Sygn. akt XXII GWwp 19/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dnia 31 marca 2014 r.
Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII
Sad Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w sktadzie nastepujacym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
Protokolant sekretarz sgdowy Katarzyna Ziomek-Wawryniuk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 marca 2014 r. w Warszawie
sprawy z powddztwa A. R. prowadz3cego dziatalno$¢ gospodarcza pod firma (...) w W.
przeciwko M. P. prowadzacej dziatalno$¢ gospodarczg pod firma (...) w G.

- 0 ochrone praw z rejestracji wspdlnotowych znakéw towarowych, praw autorskich i prawa do firmy, o

zakazanie czyn6éw nieuczciwej konkurencji i zaptate

1. zakazuje pozwanej M. P. naruszania praw powoda A. R. do stownego wspdlnotowego znaku
towarowego ROYAL COLLECTION zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku

Wewnetrznego w Alicante pod numerem 007115363 oraz graficznego wspolnotowego znaku
Royal Collection

ich uzywania dla oznaczenia ustug wynajmu lokali oraz ustug sprzedazy detalicznej i hurtowej

towarowego zarejestrowanego pod numerem 007049901, to jest
odziezy, obuwia i nakry¢ gtowy, w szczego6lnosci swiadczonych w Centrum Handlowym (...) w R.
przy ul. K, a takze postugiwania sie tymi znakami towarowymi w celu promociji i reklamy ustug
sprzedazy detalicznej i hurtowej odziezy, obuwia i nakry¢ glowy, w tym na stronach

internetowych pod adresami www. (...).pl i www. (...).com.pl oraz w informatorach Centrum

Handlowego (...) w R. przy ul. K.
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2. zakazuje pozwanej dopuszczania sie czyndéw nieuczciwej konkurencji, polegajacych na

bezprawnym postugiwaniu sie w obrocie gospodarczym oznaczeniami: stownym ROYAL

COLLECTION i stowno-graficznym Rﬂya’ Collection dla prowadzonej przez nig

dziatalno$ci gospodarczej w Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K. oraz dla oznaczenia ustug
wynajmu lokali, sprzedazy detalicznej i hurtowej odziezy, obuwia i nakry¢ gltowy, a takze
postugiwania sie tymi oznaczeniami w celu promocji i reklamy ustug sprzedazy detalicznej i
hurtowej odziezy, obuwia i nakry¢ gtowy, w tym na stronach internetowych pod adresami www.

(...).pl i www. (...).com.pl oraz w informatorach Centrum Handlowyego (...) w R. przy ul. K;

3. nakazuje pozwanej usuniecie skutkéw naruszen praw do wspoélnotowych znakéw towarowych

ROYAL COLLECTION nr 007115363 i Roya’ Collection nr 007049901 oraz czynéw

nieuczciwej konkurencji, przez:

a. wycofanie z obrotu i zniszczenie bedgcych wtasnoscia pozwanej bezprawnie wytworzonych lub
oznaczonych szyldéw, materiatow informacyjnych, reklamowych i promocyjnych powstatych w

zwigzku z uzywaniem przez pozwang wspolnotowych znakéw towarowych ROYAL COLLECTION
v 007115363 | Heoval Collection

lokali, ustug sprzedazy detalicznej i hurtowej odziezy, obuwia i nakry¢ gtowy, swiadczonych w

nr 007049901 dla oznaczenia ustug wynajmu

Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K. - w terminie 14 dni od daty prawomocno$ci wyroku;

b. usuniecie oznaczefn ROYAL COLLECTION pozostatych w lokalu w Centrum Handlowym (...) w
R. przy ul. K., w szczegdlnosci na Scianach przy szybach wystawowych, na przedmiotach, na
ktérych oferowane sg towary oraz na tabliczkach informujacych o cenie towaru, z reklam, ofert
oraz informacji handlowych o ustugach sprzedazy detalicznej i hurtowej odziezy, obuwia i nakry¢
glowy S$wiadczonych przez pozwanag, umieszczonych w Internecie, w tym na stronach

internetowych www. (...).pl i www. (...).com.pl oraz w informatorach handlowych - w terminie 7

dni od daty prawomocno$ci wyroku;

4. umarza postepowanie w zakresie: zgdania z pkt 3., z pkt 5. w cze$ci obejmujacej naruszania

Royal Collection

praw autorskich do utworu oraz z pkt 6.11 pozwu;
5. w pozostatej czes$ci powddztwo oddala;

6. znosi miedzy stronami koszty postepowania.
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Sygn. akt XXII GWwp 19/13
Uzasadnienie

Postanowieniem wydanym 25 VII 2013 r. w sprawie sygn. akt XXIIGWo 42/13 Sad udzielit A.
R. zabezpieczenia roszczenia o zakazanie M. P. naruszania prawa do stownego wspélnotowego

znaku towarowego ROYAL COLLECTION CTM-007115363 i stowno-graficznego wspélnotowego

znaku towarowego Roy al Collection CTM-007049901, polegajacego na ich bezprawnym
uzywaniu dla oznaczania ustug wynajmu lokali, ustug sprzedazy detalicznej i hurtowej odziezy,
obuwia i nakry¢ glowy, $wiadczonych w Centrum Handlowym (..) w R. przy ul. K. oraz na
postugiwaniu sie tymi znakami w celu promocji i reklamy ustug sprzedazy detalicznej i hurtowe;j
odziezy, obuwia i nakry¢ gtowy, przez umieszczanie ich na stronach internetowych www. (...).pl i

www. (..) _com.pl oraz w informatorach centrum handlowego, znajdujgcych sie w Centrum

Handlowym (...) w R. przy ul. K.
poprzez nakazanie obowigzanej, do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania, usuniecia:

a. szyldu z oznaczeniem ROYAL COLLECTION, znajdujacego sie na fasadzie lokalu handlowego nr
(.-.) w Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K. oraz oznaczei ROYAL COLLECTION znajdujacych
sie we wnetrzu tego lokalu, w szczegdlnosci na $cianach przy szybach wystawowych, na

przedmiotach, na ktérych oferowane sg towary oraz na tabliczkach informujacych o cenie towaru;

b. oznaczefn ROYAL COLLECTION umieszczonych na stronie internetowej Centrum Handlowego (...)

dziatajacej pod adresami www. (...).pl i www. (...).com.pl;

c. oznaczen ROYAL COLLECTION z mapek i informatoréw centrum handlowego, znajdujgcych sie w

Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K;;

Sad zagrozit przy tym M. P. obowigzkiem zaptaty A. R. kwoty 475 zt za kazdy dzien zwtoki w
wykonaniu tych obowigzkow.

W wyznaczonym przez Sad terminie, 14 VIII 2013 r. A. R. wnidst o:

1. zakazanie M. P. naruszania w obrocie gospodarczym praw do stownego wspdlnotowego znaku

towarowego ROYAL COLLECTION CTM-007115363, oraz stowno-graficznego wspolnotowego

znaku towarowego Rﬂy al Collection CTM-007049901 poprzez zakazanie pozwanej
uzywania znakéw towarowych Royal Collection i Royal Collection dla oznaczenia ustug wynajmu
lokali, ustug sprzedazy detalicznej i hurtowej odziezy, obuwia i nakry¢ glowy, w szczeg6lnosci tych

$wiadczonych w Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K. oraz postugiwania sie ww. znakami


http://www.milleniumhall.pl/
http://www.milleniumhall.com.pl/
http://www.milleniumhall.com.pl/

towarowymi w celu promocji i reklamy ustug sprzedazy detalicznej i hurtowej odziezy, obuwia i
nakry¢ glowy, w tym postugiwania sie nimi na stronach internetowych wyswietlanych pod

domenami internetowymi www. (...).pl i www. (..).com.pl oraz w informatorach Centrum

Handlowego, znajdujacych sie w Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K;;

2. nakazanie pozwanej zaniechania czynéw nieuczciwej konkurencji poprzez zakazanie jej bez-

prawnego postugiwania sie w obrocie gospodarczym oznaczeniami: stownym ROYAL COLLECTION

i stowno-graficznym Roy al Collection dla oznaczenia prowadzonej przez nig dziatalnosci
gospodarczej w Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K. oraz dla oznaczenia ustug wynajmu lokali,
ustug sprzedazy detalicznej i hurtowej odziezy, obuwia i nakry¢ glowy, w szczegélnosci tych
$Swiadczonych we wskazanym Centrum Handlowym (...) w R. oraz postugiwania sie ww. znakami w
celu promociji i reklamy ustug sprzedazy detalicznej i hurtowej odziezy, obuwia i nakry¢ gtowy, w
tym postugiwania sie nimi na stronach internetowych wyswietlanych pod domenami internetowymi

www. [...).pl i www. (...) com.pl oraz w informatorach centrum handlowego, znajdujacych sie w

Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K;;

3. zakazanie pozwanej naruszania autorskich praw majatkowych do utworu stowno-graficznego

Royal Collection

identyfikacji prowadzonej przez siebie dziatalno$ci gospodarczej w Centrum Handlowym (...) w R.

poprzez zakazanie pozwanej bezprawnego wykorzystywania utworu dla

przy ul. K., oznaczania i identyfikacji ustug wynajmu lokali, ustug sprzeda-zy detalicznej i hurtowej
odziezy, obuwia i nakry¢ gtowy, korzystania z utworu do celé6w marketin-gowych lub promocji, w
tym reklamy i promocji sprzedazy detalicznej i hurtowej odziezy, obuwia i nakry¢ gtowy, m.in.
poprzez rozpowszechnianie utworu za pomoca sieci Internet na stronach inter-netowych www.

(...).pl i www. (...).com.pl oraz w informatorach centrum hand-lowego, znajdujacych sie w Centrum

Handlowym (...) w R. przy ul. K;

4. zakazanie naruszania prawa do firmy powoda, poprzez zakazanie pozwanej uzywania nazwy
ROYAL COLLECTION dla oznaczania miejsca prowadzenia przez nig dzialalno$ci gospodarczej w

Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K;
5. nakazanie pozwanej usuniecie skutkéw naruszen praw do wspélnotowych znakéw towarowych

ROYAL COLLECTION CTM-007115363 i &oval Collection 1\, 07049901 oraz skutkéw

dopuszczania sie wzgledem powoda czynéw nieuczciwej konkurencji jak tez naruszania praw

Royal Collection

autorskich do utworu stowno-graficznego , poprzez:

a. wycofanie z obrotu i zniszczenie bedacych wtasno$cig pozwanej bezprawnie wytworzonych lub
oznaczonych wytworéw, w tym szyldéw, materialéw informacyjnych, reklamowych i promocyjnych

powstatych w zwigzku z dziataniami pozwanej polegajgcymi na uzywaniu przez nig wspolnotowych

znakéw towarowych ROYAL COLLECTION CTM-007115363 oraz KoVal Collection ;.

007049901 dla oznaczenia ustug wynajmu lokali, ustug sprzedazy detalicznej i hurtowej odziezy,
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obuwia i nakry¢ gtowy, swiadczonych w Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K oraz postugiwaniu
sie ww. znakami towarowymi w celu promocji i reklamy ustug sprzedazy detalicznej i hurtowej
odziezy, obuwia i nakry¢ gtowy, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia sie wyroku w

niniejszej sprawie;
b. usuniecie znakéw towarowych ROYAL COLLECTION CTM-007115363 oraz

Roy al Collection CTM-007049901 z fasady lokalu handlowego nr (...) zlokalizowanego w
Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K. oraz oznaczern ROYAL COLLECTION znajdujacych sie we
wnetrzu tego lokalu, w szczeg6lnosci na $cianach przy szybach wystawowych, na przedmiotach na
ktérych oferowane sg towary oraz na tabliczkach informujgcych o cenie towaru, reklam, ofert oraz
informacji handlowych o ustugach sprzedazy detalicznej i hurtowej odziezy, obuwia i nakry¢ gtowy
$Swiadczonych przez pozwang, umieszczonych w Internecie, w tym na stronach internetowych www.

(.)p!l i www. (..).com.pl oraz w informatorach handlowych znajdujacych sie w Centrum

Handlowym (...) w R. przy ul. K., w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku;

6. nakazanie pozwanej opublikowania na jej koszt o§wiadczenia o tresci (uzupetnionego o stosowne
dane po wydaniu wyroku): Pani M. P, prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq w G., oswiadcza, iz
wyrokiem Sqdu Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzordéw Przemystowych z dnia (...) Sqd zakazat

jej naruszania praw Pana A. R. prowadzqcego dziatalnos¢ gospodarczq pod firmq ,(...)

L. uzywania wspélnotowego znaku towarowego ROYAL COLLECTION CTM-007115363, oraz stowno-

graficznego wspadlnotowego znaku towarowego Roy al Collection CTM-007049901;

Il.  wykorzystywania  majgtkowych  praw  autorskich do utworu stowno-graficznego

Royal Collection

111 wykorzystywania prawa do firmy Royal Collection w celu identyfikacji prowadzonej przez siebie

dziatalnosci gospodarczej;
IV. popetniania czynéw nieuczciwej konkurencji,

w zwiqgzku z ustugami wynajmu lokali, ustug sprzedazy detalicznej i hurtowej odziezy, obuwia i nakry¢
gtowy, swiadczonych w Centrum Handlowym (...) w R. przy ul K oraz postugiwaniem sie ww.
oznaczeniami w celu promocji i reklamy ustug sprzedazy detalicznej i hurtowej odziezy, obuwia i
nakryé gtowy; Za powyzsze niedozwolone dziatania Pani M. P. przeprasza Pana A. R, wtasciciela

wskazanych wyzej praw oraz PT. Klientow.

w ogloszeniu o rozmiarze potowy strony, tekstem wykonanym czcionka w kolorze czarnym
zblizonej do czcionki Arial o rozmiarze 18 w skali Microsoft Word na biatym tle, opublikowanym na
stronie 3, 5 lub 7 w czesci redakcyjnej wydania weekendowego dziennika (...), dwukrotnie, w
terminie 30 dni od uprawomocnienia sie wyroku. W przypadku nieopublikowania tego o$wiadcze-

nia we wskazanym terminie, upowaznienie powoda do jego opublikowania na koszt pozwanej;
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7. zasadzenie od pozwanej na jego rzecz kwoty 42.739, 80 zt z z odsetkami od dnia wniesienia

pozwu do dnia zaptaty, tytutem odszkodowania za bezprawne i zawinione wykorzystywanie utworu

Royal Collection

stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili jego dochodzenia bytoby naleZne tytulem udzielenia

w postaci oznaczenia stowno-graficznego stanowigcej trzykrotnos¢

przez powoda zgody na korzystanie z utworu;

8. zasadzenie kosztow postepowania. (k.2-212)

W piSmie procesowym datowanym 20 [ 2014 r. (k.608-683, 684) A. R. dokonat zmiany
powodztwa w zakresie roszczen pienieznych, domagajgc sie zasadzenia na jego rzecz od pozwane;j,
zamiast odszkodowania z pkt 7. pozwu, kwoty 161.209,50 zi, na ktorg sktadaja sie:

- 153.532,90 z, tytutem zwrotu nienaleznie uzyskanych korzysci,

- 7.676,60 zi, tytutem odszkodowania za uzywanie znakéw towarowych ROYAL COLLECTION.
Na rozprawie 17 Il 2014 r. wyjasnil, Ze naleznosci te obejmujg okres od 8 V do 15 IX 2013 r.
(k.1036)

W pi$mie procesowym datowanym 11 III 2014 r. A. R. cofnal pozew w zakresie Zadania z pkt

3. Na rozprawie 17 III 2014 r. oSwiadczyt ponadto, Ze cofa pozew w pkt 5., w czesci obejmujace;j

Royal Collection

naruszanie praw autorskich do utworu oraz w pkt 6.11, zrzekajac sie przy

tym roszczen. (k.1000-1001, 1031)

Ztozony na rozprawie 28 X 2013 r., wniosek o zobowigzanie pozwanej do udzielenia
pisemnej informacji oraz udostepnienia dokumentacji majacej znaczenie dla dochodzenia roszczen o
wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci oraz o naprawienie szkody wyrzadzonej przez M. P. w

zwigzku z naruszeniem autorskich praw majatkowych do utworu w postaci kompozycji graficzne;j

Ray al Collection oraz praw do wspdlnotowych znakéw towarowych ROYAL COLLECTION

cTM-007115363 | Koval Collection 1y 7049901 (k417-445, 489) zostat oddalony
przez Sad postanowieniem z dnia 2 XII 2013 r. (k.539, uzasadnienie k.566-574) Zazalenie powoda

zostato oddalone przez Sad Apelacyjny postanowieniem z 10 III 2014 r. wydanym w sprawie sygn.
akt IACa 256/14. (k.981-984v).

Uznajac cofniecie za skuteczne w rozumieniu art. 203 § 1 k.p.c., na podstawie art. 355 k.p.c.

Sad postanowil o umorzeniu postepowania w czesci obejmujacej zadania z pkt 3. pozwu, z pkt 5.

Royal Collection

w czesci obejmujacej naruszania praw autorskich do utworu oraz z

pkt 6.11. (pkt 4 wyroku)



M. P. zazadata oddalenia powddztwa (takze po dokonaniu jego zmian przedmioto-wych) i

zwrotu kosztoéw postepowania. (k.230-414, 780-801)

Sad ustalil, ze:

A. R prowadzi - pod firmg (..) w W - dzialalno$¢ gospodarcza w zakresie wynajmu i
zarzadzania nieruchomos$ciami wiasnymi lub dzierzawionymi. (tak - zaswiadczenie CEiIDG k.63-64,
zeznania powoda k.1032) Nie prowadzi natomiast dziatalno$ci w zakresie sprzedazy odziezy,

obuwia i nakry¢ gtowy. (obciazajacy powodabrak dowodu przeciwnego)

Powdd jest uprawniony do wspdélnotowych znakéw towarowych :

Royal Collection

szenstwem od 9 VII 2008 r., chronionego dla towaréw i ustug w klasach klasyfikacji nicejskiej: 25.

- graficznego zarejestrowanego w OHIM pod nr 007049901 z pierw-
(odziez, obuwie, nakrycia gtowy), 35. (m.in. sprzedaz detaliczna i hurtowa odziezy, obuwia i nakry¢

glowy), 36. (ustugi wynajmu lokali), 39. (ustugi dystrybucyjne w odniesieniu do odziezy, obuwia i
nakry¢ glowy),

- stownego ROYAL COLLECTION zarejestrowanego w OHIM pod nr 007115363 z pierwszenistwem
od 31 VII 2008 r., chronionego dla towaréw i ustug w klasach klasyfikacji nicejskiej: 18. (paski i
torby zawarte w tej klasie), 25. (odziez, obuwie, nakrycia gtowy), 35. (m.in. sprzedaz detaliczna i
hurtowa odziezy, obuwia i nakry¢ gltowy), 39. (ustugi dystrybucyjne w odniesieniu do odziezy,

obuwia i nakry¢ gltowy).

Informacja o przeniesieniu na powoda praw do wspolnotowych znakéw towarowych zostala
opublikowania w dniu 10 VI 2013 r. (dowéd: $wiadectwa i wydruki z bazy OHIM, umowy, wnioski o
zmiane wpisu dot. osoby uprawnionego k.45-62, 66-78, 164-173)

Pod szyldem ROYAL COLLECTION prowadzone s3 w Polsce sklepy odziezowe, oferujace
produkty polskie i kolekcje znanych producentéw zagranicznych, jak np. Hugo Boss, Joop!, Calvin
Klein, Tommy Hilfiger, GF Ferre, More&More. (dowod: fotografie, wydruki ze stron internetowych
79-87,174-185, 313-323, 331-336, 525-529, zeznania powoda k.1032-1034)

M. P. prowadzi pod firmg (...) (poprzednio M. P.) w G. dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie
wynajmu i zarzadzania nieruchomos$ciami wlasnymi lub dzierzawionymi. (dowod: zaswiadczenie

CEiIDG k.163, 959)

W dniu 28 VII 2011 r. pozwana, dziatajgc w imieniu (...) spétki z o.0. w R. zawarta z (...)
Spotka z ograniczong odpowiedzialnosciq sp.k. w W. umowe najmu lokalu handlowego nr (...) w

Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K.. Najemca byt uprawniony do uzywania znaku towarowego

Rovyal Collection

, ha podstawie umowy licencyjnej zawartej z 6wczesnym uprawnionym



(...) spotka z 0.0. w W. 26 IV 2012 r., bez wskazania numeru rejestracji znaku towarowego. Koszty
oznakowania sklepu ponidst najemca. (dowo6d: umowa najmu k.88-108, umowa licencyjna k.113-
118, 410, przyznanie powoda k.490, tak tez faktury VAT k.340-343, zeznania pozwanej k.1034-
1035)

(...) spétka z ograniczonq odpowiedzialnoscig sp.k. nie regulowata nalezno$ci wzgledem
wynajmujgcej (...) spotki z o.0. Jej zadtuzenie wyniosto okoto péttora miliona ztotych. (dowdd:
zestawienie zadtuzenia k.814-815, faktury k.816-845, wyrok Sadu Okregowego w Rzeszowie z 27 11
2013r. sygn. akt VIGC 404/12 k.351-368, wniosek egzekucyjny k.369-375), w zwiazku z czym po
opuszczeniu przez nig spornego lokalu, jego wyposazenie zostato zatrzymane na zabezpieczenie
zaleglych $wiadczen. (dowdd: o§wiadczenie z dnia 5 IX 2013 r. k.344) Wniosek spoétki o ogloszenie
jej upadtosci zostat oddalony przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy 24 IV 2013 r. (sygn. akt XGU
585/12) poniewaz majatek dluznika nie byl wystarczajacy dla pokrycia kosztéw postepowania

upadtosciowego. (dowdd: postanowienie k.345-350)

26 1V 2013 r. wynajmujaca ztozyta o§wiadczenie o rozwigzaniu umowy bez wypowiedzenia.
Lokal zwré6cono jej 7 V 2013 r. (dowdd: oswiadczenie k.109, protokét k.110-112, 293-299, zeznania
pozwanej k.1034-1035) W dniu 8 V 2013 r. pozwana zawarta (..) spdtka z ograniczong
odpowiedzialnosciq sp.k. w W. umowe o wspoétpracy, zgodnie z ktéra M. udostepnita tej spoétce
wyposazony lokal handlowy opatrzony oznaczeniami ROYAL COLLECTION. Obowigzkiem M. P.
byta organizacja i obstuga sprzedazy towardw dostarczanych przez (...). (dowdd: umowa k.143-152)
Spotka ta nie wywigzywata sie z obowigzku zatowarowania sklepu na ustalonym poziomie, z tej
przyczyny pozwana prowadzita w nim sprzedaz wlasnych towaréw. (dowdd: zeznania $wiadkow J.
C. i A. C. k691, 1029-1032, zeznania pozwanej k.1034-1035) Obroty sklepu ksztattowatly sie na
poziomie: 150.564,79 zt w styczniu 2013 r., 147.720,08 zt w lutym 2013 r., 133.987,97 zt w marcu
2013 r,, 200.909,58 zt w kwietniu 2013 r. (dowdd: o$wiadczenie k.158, raporty kasowe k.159-162)
Koszty utrzymania lokalu wyniosty w okresie od maja do wrze$nia 2013 r. kwote 278.758,63 zl,
pozwana nie osiggneta w tym czasie zadnych korzySci z uzywania znakéow ROYAL COLLECTION
zarejestrowanych na rzecz powoda lub do nich podobnych. (dowdd: zeznania pozwanej k.1035,

zestawienie k.874-875, dokumenty k.876-958)

Royal Collection

Lokal oznaczony byt szyldem umieszczonym na zewnetrznej
fasadzie sklepu oraz we wnetrzu, na $cianach i witrynach. Stowne i graficzne oznaczenia ROYAL
COLLECTION znajdowaty sie takze na wieszakach (w kolorze czarnym), tabliczkach z informacjami

o cenie towaru i na dokumentach handlowych. Na stronach internetowych www. (...).pl i www. (...)

.com.pl oraz w informatorach umieszczone byty informacje, Ze w Centrum Handlowym (...) znajduje
sie sklep ROYAL COLLECTION. (dowod: fotografie k.119-139, wydruki ze stron internetowych
k.140-141, dowody sprzedazy k.142) Pozwana nie dysponowata zgoda uprawnionego na uzywanie

jego znakéw towarowych. (bezsporne)



(...) spdtka z ograniczong odpowiedzialnosciq sp.k. byta uprawniona do uzywania jedynie do

Royal Collection

161053 dla oznaczania placowek handlowych na podstawie zawartej pierwotnie na 10 lat umowy

dnia 24 1 2013 r. stowno-graficznego krajowego znaku towarowego

licencyjnej z 31 VIII 2011 r., w zakresie m.in.: oznaczania placéwki handlowej - sklepu potozonego w
Centrum Handlowym (...) w R, w materiatach promocyjnych i reklamowych, z prawem do jego
sublicencjonowania. (dowdd: umowa k.293-297, porozumienie k.298-299, wydruk z bazy UPRP
k.300-301)

0d wrzesnia 2013 r. pozwana nie uzywa juz kwestionowanych oznaczen, jako szyldu lokalu
handlowego ani w wystroju jego wnetrza, nie postuguje sie tez znakiem ROYAL COLLECTION w
dokumentach handlowych. Sporne oznaczenia pozostaty dluzej jedynie w informatorach Centrum
Handlowego na jego stronie internetowej. (dowdd: fotografie, k.248-254, 623-626, wydruki ze
strony internetowej k.255-292, rachunki k.379-380 - tak tez o$wiadczenie pelnomocnika powoda
k.490) We wrze$niu 2013 r. w sklepie (..) w Centrum Handlowym (...) paragony kasowe
wskazywaty jako sprzedawce (...) sp. z 0.0. Takze ta spétka sporzadzata raporty kasowe w sierpniu i

wrze$niu 2013 r. (dowdd: paragony k.337, 338, 379-380)

Znaki ROYAL COLLECTION w postaci stownej i stowno-graficznej sa przedmiotem réznych

rejestracji wspolnotowych i krajowych, przynalezac do réznych podmiotéw, m.in.:

- stowno-graficzny krajowy znak towarowy Ray al Collection nr 00161053 nalezy do
powoda, poprzednio do (...) spétka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k. (k.300-301),

Boyal Collection
- graficzny wspoélnotowy znak towarowy nr 007115421 nalezy do (...) spétka z

ograniczong odpowiedzialnosciq sp.k. (k.302-307),

Boyal Collection
- stowno-graficzny krajowy znak towarowy nr 162622 nalezy takze do (...

k.308-309, znak ten jest przedmiotem zastawu bankowego (k.645-649),
- stowny krajowy znak towarowy nr 126910 nalezy takze do (...) (k.327),

- spotka (...) zgtosita tez 19 V 2011 r. krajowy znak Royal Collection (k.310-311)
(bezsporne - tak tez wyniki wyszukiwania bazyuprp.pl k.323-326)

Royal Collection
Znak jest uzywany jako logo na stronie www. (...).pl oraz na profilu (...)

na stronie www. (...).com. (dowdd: protokoét notarialny otwarcia strony i wydruki k.212-316) Takim
znakiem s3 takze oznaczane placéwki handlowe ROYAL COLLECTION. (dowdd: wydruki ze stron
internetowych, fotografie k.317-322, 561, torba reklamowa k.339)

A. R. jest wspolnikiem i cztonkiem zarzadu i rady nadzorczej réznych spétek, uzywajacych

znakow towarowych ROYAL COLLECTION:



- (...) - wspdlnik i petnomocnik drugiego wspolnika (...)., cztonek rady nadzorczej (dowod - odpis z
KRS k.1003, k.381-385),

- (...) spétka z ograniczong odpowiedzialnosciq sp.k. - wspélnik (dowdd - odpis z KRS k.386-392),

(...) spotka z 0.0. w upadtosci likwidacyjnej - wspoélnik, cztonek rady nadzorczej (dowdd - odpis z
KRS k.400-405),

- (...) spétka z ograniczonq odpowiedzialnoscig sp.k. w upadtosci likwidacyjnej - wspdlnik (dowdd -
odpis z KRS k.477-484, odpis pely k.667-673) W dniu 19 XI 2010 r. sad oddalit wniosek o
ogloszenie jej upadtosci ze wzgledu na brak $rodkéw. (dowdd: postanowienie k.627-644, a 15 VI
2011 r.i4 X 2013 r. opublikowano jej upadtos¢ uktadowa k.662-666),

- (...) spo6tka z 0.0. k.650-654 - byly wspoélnik (dowdd - odpis z KRS k.857-861),

(...) spotka z ograniczonq odpowiedzialnoscig sp.k. - byty wspélnik (dowdd - odpis z KRS k.655-661,
862-866, zeznania pozwanego k.1032-1033)

Czyniagc ustalenia o okolicznosciach faktycznych istotnych dla rozstrzygniecia sporu Sad
opart sie na niekwestionowanych wzajemnie przez strony dowodach z dokumentéw, wydrukéw ze
stron internetowych i fotografii, a takze na zeznaniach swiadkéw i stron, ocenionych w nastepujacy

sposob:

Wobec cofniecia zarzutdéw i zadan opartych na naruszeniu przez pozwang praw autorskich
A. R, Sad pominat twierdzenia i dowody dotyczace utworu ROYAL COLLECTION, m.in. dokumenty
k.466-476,485-486 i zeznania $wiadkow H. B.i M. S. k.691.

Dla rozstrzygniecia sporu nie miato znaczenia zainteresowanie pozwanej nabyciem praw do

znaku towarowego ROYAL COLLECTION. Poniewaz che¢ uzyskania prawa do uzywania znaku

towarowego nie moze by traktowana jako uzasadnienie istnienia groZby jego naruszenia w
przysztosci (zarzut k.490), Sad pomingt dowody z dokumentéw z k.456-465. Grozby tej nalezy
natomiast upatrywa¢ w braku poszanowania przez pozwang bedacg profesjonalnym przedsiebiorcg
praw wylacznych oséb trzecich oraz w niedochowaniu nalezytej starannosci przy ustalaniu, czy
moze uzywac znakéw towarowych ROYAL COLLECTION. Wynika to w spos6b niewatpliwy z zeznan
swiadkow J. C. i A. C. (k.691), ktérzy sami majac do czynienia z podmiotami uzywajacymi znakow
towarowych ROYAL COLLECTION nie potrafili wskaza¢ podstawy ich uzywania, zidentyfikowaé

prawa i osoby uprawnione;j.

Jakkolwiek okoliczno$ci sprawy mogty to utrudnia¢, bazy danych urzedéw rejestracyjnych
s3 jawne i nie ma zadnego usprawiedliwienia dla zaniechania ustalenia, czy, kto i w jakim zakresie
moze uzywacé znakow towarowych. Cho¢ nie dotyczy to licencjobiorcéw wspoélnotowych znakow
towarowych, co do ktérych wpis do rejestru nie jest obligatoryjny, a zawarcie umowy nie wymaga
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci. Przestanki ekonomiczne, wola

wyegzekwowania nalezno$ci lub ograniczenia strat osoby prawnej powiazanej z pozwang



gospodarczo nie moga uzasadnia¢ naruszenia praw osob trzecich, szczegélnie, Ze milionowe
zadluzenie najemcy narastato w dtugim czasie, wynajmujacy mégt wiec z pewnoscia interweniowacé
znacznie wcze$niej, rozwigzujac umowe lub zmieniajgc jej warunki na korzystniejsze dla siebie. Brak

jednak dowodu na to, Ze starat sie to uczynic.

Sad pominal, jako nieistotne, twierdzenia i dowody dotyczace prowadzenia dziatalnos$ci
handlowej w lokalu przy ul. M. w W. (k.520-524, 562) Nie wynika z nich bowiem, ze powdd
Swiadczy ustugi sprzedazy odziezy, obuwia i nakry¢ gtowy. Czyniac ustalenia Sad nie opierat sie na
ztozonych przez powoda rankingach marek (k.674-683, 720-767) w Zzaden spos6b nie zostato
bowiem wykazane, ktérego znaku towarowego one dotycza, czy w ogdle moga stanowi¢ dowdd
znajomosci spornych wspdlnotowych znakéw towarowych w relatywnym kregu konsumentéw, czy

tez s3 dowodem renomy znakdw przynaleznych innemu podmiotowi.

Uznajac, ze roszczenie odszkodowawcze oraz zadanie zwrotu nienaleznie uzyskanych
korzysci sa co do zasady nieusprawiedliwione Sad pomingt dowody powotane przez powoda na
okoliczno$¢ rozmiaru wyrzadzonej mu szkody i korzy$ci nienaleznie uzyskanych przez pozwana.

(k.614-622)

Sad zwazyl:
I. Ochrona praw z rejestracji wspdélnotowych znakéw towarowych:

Podstawowa funkcjg znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub kornco-
wemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odrdznie-
nia (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 z 8 11
2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life) Prawo wytgczne jest przyznawane wiascicielowi znaku
towarowego dla zapewnienia mu ochrony jego szczegdélnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten
mogt speliaé wszystkie jego funkcje, zardwno gwarantowania konsumentom wskazania pochodze-
nia towaru/ustugi, jak i gwarancyjng, komunikacyjna, reklamowa3 i inwestycyjna. Wykonywanie tego
prawa jest zastrzezone dla przypadkow, w ktérych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego
oznaczenia negatywnie wptywa lub moze wptywac 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 23 111 2010 r. w sprawach potaczonych od C-236/08 do C-238/08 Google

France i Google)

Wspolnotowy znak towarowy jest jednolitym tytutem ochronnym, funkcjonujacym w
oparciu o unormowania rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 I 2009 r. w sprawie wspdl-

notowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), ktore reguluje w go sposéb catosciowy, w



szczegOlnosci zasady jego rejestracji, wynikajace z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o
charakterze materialno-prawnym rozporzadzenia, jako cze$¢ acquis communautaire stanowia
element polskiego porzadku prawnego, znajdujac bezposrednie zastosowanie. Zasadniczo, sg one
powtoérzeniem regulacji Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. majqcej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszqcych sie do znakéw towarowych.
Implementujgca ja ustawa Prawo wtasnosci przemystowej znajduje zastosowanie wylacznie 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 wytacznego i niezakléconego uzywania wspélno-
towego znaku towarowego oraz zakazania osobom, nie majacym jego zgody, uzywania w obrocie :
a. identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towardw lub ustug;
b. oznaczenia, gdy z powodu jego identycznosci lub podobienistwa do znaku oraz identycznosci albo
podobienstwa towarow lub ustug, ktérych dotycza znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienistwo
wprowadzenia w biad opinii publicznej, ktdre 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 renomg w Unii
Europejskiej i gdy uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszycielowi
nienalezng korzys¢ albo jest szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru lub renomy wspélnotowego

znaku towarowego. (ust.1)

Prawa wylaczne A. R. do wspdlnotowych znakéw towarowych: stownego ROYAL

COLLECTION nr 007115363 i graficznego Rayal Collection nr 007049901 oraz zakres ich
ochrony wynikaly ze $wiadectw rejestracji OHIM. Znaki te zostaly zarejestrowane w 2008 r., nie
mozna ich zatem utozsamiac z tymi, ktére uzywane w obrocie juz wiele lat wcze$niej wypracowaty
wtdrna zdolno$¢ odrdzniajacy, cieszac sie renoma w rozumieniu dobrej znajomosci w relatywnym
kregu konsumentéw. Powdd nie udowodnit nawet w tym postepowaniu, Ze sporne znaki towarowe
byly przez niego lub za jego zgoda rzeczywiscie uzywane dla towaréw i ustug, dla ktérych zostaty
zarejestrowane. W przekonaniu Sadu, w sytuacji z ktéorg mamy do czynienia w tej konkretnej
sprawie nalezy wyodrebni¢ prawa do spornych znakéw od catej serii stowno-graficznych znakéw
ROYAL COLLECTION, pisanych t3 samg czcionka, w kolorach bialym na czerwonym tle i czerwonym
na biatym tle, ktore stanowig wtlasno$¢ oséb trzecich i uzywane sg przez nie w zwigzku z
prowadzeniem dziatalno$ci gospodarczej w zakresie hurtowej i detalicznej sprzedazy odziezy,
obuwia, nakry¢ gltowy i akcesoriéw. W szczeg6lno$ci nie mozna uznaé, ze znaki CTM-007115363 i
CTM-007049901 wchodza w sktad rodziny, ani, Ze mamy tu do czynienia z uzywaniem znaku
towarowego w postaci réznigcej sie od zarejestrowanej, o ktérym mowa w tezie 3. wyroku
wydanego w dniu 18 VII 2013 r. przez Trybunat Sprawiedliwosci UE w sprawie C-252/12 Specsavers

vs ASDA Stores. Ta odmienna posta¢ znaku jest bowiem zarejestrowana na rzecz innej osoby.



Wobec wielo$ci podmiotéw uprawnionych do znakéw ROYAL COLLECTION i nieprzedsta-
wienia przez powoda relacji istniejacych pomiedzy nimi, utrudnione jest okreslenie, jaki wptyw na
wykonywanie przez sporne znaki ich funkcji miato uzywanie przez pozwang kwestionowanych

oznaczen od maja do wrze$nia 2013 r.

Ze zgromadzonego w sprawie materiatu dowodowego wynika, ze bez zgody uprawnionego,
w 2013 r. Marta Péttorak uzywata (identycznego z zarejestrowanym) stownego znaku ROYAL
COLLECTION oraz konfuzyjnie podobnego do znakéw CTM-007115363 i CTM-007049901
Roval Collection

oznaczenia , haruszajac w ten sposob prawa wylaczne Andrzeja Rosy.
Nalezy przy tym wyjasni¢, Ze naruszeniem jest kazdy, nawet pojedynczy przypadek bezprawnego
uzycia znaku towarowego osoby trzeciej, a w tym przypadku za$ brak zgody uprawnionego na
uzywanie jego wspolnotowych znakéw towarowych jest niewatpliwy. Uzasadnia to zastosowanie
wzgledem naruszyciela adekwatnych sankcji zakazowych oraz nakazanie mu usuniecia skutkéw

naruszenia.

O stwierdzeniu naruszenia zadecydowalo uznanie przez Sad, ze dzialanie pozwanej

odpowiadatlo definicjom zawartym w art. 9 ust. 1 a. i b. rozporzadzenia:

Dokonujgc oceny podobienstwa towardw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki
charakteryzujace zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegélnie ich rodzaj i przeznacze-
nie, sposéb uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze ich
wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w
sprawie T-388/00 ELS, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo) Pozwana uzywata spornych
oznaczen w zwigzku ze $wiadczeniem ustug sprzedazy odziezy, obuwia i nakry¢ glowy,
identycznych z ustugami, dla ktérych zarejestrowane zostaly, stanowigce wlasno$¢ powoda
wspolnotowe znaki towarowe ROYAL COLLECTION. Zawarcie w dniu 8 V 2013 r. umowy ze spétka
(.-.) uzasadnia takze uznanie uzywania spornych znakéw dla ustug wynajmu lokalu, w ktérym miata
by¢ prowadzona dziatalno$¢ handlowa. Ustugi sSwiadczone przez M. P. nalezy zatem uznaé za
identyczne z tymi, dla ktorych zostaty zarejestrowane znaki CTM-007115363 (w klasie 35.) i CTM-
007049901 (w klasach 35 i 36 klasyfikacji nicejskiej).

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu
oznaczenia powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Oznaczenie
moze by¢ uznane za identyczne z wcze$niejszym znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza - bez
dokonywania zmian lub uzupetnien - wszystkie elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako
catos$¢, wykazuje nieznaczne réznice, ktére nie zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta.

(tak wyrok Trybunatu z 20 III 2003 r. C-291/00 LT] Diffusion)

Catosciowa ocena zaktada pewng wspoétzaleznos$é miedzy branymi pod uwage czynnikami, w

szczeg6lnosci podobienstwem znakéw oraz podobienstwem towaréw/ustug, ktérych one dotycza,



przy czym niski stopien podobienstwa towaréw i ustug moze by¢ zréwnowazony znaczgcym
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
Echinaciniz 18 V 2011 r. w sprawie T-502/07 Mc Kenzie)

W mys$l utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad istnieje,
gdy znaczna cze$¢ wlasciwego kregu odbiorcow mogtaby zostaé sktoniona do omytkowego zakupu
towaru pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub ustugi
pochodza z tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uzna¢, Ze dane towary lub ustugi
pochodza z przedsiebiorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z 29 IX 1998
r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4 V 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 r. w sprawie T-
303/08 Golden Elephant) Prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad powinno by¢é oceniane w
sposob catosciowy, wedtug sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu
wszystkich istotnych okoliczno$ci konkretnego przypadku, szczegblnie wzajemnej zalezno$ci mie-
dzy podobieristwem oznaczen i towardw lub ustug, ktérych one dotycza. (tak wyroki Trybunatu z 11
X11997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23 111 2006 r. w sprawie C-206/04 Miilhens, z 18 XII 2008 r. w
sprawie C-16/06 Mobilix oraz wyroki Sgdu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills i
z 2012010 r. w sprawie T-460/07 Mendion)

Wtiasciwy krag odbiorcow sktada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformo-
wanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie
réznie ksztattowaé 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 12006 r. C-361/04 Ruiz Picasso) Przecietny konsument rzadko ma mozliwo$¢ przeprowadzenia
bezposredniego poréwnania réznych znakéw towarowych, musi zazwyczaj zdawac¢ sie na zacho-
wany w pamieci niedoskonaty obraz tych znakéw towarowych. Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im
silniejszy jest charakter odrézniajacy znaku towarowego, ktéry wynika z jego samoistnych cech lub
renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci znaku na rynku). (tak wyroki Trybunatu z 22 VI 1999 r. w
sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL i z 29 IX
1998 r. w sprawie C-39/97 Canon)

Istnieje pewna wspoéizalezno$¢ pomiedzy znajomoscia znaku wsrdd odbiorcéw, a jego
charakterem odrézniajgcym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego
charakter odro6zniajgcy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrdzniajagcym charakterem wyni-
kajacym z jego znajomos$ci wsréd odbiorcéw, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznos$ci
danego przypadku, w szczego6lnosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i czas jego
uzywania, wielko$¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udziat

procentowy zainteresowanych grup odbiorcow, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw



jako pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa, 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 odrézniajacego

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

W ocenie Sadu, istnienie na rynku wielu znakéw ROYAL COLLECTION, stownych i
graficznych, nalezacych do réznych podmiotéw gospodarczych utrudnia ocene skali naruszenia
praw powoda, nie mozna bowiem z pewnos$cig stwierdzi¢, Ze zarejestrowane znaki wspoélnotowe
prawidtowo identyfikuja pochodzenie ustug sprzedazy detalicznej i hurtowej odziezy oraz obuwia,
jako $wiadczonych przez A. R, ani okres$li¢ ich zdolnosci odrézniajacej. Nie uzasadnia to jednak
stwierdzenia, Ze prowadzac dziatalno$¢ gospodarcza we wspélpracy z (...), pozwana dziatala
zgodnie z prawem, w zaden sposob nie wptywajac na pemienie przez sporne znaki ich funkcji
oznaczenia pochodzenia, reklamowej, gwarancyjnej i inwestycyjnej. Przeciwnie, w tym konkretnym
przypadku nalezatoby uznaé, ze doszto do naruszenia, uzywajgc znakéw podobnych (w kolorystyce
czerwono-biatej) pozwana mogta bowiem wprowadza¢ nabywcéw w blad, sugerujac, Ze jej sklep
nalezy do sieci (..), a zatem, Ze istnieja pomiedzy nig a uprawnionymi do znakéw ROYAL

COLLECTION, takze wiec powodem, powigzania gospodarcze.

Uzywania znakéw towarowych bez zgody uprawnionego nie moze usprawiedliwia
znaczace zadtuzenie poprzedniego najemcy, ktéry dysponowat prawem $wiadczenia ustug pod tym
znakiem, wzgledem podmiotu powigzanego z pozwang gospodarczo. Nie ma w tym przypadku
prawnego uzasadnienia dla rekompensowania strat poprzez korzystanie z praw wylgcznych
powoda, nawet jesli jako$¢ jej ustug i oferowanych towaréw bytaby wyzsza od gwarantowanej przez
uprawnionych. Pozwana nie dotozyta przy tym nalezytej starannosci wymaganej od przedsiebiorcy,
aby ustali¢, czy podmiot z ktéorym wspotpracuje ma prawo uzywania spornych znakow.
Poprzestanie na domniemaniu, ze wzgledu na przynaleznos¢ (...) do grupy spotek wspétdziatajacych
oraz personalnie i gospodarczo powigzanych z uprawnionym nie moze by¢ uznane za wystarczajace

dla zniesienia bezprawnosci lub cho¢by dla odstgpienia od stosowania sankcji zakazowych.

Skutki wspélnotowego znaku towarowego podlegaja wytacznie 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 wtascicielowi
realizacji jego praw z rejestracji moga by¢ zakazane, w szczego6lnosci :
a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
b. oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub

oferowanie i $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c. przyw6z lub wywoéz towardw pod takim oznaczeniem;

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



Gdy sad uznaje, Ze pozwany naruszyl lub Ze z jego strony istnieje grozba naruszenia
wspélnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieja szczegblne powody, decyzje zakazujaca
mu okreslonych dziatan. Stosuje rowniez srodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktorych
celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, Ze jeSli w prawie
krajowym istniejg Srodki ochrony znaku nieznane przepisom rozporzadzenia, sgd wspolnotowych
znakow towarowych powinien je, na wniosek powoda, zastosowa¢ do ochrony znaku

wspolnotowego. Odnosi sie to wprost do przepiséw ustawy Prawo wtasnosci przemystowej :

- art. 286, stanowiacego, Ze sad, rozstrzygajgc o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o bedacych wtasnos$ciag naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych
wytworach oraz $rodkach i materiatach, ktore zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w
szczego6lnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasadzonej

na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu,

- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a, stanowiacego, Ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu, moze
orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci cze$ci albo cato$ci orzeczenia

lub informacji o orzeczeniu, w spos6b i w zakresie okre§lonym.

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 sagd w postepowaniach w sprawach gospodarczych z urzedu.
Zainteresowany, uniknieciem sankcji pozwany, ktory dopuscit sie naruszenia, winien skonkrety-
zowac te szczegdlne powody i wykazac ich istnienie, pozostawiajgc sgdowi (jako arbitrowi) ocene,

przy rozstrzyganiu o sposobie usuniecia skutkdw naruszenia prawa z rejestracji.

Sad uznal, Ze w niniejszej sprawie przepisy art. 9 ust. 2b. i d. w zw. z art. 102 ust. 1
uzasadniajg uwzglednienie Zzadan zakazowych, sformutowanych w pkt 1. pozwu w cze$ci
obejmujacej zakazanie pozwanej naruszania praw A. R. do stownego wspdlnotowego znaku
towarowego ROYAL COLLECTION zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku

Wewnetrznego w Alicante pod numerem 007115363 oraz graficznego wspdélnotowego znaku

Royal Collection

uzywania dla oznaczenia ustug wynajmu lokali, sprzedazy detalicznej i hurtowej odziezy, obuwia i

towarowego zarejestrowanego pod numerem 007049901, to jest ich
nakry¢ gtowy, w szczeg6lnosci ustug Swiadczonych w Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K. oraz
postugiwania sie tymi znakami towarowymi w celu promocji i reklamy ustug sprzedazy detalicznej i
hurtowej odziezy, obuwia i nakry¢ glowy, w tym na stronach internetowych pod adresami www.

(...).pl i www. (...).com.pl oraz w informatorach Centrum Handlowego (...) w R. przy ul. K.

Formutujac zakazy Sad dokonat zmian majgcych na celu sprecyzowanie obowigzkow
pozwanej i wyeliminowanie watpliwo$ci nasuwajacych sie przy lekturze powédztwa. Naktadane na

przysztos¢ zakazy nie powinny obejmowaé dziatan zdefiniowanych zbyt ogélnie (przez uzycie


http://www.milleniumhall.com.pl/

okreslenia ,w szczegdlnosci”). W pozostatym zakresie powddztwo, jako nieuzasadnione chocby

grozba naruszenia w przysztosci praw wytacznych A. R. podlegato oddaleniu.

Sad natozyt na pozwang sankcje zakazowe pomimo zaniechania uzywania kwestionowanych
oznaczen ze wzgledu na to, ze M. P. zostala zobowigzana do tego tymczasowo, postanowieniem o
udzieleniu zabezpieczenia. Jej postawa, a w szczegdlno$ci niedotozenie nalezytej starannosci przy
ustaleniu, czy prowadzac dziatalno$¢ gospodarcza nie narusza praw osdéb trzecich, uzasadnia
uznanie, Ze istnieje realna grozba naruszenia w przysztosci praw wylacznych A. R, zaréwno w
zwigzku ze Swiadczeniem ustug sprzedazy odziezy, obuwia i nakryé glowy, jak i wynajmu lokali, w

tym bowiem zakresie obydwie strony prowadza dziatalno$¢ gospodarcza.

Zadanie z pkt 5. pozwu znajduje uzasadnienie w prawie krajowym - art. 286 p.w.p.
Nalozenie na pozwana nakazu usuniecia skutkéw naruszen praw do wspdlnotowych

znakéw towarowych ROYAL COLLECTION nr 007115363 i Koval Collection
007049901 uzasadnione jest tym, ze wynikajace z udzielonego zabezpieczenia nakazy maja jedynie

charakter tymczasowy, pozwana powinna wiec obecnie, stosownie do Zgdania powoda:

a. wycofa¢ z obrotu i zniszczy¢, bedace jej wlasnos$cig, bezprawnie wytworzone lub oznaczone
szyldy, materialy informacyjne, reklamowe i promocyjne, powstate w zwigzku z uzywaniem przez

pozwang wspdllnotowych znakéw towarowych ROYAL COLLECTION nr 007115363 i

Royal Collection nr 007049901 dla oznaczenia ustug wynajmu lokali, ustug sprzedazy
detalicznej i hurtowej odziezy, obuwia i nakry¢ gtowy, $wiadczonych w Centrum Handlowym (...) w

R. przy ul. K. - w terminie 14 dni od daty prawomocnos$ci wyroku,

b. usuna¢ oznaczenia ROYAL COLLECTION pozostate w lokalu w Centrum Handlowym (..) w R
przy ul. K, w szczegd6lnosci na $cianach przy szybach wystawowych, na przedmiotach na ktérych
oferowane sg towary oraz na tabliczkach informujgcych o cenie towaru, z reklam, ofert oraz
informacje handlowe o ustugach sprzedazy detalicznej i hurtowej odziezy, obuwia i nakry¢ gtowy
$wiadczonych przez pozwang, umieszczone w Internecie, w tym na stronach internetowych www.

(..).pl i www. (..) .com.pl oraz w informatorach handlowych - w terminie 7 dni od daty

uprawomocnienia wyroku.

Takze zZadania z pkt 6. i 7., odnoszace sie do znakéw towarowych majg uzasadnienie w
prawie Kkrajowym - art. 296 ust. 1 i art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. W pkt 6. powdd
wnidst o nakazanie pozwanej opublikowania o$wiadczenia o tresci, ktéra nie odpowiada sankcji
okreslonej w art. 287 ust. 2 p.w.p., lecz przewidziana jest jako sposob usuniecia skutkéw czynéw
nieuczciwej konkurencji z art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. Przyjeta, ze wzgledu na potaczenie elementéow
ochrony utworu, znaku towarowego, firmy i regut uczciwej konkurencji, formuta o$§wiadczenia o

przeproszeniu (Za powyzsze niedozwolone dziatania M P przeprasza Pana A R, wiasciciela
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wskazanych wyzej praw oraz PT. Klientéw.) nie ma uzasadnienia w obecnie obowigzujacych
przepisach krajowego prawa wtasnosci przemystowej (w ustawie z 30 VI 2000 r.), nie moze by¢
zatem zastosowana do wspdlnotowych znakéw towarowych. Z tej przyczyny Sad orzekt o oddaleniu
w tej czeSci powodztwa. (a contrario art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. i w zw. z art. 102

rozporzadzenia)

Roszczenie o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzysci, o ktéorym mowa w art. 296 ust.
1 p.w.p., ma charakter penalno-kompensacyjny. Pomimo podobienistwa terminologii nie jest ono
tozsame z bezpodstawnym wzbogaceniem regulowanym w art. 405 i nast. k.c. Jest niezalezne od
winy naruszyciela i poniesienia przez uprawnionego szkody. O uwzglednieniu roszczenia decyduje
stwierdzenie, ze - w efekcie bezprawnego uzywania znaku towarowego - pozwany uzyskat korzys¢
(w rozumieniu przychodu, a nie dochodu). (por. A.Szewc Naruszenie wtasnosci przemystowe;.

Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003 s5.187-192)

Zarowno charakter roszczenia o zwrot nienaleznie uzyskanych korzysci, jak i sposéb
okreslania ich wysoko$ci sg przedmiotem licznych kontrowersji w doktrynie i orzecznictwie. W
przekonaniu Sadu, w efekcie naruszenia prawa wytgcznego osoby trzeciej pozwany ma obowigzek
zwrdcic jej przychod, od ktérego nalezy odliczy¢ konieczne koszty jego uzyskania. Do naruszenia
prawa wiasnosci dochodzi bowiem w ramach prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, nie mozna
zatem oceniac jego skutkéw w oderwaniu od regut rzadzacych rynkiem. Zobowigzanie do zwrotu
pelnego przychodu statoby sie w istocie sankcjg karna, w zaden sposéb nieuzasadniong przepisami

prawa wspolnotowego i krajowego.

A R domagat sie zobowigzania M P, aby zwrécita mu kwote 153.532,90 zt korzysci
nienaleznie uzyskanych z prowadzenia dziatalnosci handlowej z uzyciem oznaczen ROYAL
COLLECTION. Pozwana nie kwestionowata tej kwoty, zaprzeczajac jednak odniesieniu korzysci z
naruszenia praw powoda. W ocenie Sadu, przedstawione przez nia dowody z dokumentéw i
zeznania M P uzasadniajg stwierdzenie, ze koszty uzyskania przez nig przychodu byly wyzsze od
optaty, do ktoérej wnoszenia zobowigzana byta spétka (...) . Brak zatem korzysci, ktére pozwana
winna bytaby zwrdéci¢ powodowi na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 102 rozporzadzenia.

Roszczenie podlega zatem oddaleniu, jako nieuzasadnione.

Sad uznal, Ze A R nie wykazal slusznoS$ci roszczenia odszkodowawczego. Przepis art.
296 ust. 1 p.w.p. stanowi, ze osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone, w

razie zawinionego naruszenia, moze zada¢ naprawienia wyrzadzonej szkody:

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

przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.



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

tylko wtedy, gdy okreSlona przyczyna zwykle powoduje dane skutki. (art. 361 § 1 k.c.)

Naprawienie szkody ma zapewni¢ catkowita kompensate doznanego uszczerbku
majgtkowego w granicach normalnego zwigzku przyczynowego. (art. 361 k.c.) Zgodnie z przyjetym
pogladem szkodg jest powstata wbrew woli poszkodowanego réznica miedzy obecnym jego stanem
majatkowym a stanem jaki zaistniatby gdyby nie nastgpilo okre$lone zdarzenie. Polega ona na
stracie jaka ponidst poszkodowany (damnum emergens) albo pozbawieniu go korzysci, ktére mégtby
uzyska¢ gdyby mu szkody nie wyrzadzono (lucrum cessans). Polskie prawo cywilne przyjmuje jako
zasade petne odszkodowanie, podlegajace ograniczeniom wynikajgcym z: granic odpowiedzialnos$ci
wyznaczonych przestanka adekwatnego zwigzku przyczynowego, przepiséw szczegbdlnych (m.in.
art. 362 kc. przewidujacego zmniejszenie obowigzku naprawienia szkody w przypadku
przyczynienia sie poszkodowanego do jej powstania lub zwiekszenia), miarkowania odszkodowania

(fus moderandi).

Fakt uzywania przez pozwang spornych znakéw towarowych nie uzasadnia obowigzku
wyréwnania przez M P szkody wyrzadzonej A R przed datg opublikowa-nia przez OHIM informacji o
przeniesieniu na powoda praw do wspélnotowych znakéw towarowych, tj. przed 10 VI 2013 r.
Roszczenie obejmujgce okres od 8 V do 9 VI 2013 r. jest zatem catkowicie nieuzasadnione. (art. 23

ust. 1 rozporzadzenia)

W przekonaniu Sadu, aczkolwiek pozwana nie dotozyta wymaganej od przedsiebiorcy
staranno$ci, aby stwierdzié, Ze nie narusza praw 0sdb trzecich, podejmujgc wspétprace ze sp6tka
(...) przy prowadzeniu dziatalnoSci handlowej w lokalu nr 31 w Centrum Handlowym (...), to nalezy
uznaé, ze jej obciazenie odpowiedzialno$cia odszkodowawczg bytoby sprzeczne z zasadami
wspotzycia spotecznego. Nalezy wyjasnié, ze zawarcie umowy licencyjnej dotyczacej uzywania
wspolnotowych znakéw towarowych nie wymaga zachowania zadnej szczegélnej formy ani
ujawnienia w rejestrze OHIM. (art. 22 rozporzadzenia) Pozwana kontynuowata wspoétprace z
podmiotem, ktory uzywat znakow ROYAL COLLECTION. Do nawigzania wspétpracy z (...) doszto w

sytuacji dla pozwanej przymusowej, po rozwigzaniu umowy najmu z (...), ktérej wspdlnikiem jest



powod. Uwzglednienie roszczenia odszkodowawczego spowodowatoby, ze A R, czerpatby w istocie
korzys¢ ze szkody wyrzadzonej podmiotowi gospodarczo powiazanemu z pozwana. Majatek jaki
uzyskat jako wspdlnik spétki nie regulujacej swych zobowigzan powiekszatyby bowiem naleznoSci,
ktére pozwana ptacitaby mu za nierespektujace prawa do znakéw towarowych wykonywanie przez
wynajmujgcego prawa zatrzymania. Z tego wzgledu Sad orzekt o oddaleniu powdédztwa w zakresie

roszczenia o zaptate kwoty 7.676,60 zt. (a contrario art. 102 rozporzadzenia w zw. z art. 296 ust. 1

p-w.p.)

IL. Ochrona przed czynami nieuczciwej konkurencji:

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

W uzasadnieniu wyroku z 11 VII 2002 r. (I CKN 1319/00 OSNC 2003/5/73) Sad Najwyzszy
stwierdzil m.in.: zatoZeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej sity
przedsiebiorcy oraz jej oddziatywanie na krgg odbiorcéw. Chodzi o rozgraniczenie miedzy dziataniem
uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczajgcym poza ustanowione reguly, nie zas o ochrone
konkretnego osiqggniecia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidtowosci zachowania sie i
dziatania podmiotéw gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostepu do rynku na réwnych
prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolnosci gospodarczej uzasadnia (..) poszukiwanie
réwnowagi miedzy wolnosciq rynku i swobodq obrotu a celami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, okreslonymi w art. 1.

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje
zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalno$ci gospodarczej - w interesie
publicznym, przedsiebiorstw oraz klientdw, nie moze jednak by¢ traktowana jako instrument
stuzacy wyeliminowaniu konkurencji w ogéle, w celu zachowania przez przedsiebiorce dominujacej
pozycji rynkowej. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. sygn. akt | ACa 281/98
Apel.-Lub.1999/1/1)

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane
jest kumulatywnym spetnieniem nastepujacych przestanek :
O czyn ma charakter konkurencyjny,

O narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,



O jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Dziatanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest na wzmocnienie badz
utrzymanie pozycji na rynku danego przedsiebiorcy, ktory jednak niekoniecznie musi mie¢ $§wiado-
mos¢ skutkow jakie rzeczywiscie moze wywrzed, w szczegdlnosci bez znaczenia jest jego ewentual-
na $wiadomos¢ mozliwosSci naruszenia intereséw innych uczestnikdw obrotu. Konkurencyjne sg
wylacznie dziatania zewnetrzne, adresowane do innych uczestnikéw wymiany rynkowej, majgce na
celu zdobycie klientow dla oferowanych przez nich towaréw przez zwiekszenie wlasnej

efektywnosci gospodarczej badz ostabienie cudze;j.

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

obcigza wystepujacego z zarzutem nieuczciwej konkurenciji.

Naruszenie prawa odnosi sie do bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw, w szczeg6lnosci
u.z.n.k, przepisow o przeciwdziataniu praktykom monopolistycznym, o ochronie débr osobistych,

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

Dobre obyczaje rozumie¢ nalezy podobnie do zasad wspétzycia spotecznego, jako normy
moralne i zwyczajowe stosowane w dziatalnosci gospodarczej. O tym, czy dane dziatanie jest
sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje catoksztatt okolicznosci, a zwtaszcza cel, uzyte srodki i
konsekwencje przedsiebranych dziatan. Czyn sprzeczny z prawem moze, ale nie musi by¢ zarazem
sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyz zaleZy to od charakteru naruszonych norm. Dla ustalenia
dobrych obyczajéw powazne znaczenie moga mie¢ ustalane przez organizacje samorzadu
zawodowego kodeksy etyczne. (por. M.Kepiniski Problemy ogoélne nowej ustawy o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994 /2/1)

Pojecie dobrych obyczajow odczytuje sie najcze$ciej w ujeciu ekonomiczno-funkcjonalnym,
przywiazujgcym wage nie do przestrzegania dobrych obyczajow w ogdle lecz do zachowania
przedsiebiorcow w dziatalnosci gospodarczej, odchodzac od dokonywania oceny z punktu widzenia
ogoblnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowito poczucie godnos$ci ogétu ludzi
myslacych sprawiedliwie i stusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe
stosowane w dziatalnosSci gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sadu Najwyzszego z 26 1X 2002
r. III CKN 213/01 OSNC 2003/12/169, Beata Gadek op.cit. s.127-144) Sprzecznos$¢ z dobrymi
obyczajami, jako klauzula generalna, podlega ocenie sagdu z punktu widzenia tre$ci, motywow i celu
dziatania konkurencyjnego. Obiektywnie niezgodne z dobrymi obyczajami sg dzialania (lub
zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami uznanymi przez dang spoleczno$¢, obowigzujacymi w

okreslonym $rodowisku.



Sad podziela przyjety w doktrynie poglad, iz przepis art. 3 w ust. 1 w sposob ogélny okresla
czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przyktadowo niektére czyny, typizo-
wane dodatkowo w art. 5-17, ktoére nalezy wyktadac¢ tak, ze ogdlne okreslenie czynu nieuczciwej
konkurencji i przepisy czyn ten uszczeg6tawiajace pozostaja w nastepujacych wzajemnych

relacjach:

0O wymienione w ustawie czyny nie tworza zamknietego katalogu, za nieuczciwie konku-
rencyjne mozna uznac takze dziatanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko spetnia ono
przestanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,

0 wymagania okreslone w definicji art. 3 ust. 1 odnosza sie do czynéw wymienionych w art. 5-
17, a klauzula generalna peini funkcje korygujaca w stosunku do przepisow szczeg6lnych.
Gdy dany stan faktyczny formalnie spetnia przestanki z art. 5-17, w rzeczywistoSci jednak
dziatanie nie wykazuje ktérego$ ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawnosci, sprzecznosci z

dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest mozliwe.

Uznanie konkretnego dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagac¢ bedzie zatem ustalenia, na
czym ono polegato i zakwalifikowania go pod wzgledem prawnym przez przypisanie mu cech
konkretnego deliktu wskazanego w rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17)
lub deliktu tam nieujetego, ale odpowiadajacego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne
powinny by¢ badane przede wszystkim w $wietle przestanek okreslonych w przepisach art. 5-17
u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszcza sie w dyspozycji ktéregokolwiek z tych przepiséw, podlegaja
ocenie wedtug klauzuli generalnej z art. 3. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 [X 1998 r.
sygn. akt [ ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Zdaniem Sadu, nie jest zasadny stawiany pozwanej zarzut popelnienia czynu nieuczciwej
konkurencji stypizowanego w art. 10 u.z.n.k, tj, takiego oznaczenia towaréw lub ustug albo jego
brak, ktére moze wprowadzi¢ klientow w biad co do ich pochodzenia. (ust. 1). Powd6d nie
przedstawit bowiem dowodu na pierwszenstwo uzywania spornych oznaczen w zwigzku ze
Swiadczeniem ustug sprzedazy odziezy, obuwia i nakry¢ gtowy. Ustugi tego rodzaju $wiadcza pod
znakiem ROYAL COLLECTION inne podmioty i to ich interesy gospodarcze mogty by¢ ewentualnie
naruszone. Nie mozna takze uzna¢, ze bezprawne dziatanie pozwanej narusza interesy powoda, ze
wzgledu na to, ze w R s3a inne sklepy pod tym oznaczeniem, brak jest bowiem dowodu na to kto je

prowadzi i jakie ma uprawnienia do uzywania znakéw towarowych ROYAL COLLECTION.

A R prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg wytacznie w zakresie wynajmu lokali. W ustalonych
okolicznosciach sprawy mozna wiec uznac, ze zawierajagc umowe z 8 V 2013 r. M P naruszyta reguty
uczciwej konkurencji, udostepniajac lokal nr 31 w Centrum Handlowym (..) w R, w ktérym
pozostaly oznaczenia poprzedniego najemcy, trudno jednak méwi¢é o wprowadzaniu w btad

kontrahenta co do przynaleznosci jej sklepu do sieci handlowej (...).



Nalezy jednak zgodzi¢ sie z powodem, Ze wykorzystywanie przez pozwang renomy
oznaczenia jego przedsiebiorstwa i jego pozycji rynkowej wyczerpuje znamiona czynu nieuczciwej
konkurencji zdefiniowanego w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Pozwana, w sposéb sprzeczny z prawem (znakéw
towarowych) oraz z dobrym obyczajem handlowym, ktéry kaze przedsiebiorcy zdobywac klientow i
kontrahentéw witasnym wysitkiem, przez kilka miesiecy wykorzystywata znaki towarowe ROYAL
COLLECTION w prowadzonej przez nig dzialalno$ci gospodarczej, bez ponoszenia naktadéw

koniecznych dla przekonania kontrahentéw o jakos$ci swojej oferty.

Zdaniem Sadu, zadanie z pkt 2. pozwu zastuguje na uwzglednienie, poprzez zastosowanie
wzgledem M. P. sankcji zakazowych, tj. zakazanie jej dopuszczania sie czynéw nieuczciwej

konkurencji, polegajacych na bezprawnym postugiwaniu sie w obrocie gospodarczym oznaczeniami:

stownym ROYAL COLLECTION i stowno-graficznym Roya’ Collection dla

prowadzonej przez nig dziatalnosci gospodarczej w Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K. oraz
dla oznaczenia ustug wynajmu lokali, sprzedazy detalicznej i hurtowej odziezy, obuwia i nakry¢
glowy oraz postugiwania sie tymi oznaczeniami w celu promocji i reklamy ustug sprzedazy
detalicznej i hurtowej odziezy, obuwia i nakry¢ glowy, w tym na stronach internetowych pod
adresami www. (...).pl i www. (...).com.pl oraz w informatorach Centrum Handlowym (...) w R. przy

ul. K. (art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.)

[ w tym przypadku o uwzglednieniu powddztwa zadecydowata realna grozba naruszenia
przez pozwang (w przysztosci) intereséw gospodarczych A. R., w dacie zamkniecia rozprawy M. P.
nie uzywata juz bowiem kwestionowanych oznaczen, cho¢by z racji nakazéw natozonych na nig przy
udzieleniu zabezpieczenia. Pow6d - dysponujacy prawami do znakéw towarowych ROYAL
COLLECTION, chronionych dla ustug wynajmu lokali oraz sprzedazy odziezy, obuwia i nakry¢ glowy
powinien mie¢ zapewniong - na przyszto$¢ - mozliwos¢ ich uzywania z wytgczeniem oséb trzecich

nie dysponujacych jego zgoda.

Zadanie usuniecia skutkéw dokonanych juz dziatan (pkt 5. pozwu) znajduje uzasadnienie
takze na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k. Sad oddalit natomiast Zadanie z pkt 6. w czeSci w jakiej
odnosito sie ono do popetienia czynéw nieuczciwej konkurencji, powdd nie udowodnit bowiem, ze
zastosowanie takiej sankcji jest uzasadnione. I w tym miejscu nalezy zauwazy¢, ze powdd nie
prowadzi w sposdb rzeczywisty dziatalno$ci gospodarczej polegajacej na sprzedazy detalicznej lub
hurtowej odziezy, obuwia i nakry¢ glowy, a jedynie na wynajmie lokali, w ktorych taka dziatalnosé
jest prowadzona. Nie jest on zatem Kkojarzony z tym oznaczeniem przez konsumentow
zainteresowanych nabywaniem towaréw w sklepach sieci (...). Nalezy rozrézni¢ prawo do znaku
towarowego od powaznego funkcjonowania na rynku, ktére gwarantuje ochrone przed czynami

nieuczciwej konkurencji.


http://www.milleniumhall.com.pl/

Powdd zaniedbal w tym postepowaniu dowodnego wykazania relacji tgczacych go z
podmiotami dysponujacymi prawami do znakéw towarowych ROYAL COLLECTION i faktycznie
uzywajacych tych znakoéw dla ustug sprzedazy odziezy, obuwia i nakry¢ glowy, ktérych miatoby
dotyczy¢ o$wiadczenie o przeproszeniu. Nie ma za$ uzasadnienia dla stosowania - na wniosek
powoda - sankcji, ktéore mialyby na celu ochrone i wywotywatyby skutek w sferze intereséw

gospodarczych osdb trzecich.

Co do wynajmu lokali, naruszenia regut uczciwej konkurencji nalezatoby upatrywaé
wylacznie w fakcie zawarcia umowy o wspotpracy ze spétka (...), w tym przypadku ewentualne
oSwiadczenie o przeproszeniu - jesli w istocie kontrahent mégt by¢ w jakis spos6b wprowadzony w
btad (czego powdd nie udowodnit) powinno by¢ adresowane wylgcznie do niego, a nie publikowane

w dzienniku (...)

I1I. Ochrona firmy:

Przepis art. 4310 k.c. stanowi, ze przedsiebiorca, ktérego prawo do firmy zostato zagrozone
cudzym dzialaniem, moze Zgda¢ zaniechania tego dziatania, chyba Ze nie jest ono bezprawne. W
przypadku dokonania naruszenia moze on takze zadac¢ usuniecia jego skutkéw, ztozenia o§wiadcze-
nia lub oswiadczen w odpowiedniej tresci i formie, naprawienia na zasadach ogélnych szkody

majatkowej lub wydania korzysci uzyskanej przez osobe, ktéra dopuscita sie naruszenia.

Ochrona firmy opiera sie na zasadzie domniemania bezprawnosSci naruszenia, rozumianej
jako niezgodno$¢ zachowania z szeroko rozumianym porzadkiem prawnym. Naruszeniem jest
kazde, nie oparte na wlasnym prawie, uzycie cudzej firmy w jej pelnym brzmieniu badz jej

charakterystycznej czesSci, bez wzgledu na wine lub §wiadomos$¢ naruszenia.

Powdd prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza pod firma A. R. (...) w zakresie §wiadczenia ustug
wynajmu i zarzadzania nieruchomos$ciami wtasnymi lub dzierzawionymi. W tym samym zakresie
pozwana prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg (...) M. P., poprzednio M. P.. W przekonaniu
Sadu dzialanie pozwanej nie naruszato praw powoda do firmy. Uzywanie przez nig
kwestionowanych oznaczen nie odnosito sie bowiem do firmowania wynajmu ani do zarzadzania
nieruchomos$ciami wiasnymi lub dzierzawionymi, lecz do ustug sprzedazy detalicznej odziezy i
obuwia. Tymczasem ochrona prawa do firmy ogranicza sie do sytuacji, w ktérej przedsiebiorcy

dziatajg na tym samym rynku.

Przeciwko udzieleniu ochrony prawu powoda do firmy przemawia takze i to, ze pozwana
uzywata elementu ROYAL COLLECTION, ktéry trudno bytoby uzna¢ za wyrézniajacy A. R. od innych
przedsiebiorcéw, dysponujacych prawami do znakéw towarowych ROYAL COLLECTION. Nalezy
bowiem jeszcze raz podkresli¢, Ze oznaczenie to jest zarejestrowane w postaci stownej i stowno-

graficznej na rzecz wielu przedsiebiorcéw. Element ROYAL COLLECTION nie identyfikuje zatem A.



R, nie wyr6znia go od innych przedsiebiorcéw dziatajacych na rynku, wskazuje raczej na
przynalezno$¢ do jakiej$ nieokreslonej grupy podmiotéw powigzanych ze soba organizacyjnie,
personalnie lub kapitatowo. Przepis art. 4310 k.c. nie chroni za$ tego rodzaju przynaleznosci, a
jedynie oznaczenie indywidualizujace przedsiebiorce w obrocie gospodarczym, ktérym w
przypadku powoda jest A. R. Powddztwo z pkt 4 i 6.1 podlegato zatem oddaleniu, jako

nieuzasadnione. (a contrario art. 4310k.c.)

0 kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze Kk.p.c., znoszac je
wzajemnie. Sad uznal bowiem, Ze - zwazywszy warto$¢ przedmiotu sporu i wage stawianego
pozwanej zarzutu - obydwie strony w jednakowych cze$ciach ulegly swym Zadaniom. Rozstrzygajac
o kosztach Sad nie uwzglednit wydatkéw poniesionych przez pelnomocnika pozwanej w zwigzku ze

stawiennictwem na rozprawie.



