgodny z uczciwymi praktykami w handlu, a w szczegélnosci w sposéb mogacy wywotaé u
potencjalnych Kklientéw btedne przekonanie co do istnienia zwigzkéw gospodarczych z
powodami;

9. nakazanie pozwanej zaniechania naruszania prawa powoddéw do stownego wspdlnotowego
znaku towarowego TRANSICOLD (CTM-76042, CTM-1586742), tj. zaniechania uzywania:

a. znakéw TRANSICOLD w charakterystycznej formie graficznej, tj. pisanego wielkimi literami,

TRANSICOLD

uzywania jakiegokolwiek oznaczenia tudzaco do niego podobnego, w stosunku do ustug

lub

lekko ukos$ng czcionkg, na catej dtugosci podkreslonego:

polegajacych na sprzedazy, instalacji, montazu, obstudze, konserwacji i naprawie urzadzen
chtodniczych, grzewczych i wentylacyjnych oraz w reklamie takich urzadzen, w szczego6lnosci na
budynkach przedsiebiorstwa, oznaczeniach, banerach, samochodach i stronach internetowych;

b. znakéw TRANSICOLD lub jakichkolwiek oznaczenn do nich podobnych w stosunku do ustug
polegajacych na sprzedazy, instalacji, montazu, obstudze, konserwacji i naprawie urzadzen
chtodniczych, grzewczych i wentylacyjnych oraz w reklamie takich urzadzen, w szczeg6lnosci na
budynkach przedsiebiorstwa, oznaczeniach, banerach, samochodach i stronach internetowych; w
jakikolwiek sposob, ktory jest niezgodny z uczciwymi praktykami w handlu, a w szczegdlnosci w
spos6b mogacy wywotac u potencjalnych klientéw btedne przekonanie co do istnienia zwigzkéw
gospodarczych z powodami;

10. nakazanie pozwanej usuniecia na jej koszt skutkow naruszen, o ktérych mowa w pkt 6 i 7, tj.
usuniecia znakéw CARRIER i TRANSICOLD, opisanych w pkt 6.a. i 7.a. z budynkéw
przedsiebiorstwa, oznaczen, reklam, pojazdéw, dokumentéw, stron internatowych oraz z innych
miejsc, w ktérych sg one uzywane przez pozwang w stosunku do towaréw i ustug polegajacych na
sprze-dazy, instalacji, montazu, obstudze, konserwacji i naprawie urzadzen chtodniczych,
grzewczych i wentylacyjnych;

11. nakazanie pozwanej zaniechania:

a. umieszczania na jakiejkolwiek stronie internetowej lub w jakichkolwiek materiatach
promocyjnych, w tym na stronie internetowej www.m.f.pl informacji o tresci: ,Firma F sp. z 0.0. z
siedzibg w C przy ul. M posiada wieloletnie doswiadczenie w dystrybucji i serwisie agregatéw
chtodniczych CT - jako autoryzowany dystrybutor CTE na Polske - oraz serwis agregatow
chtodniczych transportu drogowego, kolejowego i morskiego producentow takich jak TK, Z i S";

b. uzywania i rozpowszechniania na jakiejkolwiek stronie internetowej lub w jakichkolwiek
materiatach promocyjnych, informacji o tresci wskazanej w pkt a., sugerujacej, Ze pozwana
posiada upowaznienie powodéw do uzywania znakéw CARRIER i TRANSICOLD do

dystrybuowania produktéw powodéw i prowadzenia autoryzowanych stacji obstugi urzadzen;



12. nakazanie pozwanej dwukrotnego opublikowania na jej koszt na jednej z trzech pierwszych
stron redakcyjnych dziennika Rzeczpospolita oraz czestochowskiego dodatku lokalnego do Gazety
Wyborczej (4. tacznie cztery razy) petitum wyroku

- w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia sie wyroku wydanego przez Sad 1 instancji;

- w razie wniesienia apelacji - w terminie 14 dni od wydania wyroku przez Sad Il instancji;

w razie niewykonania przez pozwang orzeczenia S3adu, o ktorym mowa w tym punkcie,
zezwolenie na opublikowanie przez powoddw ogloszenia o wskazanej wyzej tre$ci na koszt
pozwanej;

ewentualnie, w razie oddalenia powo6dztwa, w zwigzku z naruszeniem umowy na podstawie art.
363 k.c. wzw. z art. 471 k.c.:

15. nakazanie pozwanej zaniechania naruszania prawa powodéw do stownego wspdlnotowego
znaku towarowego CARRIER (CTM-83410, CTM-1586783) i stowno-graficznego wspélnotowego
znaku towarowego CARRIER (CTM-3719693), przedstawiajgcego stowo CARRIER wpisane w
owal stylizowang czcionkg - kursywag, tj. zaniechania uzywania:

a. stowno-graficznego znaku CARRIER lub oznaczenia do niego tudzaco podobnego w stosunku do
ustug polegajacych na sprzedazy, instalacji, montazu, obstudze, konserwacji i naprawie urzadzen
chtodniczych, grzewczych i wentylacyjnych oraz w reklamie takich urzadzen, w tym m.in. na
budynkach przedsiebiorstwa, oznaczeniach, banerach, samochodach i na stronach internetowych,

b. znakéw CARRIER lub oznaczen do nich podobnych, w tym m.in. stowa CARRIER
przedstawionego w dowolnej formie graficznej, w stosunku do ustug polegajacych na sprzedazy,
instalacji, montazu, obstudze, konserwacji i naprawie urzadzen chtodniczych, grzewczych i

wentylacyjnych oraz w reklamie takich urzadzen, w tym m.in. na budynkach przedsiebiorstwa,

oznaczeniach, banerach, samochodach i na stronach internetowych, w jakikolwiek sposéb, ktory

jest niezgodny z uczciwymi praktykami w handlu, a w szczegdlnos$ci w sposéb mogacy wywotac u

potencjalnych Kklientéw btedne przekonanie co do istnienia zwigzkéw gospodarczych z

powodami;

16. nakazanie pozwanej zaniechania naruszania prawa powoddéw do stownego wspolnotowego
znaku towarowego TRANSICOLD (CTM-76042, CTM-1586742), tj. zaniechania uzywania:

a. znakéw TRANSICOLD w charakterystycznej formie graficznej, tj. pisanego wielkimi literami,

TRANSICOLD

lub

lekko ukosng czcionka, na catej dtugosci podkreslonego:
uzywania jakiegokolwiek oznaczenia tudzaco do niego podobnego, w stosunku do ustug
polegajacych na sprzedazy, instalacji, montazu, obstudze, konserwacji i naprawie urzadzen
chtodniczych, grzewczych i wentylacyjnych oraz w reklamie takich urzadzen, w szczeg6lnosci na
budynkach przedsiebiorstwa, oznaczeniach, banerach, samochodach i stronach internetowych,

b. znakéw TRANSICOLD lub jakichkolwiek oznaczen do nich podobnych w stosunku do ustug
polegajacych na sprzedazy, instalacji, montazu, obstudze, konserwacji i naprawie urzadzen

chtodniczych, grzewczych i wentylacyjnych oraz w reklamie takich urzadzen, w szczegélnosci na



budynkach przedsiebiorstwa, oznaczeniach, banerach, samochodach i stronach internetowych; w
jakikolwiek sposob, ktory jest niezgodny z uczciwymi praktykami w handlu, a w szczegélnosci w
sposob mogacy wywotac u potencjalnych klientéw btedne przekonanie co do istnienia zwigzkow
gospodarczych z powodami;

17. nakazanie pozwanej usuniecia na jej koszt skutkdw naruszen, o ktérych mowa w pkt. 11.1 12,
tj. usuniecia znakow CARRIER i TRANSICOLD opisanych w pkt 11l.a. i 12.a. z budynkéow
przedsiebiorstwa, oznaczen, reklam, samochodach, dokumentéw, stron internetowych oraz z
innych miejsc, w ktérych s3 one uzywane przez pozwang w stosunku do towardéw i ustug
polegajacych na sprzedazy, instalacji, montazu, obstudze, konserwacji i naprawie urzadzen
chtodniczych, grzewczych i wentylacyjnych;

18. nakazanie pozwanej zaniechania:

a. umieszczania na jakiejkolwiek stronie internetowej lub w jakichkolwiek materiatach
promocyjnych, w tym na stronie internetowej www.m.f.pl informacji o tresci: ,Firma F sp. z o0.0. z
siedzibg w C przy ul. M posiada wieloletnie doswiadczenie w dystrybucji i serwisie agregatow
chtodniczych C T - jako autoryzowany dystrybutor C T E na Polske - oraz serwis agregatéw
chtodniczych transportu drogowego, kolejowego i morskiego producentéw takich jak TK, Zi S";

b. uzywania i rozpowszechniania na jakiejkolwiek stronie internetowej lub w jakichkolwiek
materiatach promocyjnych, informacji o tresci wskazanej w pkt a., sugerujgcej, Ze pozwana
posiada upowaznienie powodéw do wuzywania znakéw CARRIER i TRANSICOLD, do
dystrybuowania produktéw powodéw i prowadzenia autoryzowanych stacji obstugi urzadzen.

W kazdym przypadku wniesli takze o zasadzenie na ich rzecz od pozwanej kosztéw postepowania.
(k.2-219)

F spétka z o.0. w C zazadata odrzucenia pozwu, ewentualnie umorzenia postepowania w
zakresie zadania z pkt 4, 11 i 18, wyjasniajac, Zze kwestionowane tresci nie sg juz dostepne dla
uzytkownikow Internetu. W pozostatej czesci wniosta o oddalenie powddztwa i zwrot kosztéw
procesu. Zarzucita, Ze zgloszone w sprawie roszczenia nie majg charakteru ewentualnego.
Zaprzeczyta naruszaniu praw wytacznych i dopuszczeniu sie czynéw nieuczciwej konkurencji.
Wyijasénita, ze bedac w latach 1992-2008 gtéwnym dystrybutorem produktéw powoda i $wiadczac
ustugi serwisowe, stworzyta sie¢ dystrybucyjng, w nieuczciwy sposéb przejeta przez CTE i
przekazang CTP, ktora korzysta z wypracowanej przez nig renomy. Po rozwigzaniu umowy
dystrybucyjnej zaniechata uzywania spornych znakéw towarowych, z wyjatkiem sytuacji, w
ktérych jest to konieczne dla poinformowania klientéw o §wiadczeniu ustug montazu i obstugi
serwisowej agregatow chtodniczych na pojazdach samochodowych, z uzyciem oryginalnych czesci
zamiennych. W jej przekonaniu, wytaczajac pozwy, powodowie nie maja na celu ochrony swych
praw i intereso6w gospodarczych lecz wyeliminowanie jej, jako konkurenta rynkowego. Pozwana
zapewnita o zamknieciu strony internetowej pod adresem www.m.fpl, Kktérej tresci,

kwestionowane przez powodow, nie sg juz dostepne dla uzytkownikéw Internetu. (k.342-391)


http://www.magazyn.frigipol.pl/

251V 2013 r. Sad odméwit odrzucenia pozwu, uznajac za nieuzasadniony zarzut zapisu na
sad polubowny dokonanego w umowie dystrybucyjnej w odniesieniu do zgtoszonych przez
wszystkich powoddw roszczen. Sad nie rozstrzygat kwestii swej wtasciwos$ci, poniewaz pozwana

nie zglosita zarzutu formalnego przed wdaniem sie w spor co do istoty sprawy. (art. 202 k.p.c.)

W pi$mie procesowym datowanym 24 IV 2013 r. pelnomocnik powodéw wyjasnit, Ze z
roszczeniami okreslonymi w punktach 1-14 wystepuje C Corp., z roszczeniami z punktéw 15-20

CTE s.c.s., za$ z roszczeniami ewentualnymi z punktéw 8-14 CTP spo6tka z o.o. (k.426-431)

Po sprecyzowaniu powo6dztwa, Sad stwierdzit, Ze roszczenia CTP nie majg charakteru
ewentualnego, a wspétuczestnictwo po stronie powodowej jest wspotuczestnictwem formalnym,

w rozumieniu przepisu art. 72 § 1 pkt 2 k.p.c.

Wobec skutecznego cofniecia pozwu przez CTE s.c.s., 22 VII 2013 r. Sad postanowit o
umorzeniu postepowania w zakresie dochodzonych przezen roszczen, zasadzajac od powoda ad. 2
na rzecz pozwanej zwrot kosztow zastepstwa procesowego. (art. 355§ 1 wzw. z art. 203 i w zw. z

art. 98 k.p.c. (k.562)

Sad ustalil, ze:

CC z siedzibg w F nalezy do grupy U T C- amerykanskiego producenta wyrobow dla
przemystu lotniczego, energetycznego i budowlanego. Spétka zajmuje sie produkcja i sprzedaza
urzadzen chtodzacych, grzewczych, wentylacyjnych i chtodniczych, m.in. chtodnictwa
transportowego, w tym systeméw chtodniczych. Swiadczy réwniez ustugi serwisowe, naprawcze i
prowadzi sprzedaz cze$ci zamiennych. Organizacja dystrybucji produktéw C zwigzanych z
systemami chtodniczymi w Europie zajmuje sie C T E s.c.s. w R, bedaca licencjobiorcg znakéw
towarowych C Corp. (bezsporne - tak tez wydruk ze strony internetowej k.47-53, dokumenty
korporacyjne k.26-35, umowa licencyjna k.54, 264)

Produkty i ustugi C Corp. oferowane s3 na polskim rynku od kilkudziesieciu lat. Do 2009 r.
dziatato tu kilku niezaleznych dystrybutoréw, z ktérych jednym byta F spo6tka z 0.0. w C. Od 1 XII
2009 r. produkty zwigzane z systemami chtodniczymi sg dystrybuowane wytacznie przez CTP
spotke z o.0. w Warszawie, ktéra organizuje sie¢ autoryzowanych partneréw serwisowych,
oferujacych produkty marki CARRIER i TRANSICOLD, a takze ustugi sprzedazy cze$ci zamiennych,
instalacji, montazu, obstugi, konserwacji oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
(bezsporne - tak tez wydruki ze strony internetowej k.55-61, umowa dystrybucyjna k.62-65, 266-
269, lista autoryzowanych partneréw serwisowych k.66-67, standardowa umowa partnera

serwisowego k.68-114, 297-303)



CC stuza prawa do wspdlnotowych znakéw towarowych:

@ , zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku

Wewnetrznego (OHIM) w Alicante pod nr CTM-371963 dla towaréw w klasach 9 i 11 klasyfikacji

- stowno-graficznego

nicejskiej, m.in. dla urzadzen grzewczych, chtodzacych, wentylacyjnych i chtodniczych oraz ich

czesci, a takze dla ustug w klasie 37, m.in. instalacji, obstugi i naprawy tych urzadzen,

- stownego CARRIER, zarejestrowanego w OHIM pod nr CTM-83410 dla towaréw w klasach 7, 9 i
11 Kklasyfikacji nicejskiej, m.in. dla urzadzen grzewczych, chtodzacych, wentylacyjnych,
chtodniczych i ich cze$ci, a takze dla ustug w klasie 37, m.in. instalacji, obstugi i naprawy tych

urzadzen,

- stownego CARRIER zarejestrowanego w OHIM pod nr CTM-1586783 dla ustug w klasie 35
klasyfikacji nicejskiej, m.in. prowadzenia sieci ustug detalicznych w branzy grzewczej,

klimatyzacyjnej, wentylacyjnej i chtodniczej,

- stownego TRANSICOLD zarejestrowanego w OHIM pod nr CTM-76042 dla towaréw w klasie 11
klasyfikacji nicejskiej, m.in. urzadzen grzewczych, chtodzacych, wentylacyjnych i chtodniczych,

- stownego TRANSICOLD zarejestrowanego w OHIM pod nr CTM-1586742 dla towaréw i ustug w
klasach 16, 35, 38 Kklasyfikacji nicejskiej, m.in. prowadzenia sieci ustug detalicznych w branzy
grzewczej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej i chtodniczej. (bezsporne - tak tez $wiadectwa

rejestracji i wydruki ze strony internetowej OHIM k.115-129, 271-285)

Znaki te uzywane s3 przez uprawnionego, a za jego zgoda takze przez CTE s.c.s. w Ri CTP
spotke z 0.0. w W oraz ich partneréw serwisowych, w dokumentach handlowych, materiatach
reklamowych i promocyjnych, w oznaczeniach budynkéw i pojazdéw stacji serwisowych i ich

otoczeniu, w postaci stownej (CARRIER, TRANSICOLD) i stowno-graficznej:

@ TRANSICOLD TRANSICOLD

kolorystyce ciemnoniebieskiej, dla takich towaréw, jak m.in. agregaty chtodnicze i cze$ci

zamienne do nich, a takze dla ustug chtodnictwa transportowego, dystrybucji i serwisu
produktéw chtodnictwa transportowego. (bezsporne - tak tez wydruki ze stron internetowych

k.130-132, 467-473, reklamy k.133-155, 287-295)

W latach 1992-2009 F spoétka z o0.0. w Czestochowie byta autoryzowanym dystrybutorem i
dostawca ustug C w Polsce, upowaznionym do uzywania znakéw towarowych CARRIER i
TRANSICOLD na podstawie umowy zawartejz C T E s.c.s. Po jej rozwigzaniu z dniem 30 XI 2009
r, pozwana utracita prawo uzywania znakéw, nie zaprzestala jednak $wiadczenia ustug

naprawczych (serwis pogwarancyjny) i sprzedazy oryginalnych czesci zamiennych. W zwigzku z



tym, pomimo sprzeciwu powodéw, na budynkach jej przedsiebiorstwa, samochodach i tablicach

TRANSICOLD

informacyjnych widniejg znaki powoda SEEEE——————————  skazujgc marke
urzadzen, ktorych dotycza ustugi pozwanej (serwis pojazdéw chtodniczych), obok oznaczen
innych producentéw urzadzen chtodniczych, jak ZANOTTI i THERMO KING, w takiej formie
graficznej, w jakiej uzywa ich uprawniony i jego partnerzy serwisowi. (bezsporne - tak tez
wydruk ze strony internetowej k.160-162, umowa dystrybucyjna k.163-169, oswiadczenie o jej
wypowiedzeniu k.170, 305, korespondencja stron k.332-371, fotografie k.372-386, 475-484)

Na swej stronie internetowej pod adresem www.m.fpl pozwana umiescita informacje:
yFirma F sp. z o0.0. z siedzibg w C przy ul. M posiada wieloletnie doswiadczenie w dystrybucji i
serwisie agregatow chtodniczych CT- jako autoryzowany dystrybutor CTE na Polske - oraz serwis
agregatow chtodniczych transportu drogowego, kolejowego i morskiego producentéw takich jak
TK, Z i S". Strona ta jest aktualnie zamknieta, a uzytkownicy Internetu nie majg dostepu do tej

tresci. (bezsporne - tak tez k.474)

Czyniac ustalenia o okoliczno$ciach faktycznych istotnych dla rozstrzygniecia sprawy, w
rozumieniu art. 227 k.p.c,, Sad ograniczyt sie do dopuszczenia i przeprowadzenia dowodéw z
dokumentéw, wydrukéw ze stron internetowych i fotografii. Prawa wytgczne powoda ad. 1. i
uzywanie jego znakéw towarowych przez pozwang nie byty sporne. Strony nie zgadzaty sie ze
soba co do oceny prawnej dziatan F, ktére poddane zostaty ocenie normatywnej. Sad pominat
wnioskowane przez strony zeznania Swiadkow i stron, ktére miaty dotyczy¢ kwestii wykonania
umowy i sprzeczno$ci dziatan pozwanej z regutami uczciwej konkurencji, w tym zakresie

bowiem rozstrzygniecie nie wymagato czynienia ustalen okolicznosci, na ktore sie powotywaty.

I. W przedmiocie zadan CC dotyczacych ochrony praw z rejestracji wspolnotowych

znakéw towarowych Sad zwazyt:

Podstawowa funkcjg znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub
koficowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych,
odroznienia (bez ewentualnego wprowadzenia w btad) ich od towaréw lub ustug innego
pochodzenia. (tak wyroki Trybunatu z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, z 18 VI
2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, z 8 V 2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo, wyrok Sadu Unii
Europejskiej z8 I1 2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life)

Prawo wylaczne jest przyznawane, aby umozliwi¢ wtascicielowi znaku towarowego
ochrone jego szczegolnych interesow, zadbanie o to, aby znak ten mogt speinia¢ wszystkie jego

funkcje, zaréwno gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru/ustugi, jak i
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gwarancyjng, komunikacyjng, reklamowa i inwestycyjng. Wykonywanie tego prawa jest
zastrzezone dla przypadkéw, w ktérych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia
negatywnie wptywa lub moze wptywaé na ktorgkolwiek z tych funkcji. (tak wyroki Trybunatu z 22
IX 2011 r. w sprawie C-482/09 Budéjovicky Budvar, z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 L’Oréal
iin.,, z 23 1112010 r. w sprawach potgczonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google)

Wspoélnotowy znak towarowy jest jednolitym tytutem ochronnym, funkcjonujagcym w
oparciu o unormowania rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), ktére reguluje w go sposéb catosSciowy,
w szczegllnosci zasady jego rejestracji, wynikajgce z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o
charakterze materialno-prawnym rozporzadzenia, jako cze$¢ acquis communautaire stanowia
element polskiego porzadku prawnego, znajdujac bezposrednie zastosowanie. Zasadniczo, s one
powtdrzeniem regulacji Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. majqcej na
celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszqcych sie do znakow towarowych.
Implementujgca ja ustawa Prawo wtasnosci przemystowej znajduje zastosowanie wytacznie tam,
gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporzadzeniu, w szczeg6lnosci w tym zakresie w

jakim odsyta ono do wtasciwych przepiséw prawa krajowego.

Art. 9 przyznaje uprawnionemu prawo wylacznego i niezakl6conego uzywania
wspolnotowego znaku towarowego oraz zakazania osobom, nie majacym jego zgody, uzywania w
obrocie:

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

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

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

wspdlnotowego znaku towarowego. (ust.1)

Prawa wytaczne C Corp. do wspdlnotowych - stownych i stowno-graficznych znakéw
towarowych i zakres ich ochrony nie byty sporne i nie budza watpliwosci Sadu. Ich zdolno$¢
odrézniajgca nie byta kwestionowana przez pozwang, ktéra przyznata fakt ich uzywania,
przekonujac jednak, Ze czyni to w granicach uprawnienia osoby trzeciej do uzywania znaku

towarowego bez zgody uprawnionego, w celu informowania klientéw o swiadczonych ustugach.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu

oznaczenia powinna sie opiera¢ na ich zgodnos$ci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjne;.



Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne z wczes$niejszym znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza
- bez dokonywania zmian lub uzupeinien - wszystkie elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane
jako cato$é, wykazuje nieznaczne rdznice, ktore nie zostang dostrzezone przez przecietnego

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

Nalezy przy tym wyjasni¢, ze - zgodnie z wyrokiem wydanym 18 VII 2013 r. przez
Trybunat Sprawiedliwo$ci UE w sprawie C-252/12 - wymog rzeczywistego uzywania moze zostac
spetniony, jezeli graficzny wspdlnotowy znak towarowy jest uzywany wytacznie w potaczeniu z
natozonym na niego znakiem stownym, pod warunkiem ze réznice miedzy postacig, w jakiej znak
jest uzywany, a postacia, w jakiej zostal on zarejestrowany, nie zmieniajg jego odrdzniajacego
charakteru. Jezeli wspolnotowy znak towarowy nie zostal zarejestrowany w kolorze, jednak
uprawniony powszechnie uzywa go w konkretnym kolorze lub kombinacji koloréw, w zwigzku
z czym znaczna cze$¢ odbiorcéw kojarzy go z tym kolorem lub kombinacjg koloréw, to kolor lub
kolory uzyte przez osobe trzecia w oznaczeniu, ktéremu zarzuca sie naruszenie, s3 istotne dla
catosciowej oceny ryzyka konfuzji lub czerpania nienaleznych korzysSci. Sad udzielit przeto

ochrony znakom w postaci w jakiej uzywa ich uprawniony i podmioty powigzane z nim

TRANSICOLD

gospodarczo: eeese—————————— \aleZy zatem stwierdzi¢, Ze pozwana uzywa - bez
zgody C Corp. - oznaczen identycznych ze znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz

powoda ad. 1.

Dokonujac oceny podobienstwa towaréw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie
czynniki charakteryzujace zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegoélnie ich rodzaj i
przeznaczenie, sposéb uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sa sprzedawane, a takze
ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w
sprawie T-388/00 ELS, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo) Stosunek miedzy ustugami
serwisowymi, a towarami objetymi rejestracjg znakow CARRIER i TRANSICOLD charakteryzuje
sie Scistym zwigzkiem w tym sensie, ze towary te sg nieodzowne, a przynajmniej istotne dla
$Swiadczenia ustug, ktore sg oferowane wtasnie przy ich naprawie. (por. wyroki Trybunatu z 29 IX
1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 7 VII 2005 r. w sprawie C-418/02 Praktiker, wyroki Sadu z 11
VII 2007 r. w sprawie T-443/05 EI Corte Inglés, z 24 1X 2008 r. w sprawie T-116/06 O STORE)
Towary i ustugi stron nalezy zatem uznac za identyczne lub wysoce podobne, w rozumieniu

art. 9 ust. 1a.i 1b. rozporzadzenia.

Cato$ciowa ocena zaktada pewna wspétzaleznos$¢é miedzy branymi pod uwage czynnikami,
w szczegOlnos$ci podobienstwem znakéw oraz podobienstwem towardw/ustug, ktérych one
dotycza, przy czym niski stopien podobienstwa towarow i ustug moze by¢ zréwnowazony znaczg-
cym stopniem podobienstwa znakéw 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 iz 18V 2011 r. w sprawie T-502/07 Mc Kenzie)

W mys$l utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad istnieje,
gdy znaczna cze$¢ wilasciwego kregu odbiorcow mogtaby zosta¢ sktoniona do omytkowego
zakupu towaru pozwanego, mys$lgc, Ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub
ustugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uzna¢, Ze dane towary
lub ustugi pochodzg z przedsiebiorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu
z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4V 1999 r., z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd
Schuhfabrik Meyer, z 2 1X 2010 r. w sprawie C-254/09 CK Kalvin Klein i wyrok Sadu z 9 XII 2010 .
w sprawie T-303/08 Golden Elephant) Prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad powinno by¢
oceniane w spos6b catosSciowy, wedtug sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy
uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci konkretnego przypadku, szczeg6lnie wzajemne;j
zalezno$ci miedzy podobienistwem oznaczen i towaréw lub ustug, ktorych one dotycza. (tak
wyroki Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23 111 2006 r. w sprawie C-206/04
Miilhens, z 18 XI1 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix oraz wyroki Sadu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-
162/01 Giorgio Beverly Hills iz 20 1 2010 r. w sprawie T-460/07 Mendion)

Wiasciwy krag odbiorcow sktada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie
poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentow
moze sie réznie ksztaltowac w zaleznosci od kategorii towaréw lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z
22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01
Libertel i z 12 1 2006 r. C-361/04 Ruiz Picasso) Przecietny konsument rzadko ma mozliwos¢
przeprowadzenia bezposredniego poréwnania réznych znakéw towarowych, musi zazwyczaj
zdawac¢ sie na zachowany w pamieci niedoskonaty obraz tych znakéw towarowych. Ryzyko
konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrézniajgcy znaku towarowego, ktory
wynika z jego samo-istnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnos$ci znaku na rynku). (tak
wyroki Trybunatu z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer,z 11 X1 1997 r. w
sprawie C-251/95 SABEL iz 29 1X 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon)

Istnieje pewna wspotzalezno$¢ pomiedzy znajomoscia znaku wsréd odbiorcow, a jego
charakterem odro6zniajagcym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego
charakter odroézniajacy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrézniajacym charakterem
wynikajagcym z jego znajomos$ci wsrdd odbiorcéw, nalezy rozpatrzy¢é wszystkie istotne
okoliczno$ci danego przypadku, w szczegdlnosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg
geograficzny i dtugo$¢ okresu jego uzywania, wielko$¢ inwestycji dokonanych przez
przedsiebiorstwo w celu jego pro-mocji, udziat procentowy zainteresowanych grup odbiorcow,
ktorym znak wumozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych z okreslonego
przedsiebiorstwa, jak réwniez o$wiadczenia izb handlowych i przemystowych lub stowarzyszen

zawodowych. (tak wyrok Sadu z 12 VII 2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke) Ciezar



udowodnienia sity znaku towarowego i jego odrézniajgcego charakteru, spoczywa na powodzie.

(art. 6 k.c.)

W ocenie Sadu, ze wzgledu na identyczno$¢ znakéw stowno-graficznych CARRIER i
stownych TRANSICOLD w graficznej postaci, w jakiej znaja i odrézniaja je potencjalni klienci,
identycznos$¢ lub wysokie podobienstwo towarow i ustug oraz istnienie ryzyka konfuzji, sprawia-

ja, ze dziatanie pozwanej wyczerpuje znamiona naruszenia zdefiniowanego w ust. 1a.i 1b. art. 9.

Sad uznatl za nieuzasadniony zarzut braku bezprawnosci dziatania sp6tki F

Wyltacznos¢ uprawnionego uzywania wspdlnotowego znaku towarowego jest ograniczona.
Zgodnie z art. 12¢, nie moze on zakazac¢ osobie trzeciej uzywania znaku w obrocie w przypadku,
gdy jest to konieczne (niezbedne) dla wskazania przeznaczenia towaréw lub ustug, w

szczegoOlnosci bedacych akcesoriami lub cze$ciami zapasowymi, pod warunkiem, Ze osoba ta

uzywa go zgodnie z uczciwymi praktykami w przemys$le i handlu (zastosowana przez
ustawodawce wspolnotowego klauzula generalna pozostawia orzecznictwu sprecyzowanie

katalogu zachowan, ktdre nalezy uznac za niedopuszczalng forme uzywania znaku).

Przy wyktadni tego przepisu warto odwota¢ sie do pogladéw Europejskiego Trybunatu
Sprawiedliwo$ci, wyrazonych w wyroku wydanym 23 II 1999 r. w sprawie C-63/97 Bayerische
MotorenWerke AG oraz BMW Nederland BV vs Roland Karel Deenik. Odpowiadajac na pytanie
prejudycjalne, Trybunal dokonal gruntownej wyktadni art. 6 i 7 Pierwszej Dyrektywy Rady
(89/104/EWG) w sprawie harmonizacji przepisow panstw cztonkowskich dotyczqcych znakéw
towarowych, odpowiadajacych unormowaniom art. 12 i 13 rozporzadzenia. Dopuscit mozliwos¢
informowania o sprzedazy uzywanych samochodéw marki BMW, jesli samochody z tym znakiem
zostaty uprzednio wprowadzone do obrotu przez BMW lub za jego zgoda. (por. takze wyrok z 4 XI
1997 r. w sprawie C-337/95 Parfums Christian Dior) Stwierdzil jednak, Ze niedopuszczalne jest
uzycie znakéw BMW w celu reklamowania sprzedazy lub naprawy samochodéw tej marki, jezeli
sposob ich uzycia mégtby wywota¢ wrazenie co do istnienia zwigzkéw handlowych miedzy
uprawnionym do znaku a uzywajgcym go (w szczegdlnoSci przynaleznosci przedsiebiorstwa
uzywajacego znak do sieci dystrybucyjnej). Takie formy uzywania znakéw w celu reklamowym nie
sa niezbedne dla zapewnienia ochrony interesu uzywajacego znak, polegajacego na mozliwosci
swobodnej sprzedazy towardow i $wiadczenia ustug naprawczych. Z uwagi na renome znakéw
BMW, tego rodzaju reklama w sposob nieuczciwy narusza usprawiedliwione interesy
uprawnionego oraz negatywnie wptywa na warto$¢ znaku (wykorzystywanie renomy i zdolno$ci
odrézniajacej znaku). Jest tez sprzeczna ze szczegélnym przedmiotem ochrony - konieczno$cig
zapewnienia uprawnionemu skutecznej ochrony przed konkurentami szukajacymi sposobu na
nieuczciwe wykorzystywanie pozycji i renomy jego znaku. Przez takie formy uzywania znakéw
BMW w celu reklamowym, osoba trzecia odnosi nienalezng korzy$¢, polegajaca na przypisaniu jej

wtlasnej dziatalno$ci przymiotu wysokiej jako$ci. Podmiot dokonujacy ponownej sprzedazy



towaréw o charakterze prestiZzowym nie moze w nieuczciwy sposob dziata¢ na niekorzys$¢
stusznego interesu uprawnionego. Musi zwraca¢ uwage, aby swoja reklamg nie umniejszy¢
wartosci znaku przez ostabienie luksusowego lub prestiZzowego charakteru okreslonego towaru.
Trybunat uznal, Ze z punktu widzenia regulacji wspolnotowych nie stanowi naruszenia prawa
informacyjne uzycie znakéw BMW w sformutowaniach typu: sprzedaz samochodéw BMW,
naprawa oraz konserwacja samochodéw BMW. (cyt. za Wtasnos¢ przemystowa, orzecznictwo
Trybunatu Sprawiedliwosci Wspolnot Europejskich i Sqdu Pierwszej Instancji. Wydanie II pod
redakcja R. Skubisza. Zakamycze 2006 s. 55-74)

Podobne do cytowanych poglady Trybunat zaprezentowalt w wydanym 17 III 2005 r.
wyroku w sprawie C-228/03 The Gillette Company i Gillette Group Finland Oy vs LA-Laboratories
Ltd Oy. Odpowiadajgc na pytanie prejudycjalne wskazatl na istote i funkcje prawa wytgcznego na
znak towarowy. (..) ograniczajgc skutki praw przystugujqcych wtascicielowi na mocy art. 5
dyrektywy 89/104, art. 6 tej dyrektywy ma na celu pogodzenie podstawowych intereséw ochrony
praw do znaku z interesem swobodnego przeptywu towaréw i swobody $wiadczenia ustug na
wspélnym rynku w sposéb umozliwiajgcy petnienie przez znaki towarowe ich roli zasadniczego
elementu systemu niezaktéconej konkurencji, ktérego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z
celéw traktatu. (..) Uzycie znaku towarowego przez osobe trzeciq, ktdra nie jest jego wiascicielem,

Jjest niezbedne do wskazania przeznaczenia towaru sprzedawanego przez te osobe, jezeli stanowi to

w_praktyce jedyny sposéb podania odbiorcom zrozumiatej i kompletnej informacji o jego

przeznaczeniu w celu zachowania systemu niezaktoconej konkurencji na rynku teqgo towaru.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, wymég uczciwych praktyk stanowi w istocie
wyraz obowigzku poszanowania stusznych intereséw wtasciciela znaku towarowego (por. cyt.
wyrok w sprawie BMW oraz wyrok z 7 1 2004 r. w sprawie C-100/02 Gerolsteiner Brunnen). UZycie
znaku jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemys$le przede wszystkim wtedy, gdy:
0O moze sprawial wraZenie istnienia powigzan gospodarczych miedzy osoba trzecig a

wtascicielem znaku towarowego,
O narusza warto$¢ znaku poprzez osigganie nieuzasadnionych korzysci wynikajacych z jego
charakteru odrézniajgcego albo renomy,

O prowadzi do dyskredytacji / oczerniania znaku. (opinia rzecznika generalnego z 9 XI1 2004 r.)

Przy wyktadni art. 12 mozna takze odwota¢ sie do utrwalonego orzecznictwa, dotyczgcego
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad, ktdre istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznac, ze
dane towary lub ustugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa, ewentualnie z przedsiebiorstw
powiagzanych ze soba gospodarczo. Nalezy zwroci¢ uwage, Ze w obu przypadkach ustawodawca
wspdlnotowy kwalifikuje jako naruszenie juz samo ryzyko /prawdopodobienstwo, mozliwo$¢/
sprawiania wrazenia istnienia powigzan gospodarczych miedzy osobg trzecig uzywajaca znaku
bez jego zgody, a wtascicielem znaku towarowego. W kazdym przypadku ocena naleze¢ bedzie do

Sadu, ktory odniesie jg do ustalonych okolicznosci faktycznych konkretnej sprawy. (w cyt. wyroku



w sprawie Gillette ETS stwierdzit: Do sqdu krajowego nalezy zbadanie, czy w okolicznosciach
postepowania (..) uzycie znaku towarowego byto niezbedne, przy czym powinien on wzig¢ pod
uwage wymogi wymienione w pkt 33-36 niniejszego wyroku oraz charakter kregu odbiorcow, dla

ktérych przeznaczony jest towar sprzedawany {(...).

Spotka F, nie dysponujgca zgoda uprawnionego do znakdéw wspdlnotowych, moze ich
uzywac wytacznie w funkcji wskazania przedmiotu prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej, w tym
przypadku, $wiadczenia ustug serwisowych i naprawczych urzadzen chlodniczych. Zwigzek
wskazania (informacji lub reklamy) z przedmiotem dziatalnosci, oznaczonym wspo6lnotowym
znakiem towarowym musi by¢ nierozerwalny. Niedopuszczalne jest takie sformutowanie
informacji lub reklamy, ktére mogtoby wskazywa¢ na producenta urzadzen, sugerujgc istnienie
powiazania handlowego (prawnego lub gospodarczego) pomiedzy uprawnionym z rejestracji i
uzywajgcg znaku osobg trzecig. W przekonaniu Sadu, uprawnienie z art. 12c nie rozciaga sie na
umieszczenie na tablicach informacyjnych logo producenta urzadzen, bez jakiegokolwiek

odniesienia do relacji stron, nie obejmuje wersji stowno-graficznej znakéw towarowych

TRANSICOLD . | , @
e | stowno-graficznego wspélnotowego znaku towarowego

TRANSICOI.D.

(w kolorystyce ciemno-niebieskiej), szczegdlnie zas tacznie:

Uzywajac znakéw towarowych powoda ad. 1. w postaci identycznej z tg w jakiej swe ustugi
oznaczaja partnerzy serwisowi uprawnionego, pozwana przekracza granice dozwolonego
informowania potencjalnych klientéw o $wiadczonych przez nig ustugach. W przekonaniu Sadu,
nie ma zadnego usprawiedliwienia dla korzystania, bez zgody uprawnionego, ze znakdéw
graficznych w informacji handlowej i w reklamie. Dla wskazania typu urzadzen chlodniczych,
ktére serwisuje, wystarczajace bedzie, w kazdym wypadku, uzycie stownych znakéw CARRIER i
TRANSICOLD. Tak sformutowana informacja bedzie kompletna i zrozumiata dla klienta. W ten
spos6b pozwana nalezycie zabezpieczy swoje interesy. Dobrze znana nazwa CARRIER
TRANSICOLD pozwoli jej na poinformowanie nabywcéw ustug oferowanych przez pozwang o
przedmiocie prowadzonej przez nig dziatalnosci. Musi ona jednak przy tym zachowac¢ proporcje i
tak formutowac przekaz tak, aby wynikato z niego w spos6b niewatpliwy co oferuje, nie sugerujac

istnienia powigzan handlowych miedzy przedsiebiorstwami stron. Takie wrazenie wywotujg

TRANSICOLD

uzywane obecnie znaki , umieszczone bez zadnego odwotania na

banerach, tablicach informacyjnych, samochodach i budynkach przedsiebiorstwa F.

Wskazanie przedmiotu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na stronach internetowych

przedsiebiorcéw umozliwia w znacznie szerszym zakresie rozbudowanie, uszczegétowienie



informacji i reklamy, czynigc ja bardziej odpowiadajacg rzeczywistosci. Nalezy zadba¢ o
wyeliminowanie takich sformutowan, ktére wskazujg na producenta urzadzen, odwotujg sie do
jego renomy. Nic nie usprawiedliwia w tym przypadku skrétowego przedstawiania przez pozwang
jej oferty i eksponowania znakéw towarowych, ktére nie zostaly zarejestrowane na jej rzecz,
sugerujacego istnienie pomiedzy nig a C Corp. zwigzkéw gospodarczych. W Zzadnym razie nie moze
to by¢ traktowana jako dziatanie niezbedne, zgodne z uczciwymi praktykami handlowymi. Nie jest
przy tym konieczne, aby sugerowanie powigzan handlowych taczyto sie z naruszeniem wartosci
znakOw poprzez osiaganie nieuzasadnionych korzysci wynikajacych z ich charakteru
odrozniajgcego albo renomy. Do uznania, Ze dzialanie nie jest zgodne z uczciwymi praktykami w

handlu i przemys$le wystarczy, aby wystapita jedna ze wskazywanych przez ETS przestanek.

TRANSICOLD o

Zdaniem Sadu, uzywanie przez pozwang znakow oze
wywota¢ przekonanie nabywcow o jej przynaleznos$ci do autoryzowanej przez CTP sieci
dystrybucyjnej i serwisowej, wykracza zatem poza granice dopuszczalnego uzywania
wspdlnotowych znakéw towarowych, o ktéorych mowa w art. 12. Nalezy bowiem pamietac, ze
granice dozwolonego uzywania cudzego znaku towarowego wyznacza koniecznos$¢, a nie
stuszno$¢ wynikajaca z regut konkurowania na okre$lonym rynku. (por. ETS w cyt. wyrokach w

sprawach BMW i Gillette)

Skutki  wspdlnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom
rozporzadzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszacemu sie
do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepiséw tytutu X. (art. 14 ust. 1) Dla
zapewnienia wilascicielowi realizacji jego praw z rejestracji moga by¢ zakazane, w szczeg6lnoSci :
umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

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

c. przywozlub wywdz towaréw pod takim oznaczeniem;

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

Gdy sad uznaje, Ze pozwany naruszyt lub zZe z jego strony istnieje grozba naruszenia
wspolnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieja szczegdlne powody, decyzje
zakazujgca pozwanemu okreslonych dziatan. Stosuje réwniez $rodki, zgodnie z przepisami prawa
krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, Ze
jesli w prawie krajowym istniejg inne jeszcze $rodki ochrony znaku przed naruszeniem, nieznane
przepisom rozporzadzenia, sad wspoélnotowych znakéw towarowych i wzoréw przemystowych
powinien je, na wniosek powoda, zastosowa¢ do ochrony znaku wspdlnotowego. Odnosi sie to

wprost do przepisoOw Prawa wtasnosci przemystowej :



- art. 286, stanowiacego, Ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o bedgcych wtasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych
wytworach oraz srodkach i materiatach, ktore zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w
szczegoOlno$ci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet
zasgdzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu,

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

Sformutowanie - chyba Ze istniejq szczegdlne powody zaniechania — uprawnia sad do
odstgpienia 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
skonkretyzowac te szczegdlne powody i wykaza¢ ich istnienie, pozostawiajac sgdowi (jako

arbitrowi) ocene, przy rozstrzyganiu o sposobie usuniecia skutkow naruszenia prawa z rejestracji.

Sad uznatl zatem, Ze przepisy art. 9 ust. 2 i art. 102 ust. 1 uzasadniajg uwzglednienie

zadan zakazowych, sformutowanych w pkt 1.1 2. w czeSci obejmujacej nakazanie pozwane;j:

9. zaniechania naruszania praw C Corp. do stownych wspdlnotowych znakéw towarowych

CARRIER (CTM-83410 i CTM-1586783) oraz stowno-graficznego wspoélnotowego znaku

@ (CTM-371963), t. @ lub

oznaczenia tudzgco do niego podobnego w odniesieniu do ustug sprzedazy, instalacji,

towarowego uzywania znaku
montazu, obstugi, konserwacji i naprawy urzadzen -chtodniczych, grzewczych i
wentylacyjnych oraz w reklamie takich urzadzen, w tym na budynkach przedsiebiorstwa, na

banerach, samochodach i w tresci stron internetowych;

10. zaniechania naruszania prawa C Corp. do stownych wspdlnotowych znakéw towarowych
TRANSICOLD (CTM-76042, CTM-1586742), tj. uzywania znaku TRANSICOLD pisanego

wielkimi literami, lekko uko$ng czcionka i na catej dlugosci podkreslonego:

TRANSICOLD

lub jakiegokolwiek oznaczenia tudzaco do niego
podobnego, w odniesieniu do ustug sprzedazy, instalacji, montazu, obstugi, konserwac;ji i
naprawy urzadzen chtodniczych, grzewczych i wentylacyjnych oraz w reklamie takich
urzadzen, w szczego6lnosci na budynkach przedsiebiorstwa, na banerach, samochodach i w

tresci stron internetowych.

Formutujgc zakazy i nakazy Sad dokonat zmian majacych na celu sprecyzowanie obowigzkéw
pozwanej i wyeliminowanie watpliwos$ci nasuwajacych sie przy lekturze powdéddztwa. Naktadane

na przysztos¢ zakazy nie powinny obejmowac dziatan zdefiniowanych zbyt ogélnie (w jakikolwiek



sposob, ktory jest niezgodny z uczciwymi praktykami w handlu, w szczegdélnosci w sposéb mogqcy
wywotywac u potencjalnych klientow btedne przekonanie co do istnienia zwigzkéw gospodarczych z
powodami). Konieczne byto tez takie ich okreslenie, aby nie pozbawi¢ pozwanej mozliwosci uzycia
spornych znakéw w postaci stownej dla poinformowania klientow spétki F o §wiadczonych przez
nig ustugach. W pozostatym zakresie powodztwo (pkt 1., 2.), jako nieuzasadnione, podlegato

oddaleniu.

Sad oddalit w catosci Zadanie z pkt 4., poniewaz w dacie zamkniecia rozprawy strona
internetowa byta juz zamknieta, uzytkownicy Internetu nie mieli dostepu do kwestionowanej
tresci (a.), a powdd nie udowodnit zaistnienia naruszenia okreslonego w pkt b. Nie istnial zatem
stan zarzucanego naruszenia ani groZzba naruszenia w przyszioSci przez pozwang praw
wytacznych powoda. Sad nie jest przy tym przekonany, czy informacja umieszczona na jej stronie
internetowej (a.) jest forma uzywania przez pozwang wspoélnotowych znakéw towarowych
CARRIER i TRANSICOLD, np. w celach reklamowych. Motywy wyroku nie zawierajg uzasadnienia

zarzutu na gruncie rozporzadzenia, koncentrujac sie na regutach uczciwej konkurenciji.

Zadania z pkt 3. i 5. znajduja uzasadnienie w przepisach prawa krajowego - art. 286 i
art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a. Aby usung¢ skutki naruszenia, Sad nakazat pozwanej
usuniecie, na jej Koszt, oznaczen okreslonych w punktach 1. i 2. z budynkéw przedsiebiorstwa,
reklam, samochod6w, dokumentéw, ze stron internetowych oraz z innych miejsc, w ktérych sg
one uzywane przez pozwang w odniesieniu do ustug sprzedazy, instalacji, montazu, obstugi,
konserwacji i naprawy urzadzen chtodniczych, grzewczych i wentylacyjnych.

Sad uznat, Ze w okolicznosciach sporu zasadne bedzie podanie informacji o zapadtym wyroku
do publicznej wiadomosci. Ograniczyt przy tym zakres publikacji, koncentrujac ja na obszarze
uzywania przez pozwang znakdéw towarowych CARRIER i TRANSICOLD, gdzie moglo dojs¢ do
wprowadzenia nabywcéw w btad co do istnienia miedzy spétkami C Corp. i F zwigzkéw
gospodarczych. Nakazat pozwanej dwukrotne opublikowanie, na jej koszt, na jednej z trzech
pierwszych stron redakcyjnych czestochowskiego dodatku lokalnego do Gazety Wyborczej
informacji o tresci: ,Wyrokiem z 5.08.2013 r. Sad Okregowy w Warszawie nakazat F spétce z o.0.
w C zaniechanie naruszania praw CC w F do wspdlnotowych znakéw towarowych CARRIER

(CTM-83410, CTM-1586783, CTM-371963) i TRANSICOLD (CTM-76042, CTM-1586742),

zakazujac uzywania oznaczen @ , TRAN SIC—OLD lub innych, tudzgco do nich

podobnych w odniesieniu do ustug sprzedazy, instalacji, montazu, obstugi, konserwacji i naprawy
urzadzen chtodniczych, grzewczych i wentylacyjnych oraz w reklamie takich urzadzen.” - w
terminie 30 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku. W pozostatej czesci powodztwo (z pkt 3. i
5.)oddalit.

I1. Zwazywszy, ze zadania C Corp. zostaly po czesci oddalone, Sad dokonat ich oceny
pod katem mozliwosci udzielenia powodowi ochrony przed czynami nieuczciwej

konkurencji:



Ustawa z dnia 16 1V 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i
zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalnoSci gospodarczej - w interesie publicznym,
przedsiebiorstw oraz klientéow (art. 1) i nie moze by¢ traktowana jako instrument stuzacy
wyeliminowaniu konkurencji w ogoéle, w celu zachowania dominujacej pozycji. (tak Sad
Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) Zgodnie z
przepisem art. 3, czynami nieuczciwej konkurencji sg dziatania sprzeczne z prawem lub dobrymi
obyczajami, jezeli zagrazaja lub naruszajg interes innego przedsiebiorcy lub klienta. (ust. 1) Ich
przyktadowe wyliczenie znajduje sie w ust. 2. Uznanie dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji
warunkowane jest zatem kumulatywnym spelnieniem 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, 0SA 2001/5/28), nie kazde zachowanie naruszajgce dobre obyczaje moze by¢ uznane za
czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1. Dyspozycja tego przepisu objete s3 tylko
te czyny sprzeczne z dobrymi obyczajami, ktére zagrazajg lub naruszajg interes przedsiebiorcy, co
ma miejsce wowczas, gdy dziatania (zaniechanie) konkurenta powoduja pogorszenie lub brak
spodziewanej poprawy mozliwosci nabycia lub zbytu oferowanych doébr i ustug. (tak tez Beata
Gadek Generalna klauzula odpowiedzialnosci za czyn nieuczciwej konkurencji (art.3 u.zn.k),

Uniwersytet Jagiellonski, Zeszyt 85, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003 r. s.156-161)

Konkurencyjne sg wytacznie dziatania zewnetrzne, adresowane do innych uczestnikow
wymiany rynkowej, majace na celu zdobycie klientéw dla oferowanych przez nich towaréw przez
zwiekszenie wiasnej efektywnosci gospodarczej badZ ostabienie cudzej. Naruszenie lub
zagrozenie intereséw gospodarczych innych uczestnikéw rynku musi mie¢ charakter bezposredni
i realny. Musza one by¢ zdolne wywiera¢ wptyw na innych przedsiebiorcéw-konkurentéow (albo

na konsumentéw) i niekorzystnie oddziatywac na ich sytuacje.

0 naruszeniu interesu innego przedsiebiorcy mozna méwi¢ wtedy, gdy na skutek dziatania
konkurencyjnego nastapi pogorszenie lub nie nastapi oczekiwana poprawa mozliwo$ci nabywania
lub zbywania débr badz ustug. Decyduje o tym sposob, w jaki dziatanie konkurenta jest odbierane
przez potencjalnych adresatéw. Zwazywszy, ze prawa przedsiebiorcy uczestniczacego w obrocie
maja charakter wzgledny, tylko adresatom dziatan nieuczciwie konkurencyjnych stuzy¢ bedzie
roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowigzek wskazania i udowodnienia
istnienia zagrozenia obcigza wystepujacego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. Deliktowy
charakter odpowiedzialno$ci nieuczciwego konkurenta uzasadnia takze obcigzenie powoda
obowigzkiem udowodnienia szkody i istnienia zwigzku przyczynowego. (art. 415 i art. 361 § 1w

zw. z art. 6 k.c.)



W obecnym stanie prawnym, Sad nie znajduje uzasadnienia dla szerokiej wyktadni pojecia
naruszenia interesu gospodarczego, moggcej uzasadnia¢ stosowanie przepisow ustawy do
wszystkich samodzielnych podmiotéw prawnych, tylko z tej przyczyny, Ze ze wzgledu na
istniejace powiazania, nieuczciwie konkurencyjne dziatania pozwanego ostatecznie wptywajg
takze na ich sytuacje ekonomiczng (np. producenta, dostawcy, kooperanta, nabywcy, agencji
reklamowej). Takie rozumienie pojecia naruszenia lub zagrozenia interesu innego przedsiebiorcy
mogtoby, w istniejgcym ustroju gospodarczym, prowadzi¢ w skrajnych przypadkach do
stwierdzenia, Ze wlasciwie kazdy uczestnik gry rynkowej jest w mniejszym lub wiekszym stopniu
dotkniety dzialaniem nieuczciwie konkurencyjnym, kazdy zatem mogtby dochodzi¢ na drodze
sadowej roszczen okreSlonych w art. 18 u.z.n.k. Stuszne, w przekonaniu Sadu, jest uznanie, Ze
roszczenia z art. 18 u.z.nk. stuzg wytacznie przedsiebiorcom, prowadzacym dziatalnos¢

gospodarcza na polskim rynku, ktérych interesy gospodarcze zostaty bezposrednio naruszone lub

zagrozone, ustawa nie znajduje natomiast zastosowania do podmiotéw zagranicznych, ktére nie
prowadza w Polsce dziatalno$ci, a jedynie sg korporacyjnie powigzane z polskimi
przedsiebiorcami, zachowujgcymi odrebno$¢ prawng i ekonomiczng, ktéorym zbywaja swoje

towary lub udzielajg licencji na uzywanie znakéw towarowych.

Istnienie finansowo-organizacyjnych podstaw funkcjonowania tzw. grupy kapitatowej spotek
z ograniczong odpowiedzialnoscig oraz wykonywania przez spotke dominujqcq uprawnien w
ramach posiadanych udziatéw w spétkach zaleznych nie powoduje powstania zorganizowanego
zespotu praw majqtkowych i niemajqtkowych nalezqcego do spétki dominujqgcej. (tak wyrok Sadu
Najwyzszego z 23 X 2003 r. VCK 411/02; por. takze wyroki Sqdéw Apelacyjnych w Poznaniu z 13
XI112005r.1ACa 568/05 i w Katowicach z 27 11 2009 r. VACa 308/08)

Powdd nie udowodnit w tym postepowaniu, ze dziatania pozwanej w sposob bezposredni
naruszajg jego interesy gospodarcze. Z twierdzen stron wynika, ze C Corp. nie prowadzi zadnej
dziatalnosci w Polsce, gdzie dziata wytacznie CTP spotka z o.0, ktora bezspornie jest
samodzielnym podmiotem gospodarczym. Powo6d nie uczestniczy bezposSrednio w obrocie
gospodarczym na terytorium Polski, a jego interesy gospodarcze moga by¢ ewentualnie tylko
posrednio naruszane przez pozwang, co jednak nie uzasadnia udzielenia mu ochrony na
podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Stosunek konkurencji, ktéry mogtby by¢
poddawany ocenie z punktu widzenia zgodnoSci z zasadami uczciwos$ci kupieckiej istnieje
wylacznie pomiedzy pozwang a CTP. C Corp. nie moze zatem skutecznie zada¢ uwzglednienia
powoddztwa na podstawie art. 18 u.z.n.k. Ochrone jego praw wytgcznych zapewniajg przepisy
rozporzadzenia w sprawie wspdlnotowych znakéw towarowych i prawa wtasnosci przemystowe;.
Zadania ewentualne z pkt 8-14 pozwu (w zakresie w jakim oddalone zostaly w pkt 1-7)

podlegaly zatem oddaleniu.



O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze Kk.p.c., zobowiazujac
pozwana do zwrotu powodowi ad. 1 potowy poniesionych przezen kosztow, stosownie do
wyniku postepowania. Do niezbednych kosztow procesu strony reprezentowanej przez
adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych
przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sgdowe oraz koszty nakazanego przez sad

osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)

Optaty za czynnos$ci adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwo$ci okresla
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 28 1X 2002 r. w sprawie optat za czynnosci adwokackie
oraz ponoszenia przez Skarb Parnistwa kosztéw nieoptaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu.
Zasadzajac optate sad bierze pod uwage niezbedny naktad pracy, a takze charakter sprawy i wktad
pracy adwokata w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe
stanowig okreslone w rozdziatach 3-5 stawki minimalne. Optata nie moze by¢ wyzsza od
szeSciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktorej wysoko$¢ zalezy od wartosci przedmiotu
sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie

adwokata wynosi 840 zt (§ 11 ust. 1 pkt 18).

III. W przedmiocie Zadan CTP dotyczacych ochrony przed czynami nieuczciwej

konkurencji Sad zwazyt:

Sformutowane w punktach 8-10 i 12, okreslone jako ewentualne, zadania sp6tki CTP nie
zastuguja na uwzglednienie, w swej tresci odwotujg sie one bowiem wprost do ochrony praw
wytacznych, zaréwno jak chodzi o zakazanie naruszen, jak i o usuniecie ich skutkéw, a ta nalezy
sie uprawnionemu C Corp. i jest udzielana na podstawie cyt. przepisOw rozporzadzenia i prawa
wtasnosci przemystowej. W istocie, Zgdania te stanowig powtorzenie tych z pkt 1-5, réznica polega
wytacznie na wskazaniu jako ich podstawy prawnej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
w miejsce rozporzadzenia w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego. Tymczasem nalezy
wyjasnic, ze ustawa nie chroni praw wytacznych lecz interesy gospodarcze przedsiebiorcy. (art. 3
ust. 1 uz.nk) Zadania sg zatem nieadekwatne do zarzucanych naruszeri i nie znajdujg
uzasadnienia w art. 18 ust. 1 u.z.n.k. Dodatkowo, co do zadania z pkt 12., ustawa nie przewiduje
podania do publicznej wiadomosci orzeczenia lub informacji o nim lecz - w art. 18 ust. 1 pkt 3 -
uprawnia przedsiebiorce, ktdrego interes gospodarczy zostal naruszony, do zagdania zobowigzania

naruszyciela do ztozenia o§wiadczenia okreslonej tresci i w odpowiedniej formie.

Na marginesie nalezy wskazac, ze w ocenie Sadu, CTP nie sprostata w tym postepowaniu
wykazaniu swoich racji. Nie okre$lita interesu gospodarczego podlegajacego ochronie, formutujac
adekwatne do niego sankcje naruszenia. Nie dowiodta pierwszenstwa uzywania na rynku
spornych oznaczen i przynaleznej jej renomy. W okoliczno$ciach sprawy nadmiernym

uproszczeniem jest poszukiwanie ochrony uzasadnionej wytacznie tym, ze obecnie powodka jest



uprawniona do uzywania wspolnotowych znakéw towarowych CARRIER i TRANSICOLD,
abstrahujac od tego, ze przed powstaniem spétki CTP (w 2008 r.) pozwana byta dystrybutorem
produktéw CC i uczestniczyta w budowaniu renomy znakéw, towaréw i ustug oraz

przedsiebiorcy, od ktérego pochodza.

Zadanie z pkt 1la. podlega oddaleniu ze wzgledu na zaniechanie przez pozwang
umieszczania na jej stronie internetowej kwestionowanej informacji (w dacie zamkniecia
rozprawy nie istniat zatem stan zarzucanego naruszenia ani realna grozba naruszenia w

przysztosci). Sankcje te mozna jednak uznac za uzasadniona w dacie wszczecia postepowania.

Czynem nieuczciwej konkurencji zakazanym na podstawie art. 14 u.z.nk. jest
rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzajacych w btad wiadomos$ci o swoim lub
innym przedsiebiorcy albo przedsiebiorstwie w_celu przysporzenia korzysci lub wyrzadzenia
szkody. W ocenie Sadu, informacja umieszczona przez pozwang na stronie internetowej pod
adresem www.m.f.pl o tresci: ,Firma F sp. z 0.0. z siedzibg w C przy ul. M posiada wieloletnie
doswiadczenie w dystrybucji i serwisie agregatéw chtodniczych CT - jako autoryzowany
dystrybutor CTE na Polske [.,.]" zawiera nie do konca jasne sformutowanie dotyczgce jej statusu
autoryzowanego dystrybutora CTE. Lektura tekstu moze sugerowac potencjalnym klientom, ze
pozwana jest gospodarczo powigzana z CTP, co nie jest zgodne z prawda. Taka informacja ma
przysporzy¢ pozwanej korzysci w tym sensie, ze stanowi argument za skorzystaniem z jej ustug

serwisowych i naprawczych.

Zadanie z pkt 11b. podlega oddaleniu, jako niemajgce uzasadnienia w zaistnialych

okolicznos$ciach faktycznych.

O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie 2 k.p.c., obcigzajgc nimi w catosci
powddke ad. 3 poniewaz, w dacie wniesienia pozwu, jej roszczenie byto tylko w nieznacznej czesci

uzasadnione.

Sad nakazat przy tym pobranie od sp6tki CTP na rzecz Skarbu Panstwa stosunkowej optaty
sadowej, nieuiszczonej przy wniesieniu pozwu. (art. 13 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 zdanie drugie

ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach sqdowych w sprawach cywilnych)
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