Sygn. akt XXI11 GWo 24/19
POSTANOWIENIE

Dnia 11 kwietnia 2019 roku
Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII Sad Unijnych Znakow Towarowych i Wzorow
Wspolnotowych

w sktadzie:

Przewodniczacy: SSO Ewa Dietkow

po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2019 roku w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku W. W.

z udzialem M. spélka akcyjna z siedzibg w Warszawie

0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

l. udzieli¢ uprawnionemu W.W. zabezpieczenia roszczen przeciwko obowigzanemu M.

spoika akcyjna z siedzibg w Warszawie o:

1. zaniechanie naruszania praw z rejestracji unijnych znakoéw towarowych ,,VOBRO”

EUTM: 011168002 oraz ,,VOBRO LOVE EDITION” EUTM: 011168093, polegajacych

na uzywaniu w obrocie przez 0Obowigzanego nast¢pujacego 0znaczenia:

/
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poprzez:

zakazanie obowigzanemu, do czasu prawomocnego zakonczenia postgpowania, uzywania w

obrocie, tj. oznaczania, oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania czekoladek z
uzyciem oznaczenia:



2. usuniecie skutkow niedozwolonych dziatan stanowigcych naruszenie praw
z rejestracji unijnych znakéw towarowych ,,VOBRO” EUTM: 011168002 oraz ,,VOBRO
LOVE EDITION” EUTM: 011168093 polegajacych na uzywaniu w obrocie przez
obowigzanego nastepujacego 0znaczenia:

poprzez:
zobowigzanie Obowigzanego, do czasu prawomocnego zakonczenia postgpowania, do

wycofania z obrotu gospodarczego czekoladek z uzyciem oznaczenia:




Il. w pozostatej czesci wniosek oddalic,
I1l. wyznaczy¢ uprawnionemu termin dwutygodniowy do wytoczenia powodztwa

przeciwko obowigzanemu obejmujacego roszczenia opisane w pkt I. 1-2.

SSO Ewa Dietkow

Uzasadnienie:

We wniosku ztozonym 27 marca 2019 roku uprawniony W. W. wnidst o zabezpieczenie

nastepujacych roszczen niepieni¢znych przyslugujacych uprawnionemu wobec

obowigzanemu M. spoélka akcyjna z siedzibg w Warszawie:

1. na podstawie art. 9 (2) (b) i art. 129 i art. 131 EUTMR w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p. 0
zaniechanie naruszania praw z rejestracji unijnych znakow towarowych ,,VOBRO”
EUTM: 011168002 oraz ,,VOBRO LOVE EDITION” EUTM: 011168093,
polegajacych na bezprawnym uzywaniu w obrocie przez 0bowigzanego nast¢pujacych

oznaczen:.

poprzez:
zakazanie obowigzanemu, do czasu prawomocnego zakonczenia postgpowania, uzywania w
obrocie, tj. oznaczania, oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania czekoladek z

uzyciem oznaczen:



2. na podstawie art. 9 (2) (b) i art. 129 i art. 131 EUTMR w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p. 0
usuni¢cie  skutkow  niedozwolonych dziatan stanowigcych naruszenie praw
z rejestracji unijnych znakéw towarowych ,,VOBRO” EUTM: 011168002 oraz ,,VOBRO
LOVE EDITION” EUTM: 011168093 polegajacych na bezprawnym uzywaniu w obrocie
przez obowigzanego nastepujacych oznaczen:

poprzez:
zobowigzanie Obowigzanego, do czasu prawomocnego zakonczenia postgpowania, do

wycofania z obrotu gospodarczego czekoladek z uzyciem oznaczen:



b

3. na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 10 u.z.n.k. o zaniechanie
niedozwolonych dziatan stanowigcych czyny nieuczciwej konkurencji tj. oznaczaniu
towarow w sposob bezprawny i sprzeczny z dobrymi obyczajami, ktéry moze wprowadzié
klientow w blad co do ich pochodzenia, co zagraza i narusza interesy uprawnionego,
polegajacych na bezprawnym uzywaniu w obrocie przez obowigzanego nast¢pujacych

oznaczen:

poprzez:
zakazanie obowigzanemu, do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania, uzywania w
obrocie, tj. oznaczania, oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania czekoladek z

uzyciem oznaczen:



b

4. na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 10 u.z.n.K. 0 usunigcie
skutkow niedozwolonych dziatan stanowigcych czyny nieuczciwej konkurencji tj.
oznaczaniu towarow w sposob bezprawny i sprzeczny z dobrymi obyczajami, ktéry moze
wprowadzi¢ klientow w btad co do ich pochodzenia, co zagraza i narusza intereSy
uprawnionego, polegajacych na bezprawnym uzywaniu w obrocie przez obowigzanego

nastgpujacych oznaczen:

—~—

poprzez:
zobowigzanie Obowigzanego, do czasu prawomocnego zakonczenia postgpowania, do

wycofania z obrotu gospodarczego czekoladek z uzyciem oznaczen:



CHERRISSIM®

5. zagrozenie obowigzanemu, na podstawie art. 756° k.p.c. w zw. z art. 1050" § 1 k.p.c.

nakazaniem zaptaty na rzecz uprawnionego sumy pieni¢znej w wysokosci 8.000,00 zt za

kazdy dzien uchylania si¢ od wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.

Sad Okregowy ustalit:

Uprawniony W.W. , prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa Zaktad Produkcji (...)
»V.” W.W. w zakresie produkcji wyrobow czekoladowych, stodyczy oraz ciastek od 23
grudnia 1988 roku — dowod — odpis z CEIDG k. 54. Wyroby czekoladowe i ciastka
uprawnionego produkowane sg w wielu rodzajach, wyroby te byty wielokrotnie nagradzane —
dowod — informacja ze strony internetowej uprawnionego k. 69. Uprawniony uzyskat prawo

ochronne do nastgpujacych slowno-graficznych znakéw towarowych, zarejestrowanych w

EUIPO:

Nazwa: ,,VOBRO”

EUTM: 011168002

Zgloszony w dniu: 6 wrzesnia 2012
roku

Zarejestrowany w dniu: 26 lutego 2013
roku

Towary 1 ustugi, dla ktorych znak
zostal zarejestrowany:

klasa 30  (wedlug  Kklasyfikacji
nicejskiej): ,,Wyroby cukiernicze 1
czekoladowe, stodycze, czekolady,
bombonierki, cukierki czekoladowe,

wisnie w czekoladzie.”




Nazwa: ,,VOBRO LOVE EDITION”,
EUTM: 011168093,

Zgloszony w dniu: 6 wrzesnia 2012
roku

Zarejestrowany w dniu: 26 lutego 2013
roku

Towary 1 ustugi, dla ktorych znak
zostat zarejestrowany:

klasa 30  (wedlug  klasyfikacji
nicejskiej): ,,Wyroby cukiernicze i
czekoladowe, stodycze, czekolady,
bombonierki, cukierki czekoladowe,

wisnie w czekoladzie.”

- dowod - kopie $wiadectw rejestracji znakow k. 71-80. Uprawniony wprowadzit na rynek

wiele opakowan produktéw czekoladowych i cukierniczych z wykorzystaniem podtuznego

kartonowego opakowania, graficznego przedstawienia pojedynczych kwiatéw i ozdobnego

napisu z nazwg wyrobu i jej producenta i tak w grudniu 2009 roku uprawniony uzywat

opakowan pod nazwa ,,Choco Party Best Wishes” i ,,Cherry Roses”

Choco Party Best Wishes

(z wizerunkiem kwiatéw: margarytki, rozy oraz tulipana)

Cherry Roses




%) CHERRY ROSES
WISNIE W LIKIERZE

- dowdd — kalendarium uprawnionego k. 82-83verte. W okresie od kwietnia 2017 roku do
kwietnia 2018 roku sprzedaz produktow z serii Cherry Roses osiagnela przeszto (...) zt —
dowod — zestawienie sprzedazy k. 98-98verte.

Obowigzany prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie produkcji kakao, czekolady i
wyrobow cukierniczych — dowod — odpis z KRS k. 56-67. Obowigzany wprowadza do obrotu
wyroby czekoladowe w podluznych, kartonowych opakowaniach pod nazwa Cherrissimo
Classic z oznaczeniem producenta M. oraz Amoretta Desserts Selection z oznaczeniem
producenta M.

!
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- dowodd — fotografie opakowan k. 108, 110. Wyroby obowigzanego oferowane sg w wielu
sklepach stacjonarnych, internetowych w kraju oraz w R. — dowod — fotografia k. 112, oferta
internetowa k. 114, 116, 118, 120-124.

Sad Okregowy zwazyt:
Podstawowa funkcja znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub

koncowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub wuslugi nim
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oznaczonych, odroznienia go (bez ewentualno$ci wprowadzenia w biad) od towaréw lub
ustug innego pochodzenia (tak wyroki Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci, obecnie
Trybunalu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej z 23 maja 1978 r. w sprawie 102/77 (...), z 18
czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 (...), z 8 maja 2008 r. w sprawie C-304/06 (...), wyrok
Sadu Unii Europejskiej z 8 lutego 2011 w sprawie T-157/08 (...)Z orzecznictwa Trybunatu
wynika w sposob niewatpliwy, ze prawo wyltaczne zostato przyznane wiascicielowi znaku
towarowego, aby umozliwi¢ mu ochrone jego szczegdlnych interesOw, zadbanie o to, aby
znak ten mogl gwarantowac¢ konsumentom wskazanie pochodzenia towaru lub ustugi oraz ich
jakosci, pelni¢ funkcje komunikacyjng, reklamowg 1 inwestycyjng. Wykonywanie tego prawa
winno by¢ zastrzezone dla przypadkow, w ktorych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego
oznaczenia wplywa lub moze negatywnie wplywa¢ na pelnione przez znak funkcje (tak
wyrok Trybunatu z 22 wrzesnia 2011 w sprawie C-482/09 (...), a takze wyroki z 18 czerwca
2009 r. w sprawie C-487/07 (...)., z 23 marca 2010 w sprawach potaczonych od C-236/08 do
C-238/08 (...) Unijny znak towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym, funkcjonujacym
obecnie w oparciu o unormowania rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr
2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, ktore
reguluje w szczego6lnosci zasady rejestracji, wynikajagce z niej prawa oraz ich ochrong.
Przepisy o charakterze materialnoprawnym rozporzadzenia, jako cze$¢ acquis communautaire
stanowig element polskiego porzadku prawnego, znajdujac bezposrednie zastosowanie. W
wigkszosci, s3 one powtorzeniem regulacji zawartych w dyrektywie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majqcej na celu zblizenie
ustawodawstw  panstw  cztonkowskich odnoszgcych sie do znakow towarowych.
Implementujaca jg ustawa — Prawo wiasnosci przemystowej znajduje zastosowanie wytacznie
tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporzadzeniu, w szczegodlnosci w takim
zakresie, w jakim odsyta ono do przepisow prawa krajowego.

Z art. 9 rozporzadzenia wynika prawo wiasciciela do wylacznego 1 niezakldconego
uzywania zarejestrowanego unijnego znaku towarowego oraz do zakazywania innym osobom,
nie majacym jego zgody, uzywania w obrocie m.in. oznaczenia, gdy, z powodu jego
identycznosci lub podobiefistwa do znaku oraz identycznos$ci albo podobienstwa towaréw lub
ustug, ktérych dotycza znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad
Opinii publicznej, ktore obejmuje takze mozliwos$¢ ich skojarzenia (ust. 1b).

Znak towarowy 1 przeciwstawione mu oznaczenie mozna uzna¢ za podobne, jezeli, z
punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcéw, sa one przynajmniej czgsciowo identyczne w

jednym lub kilku istotnych aspektach (tak wyrok Sadu z 23 pazdziernika 2002 w sprawie T-
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6/01 (...)Konieczne jest tu dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech
znakow 1 ich catoSciowego oddzialywania na percepcje nalezycie poinformowanego,
dostatecznie uwaznego i rozsadnego przecigtnego konsumenta (tak wyrok Trybunalu z 20
marca 2003 r. w sprawie C-291/00 (...)Ocena nie moze ograniczy¢ si¢ do zbadania tylko
jednego z elementow tworzgcych ztozony znak towarowy i porownania go z innym znakiem.
Poréwnania nalezy dokonaé poprzez analize przeciwstawionych sobie znakéw postrzeganych
jako catosci, co nie oznacza, ze calo§ciowe wrazenie pozostawione przez zlozony znak
towarowy w pamieci wlasciwego kregu odbiorcéw nie moze w niektorych przypadkach
zosta¢ zdominowane przez jeden lub kilka z jego sktadnikow. Tylko wtedy, gdy wszystkie
pozostale sktadniki sa bez znaczenia, ocena podobienstwa moze zaleze¢ wylacznie od
elementu dominujacego (tak wyroki Trybunatu z 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95
(...), z 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 (...)i z 20 wrze$nia 2007 r. w sprawie C-
193/06 (...) Dokonujac oceny podobienstwa towaréw i uslug nalezy bra¢ pod uwage
wszystkie  czynniki charakteryzujace zachodzace migdzy nimi relacje (zaleznosci),
szczegoblnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposob uzywania lub korzystania z nich, warunki w
jakich sag sprzedawane, a takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter
(tak wyroki Sadu z 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-388/00 (...), z 4 listopada 2003 w
sprawie T-85/02 (...)

Calosciowa ocena zaklada pewna wspotzaleznos¢ miedzy branymi pod uwage
czynnikami, w szczegolnosci podobienstwem znakoéw towarowych oraz towarow lub ushug,
ktorych one dotycza, przy czym niski stopien podobiefistwa towaréw 1 ustug moze by¢
zrOwnowazony znaczgcym stopniem podobienstwa znakow towarowych i1 odwrotnie (zasada
wzajemnej zalezno$ci — tak wyroki Trybunatu z 23 pazdziernika 2002 w sprawie T-6/01
(...)n, z 13 wrzesnia 2007 r. w sprawie C-234/06 (...), z 18 grudnia 2008 r. w sprawie C-
16/06 (...)W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad
istnieje wtedy, gdy znaczna cze$¢ wlasciwego kregu odbiorcow mogtaby zosta¢ sktoniona do
omytkowego zakupu towaru pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze
dane towary lub ustugi pochodza z tego samego przedsigbiorstwa), ewentualnie mogtaby
uzna¢, ze dane towary lub ustugi pochodza z przedsigbiorstw powigzanych ze sobag
gospodarczo (tak wyroki Trybunatu z 29 wrzesnia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4
maja 1999 r., z 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 2 wrzes$nia 2010 r. w sprawie
C-254/09 (...)Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blagd powinno by¢ oceniane w sposob
catosciowy, wedlug sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu

wszystkich istotnych okolicznosci konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zaleznosci
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miedzy podobienstwem oznaczen i1 towarow i ustug, ktérych one dotycza (tak wyroki
Trybunatu z 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 (...) z 23 marca 2006 r. w sprawie C-
206/04 (...), z 18 grudnia w sprawie C-16/06 (...) oraz wyroki Sadu z 9 lipca 2003 r. w
sprawie T-162/01 (...)i z 20 styczznia 2010 w sprawie T-460/07 (...)

Ocena ryzyka konfuzji w zakresie podobienstwa wizualnego, fonetycznego lub
koncepcyjnego spornych znakéw powinna opieraé si¢ na wywieranym przez nie cato$ciowym
wrazeniu ze szczeg6lnym uwzglednieniem ich elementow odrozniajacych i dominujacych
(tak wyroki Trybunatu z 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 (...), z 23 pazdziernika
2002 w sprawie T-6/01 (...) i z 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 (...)Z zasady,
odbiorcy nie uznaja elementu opisowego, stanowigcego czgs¢ ztozonego znaku towarowego,
za dominujacy w catosciowym wrazeniu, jakie ten znak wywiera (tak wyroki Sadu z 3 lipca
2003 r. w sprawie (...) i z 6 lipca 2004 r. w sprawie T-117/02 (...) O ile przecigtny
konsument postrzega zwykle znak towarowy jako cato$¢ i nie zaglgbia si¢ w analize jego
poszczegolnych elementow (tak wyrok Trybunatu z 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95
SABEL), o tyle to wlasnie jego odrozniajace cechy sa, co do zasady, najlatwiej
zapamigtywane (tak wyroki Sadu z 23 pazdziernika 2002 w sprawie T-104/01 (...) z 10
wrzes$nia w sprawie T-325/06 (...)

Wiasciwy krag odbiorcéw sklada sie z przecigtnych konsumentdéw, nalezycie
poinformowanych, dostatecznie uwaznych 1 rozsadnych, przy czym poziom uwagi
konsumentéw moze si¢ réznie ksztaltowa¢ w zaleznosci od kategorii towarow lub ustug (tak
wyroki Trybunatu z 22 czerwca 1999 r. w sprawie w sprawie C-342/97 (...), z 11 listopada
1997 r. w sprawie C-251/95 (...) i z 229 wrze$nia 1998 r. w sprawie C-39/97 (...)

Istnieje pewna wspotzaleznos¢ miedzy znajomoscig znaku towarowego wsrod
odbiorcow, a jego charakterem odrdzniajacym, tym bardziej wzmocniony, im bardziej znak
jest znany. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy si¢ odrozniajacym
charakterem wynikajagcym z jego znajomosci wsrod odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie
istotne okoliczno$ci danego przypadku, w szczegdlno$ci udzial znaku w rynku, natezenie,
zasigg geograficzny 1 dlugos$¢ okresu jego uzywania, wielko$¢ inwestycji dokonanych przez
przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udziat procentowy zainteresowanych grup odbiorcéw,
ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towardw jako pochodzacych z okre§lonego
przedsigbiorstwa. Ci¢zar udowodnienia sity znaku towarowego i jego odrozniajacego
spoczywa na powodzie (art. 6 k.c.).

Zabezpieczenia roszczen przedsigbiorcy wynikajacych z naruszenia praw wlasnos$ci

przemystowej oraz regut uczciwej konkurencji udziela si¢ na zasadach ogoélnych. Przepis art.
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730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w kazdej sprawie cywilnej podlegajacej
rozpoznaniu przez sad lub sad polubowny, zaréwno przed wszczgciem postepowania jak 1 w
jego toku (§ 2). Zgodnie z art. 730" k.p.c. wniosek powinien zawiera¢ uprawdopodobnienie
roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, ktory istnieje wtedy, gdy
jego brak uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie zapadtego w sprawie orzeczenia lub
w inny sposob uniemozliwi albo powaznie utrudni osiggni¢cie celu postgpowania w sprawie.
Pojecia interesu prawnego nie mozna jednak w tym wypadku ogranicza¢ do zapewnienia
wykonalno$ci przysztego orzeczenia. Jezeli przedmiotem powoddztwa jest roszczenie o
zaniechanie dziatan naruszajacych prawo podmiotowe, cel postgpowania nie zostanie w petni
osiggniety, jezeli przyszty pozwany bedzie mial mozliwo$¢ kontynuowania naruszen w
trakcie postepowania. Zabezpieczenie roszczen pieni¢znych moze nastapi¢é m.in. poprzez
zajecie ruchomosci - art. 747 pkt 1 k.p.c.. Jezeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest
roszczenie pieni¢zne, sad udziela go w taki sposob, jaki stosownie do okoliczno$ci uzna za
odpowiedni, nie wyltaczajac sposobdéw przewidzianych do zabezpieczenia roszczen
pieni¢znych, w szczegdlnosci sad moze unormowac prawa i obowiazki stron lub uczestnikow
postepowania na czas trwania postepowania - art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.. Przy wyborze sposobu
zabezpieczenia sad uwzglednia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnic¢
nalezyta ochrone prawng, a obowigzanego nie obcigza¢ ponad potrzebe.

Przepis art. 9 ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2017 roku
(UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity
DZ.U.UE.L.2017.154.1) stanowi, ze bez uszczerbku dla praw wiasciciela nabytych przed data
zgloszenia lub datg pierwszenstwa unijnego znaku towarowego wilasciciel tego znaku jest
uprawniony do zakazania osobom trzecim, ktére nie majg jego zgody, uzywania w obrocie
handlowym, w odniesieniu do towaréw lub ustug, oznaczenia, m.in. w przypadku, gdy
oznaczenie to:

a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym 1 jest uzywane w odniesieniu do towarow
lub ustug, ktore sg identyczne z tymi, dla ktorych znak ten zostat zarejestrowany;

b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest
uzywane w odniesieniu do towaréw lub uslug, ktére s identyczne lub podobne do
towarow lub ushug, dla ktorych znak ten zostal zarejestrowany, jezeli istnieje
prawdopodobienstwo  wprowadzenia  odbiorcow w blad, ktore obejmuje
prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

C. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezaleznie od tego,

czy jest ono uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktore sg identyczne, podobne lub
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niepodobne do tych, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy si¢
on renomg w Unii i uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi
nienalezng korzys$¢ lub jest szkodliwe dla odrozniajacego charakteru lub renomy unijnego

znaku towarowego.

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia
unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieja szczegdlne powody, decyzje
zakazujaca okre$lonych dziatan. Stosuje rowniez S$rodki, zgodnie z przepisami prawa
krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu - art. 130 ust. 1. Oznacza
to, ze jesli w prawie krajowym istniejg inne jeszcze sposoby ($rodki ochrony) znaku przed
naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, sagd powinien je, na wniosek powoda,
zastosowa¢ do ochrony znaku unijnego. Odnosi si¢ to wprost do przepisow ustawy z 30
czerwca 2000 roku Prawo wiasnosci przemystowej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku poz. 776,
dalej p.w.p.) - migdzy innymi art. 296 ust. 1 stanowigcego, ze osoba, ktorej prawo ochronne na
znak towarowy zostalo naruszone moze zada¢ od naruszyciela (oprocz zaniechania
naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych korzys$ci oraz naprawienia wyrzadzonej

szkody w razie zawinionego naruszenia,

Zgodnie z art. 131 ust. 1 rozporzadzenia do sadéw panstwa czlonkowskiego moze by¢
ztozony wniosek o zastosowanie $rodkow tymczasowych (w tym zabezpieczajacych) w
odniesieniu do unijnego znaku towarowego, ktére stosuje si¢, na mocy prawa tego panstwa,

do znaku krajowego.

Uprawniony ztozyt $wiadectwa rejestracji znakow towarowych Vobro Nr 011168002 i VVobro
Love Edition Nr 011168093. Wylaczno$¢é uprawnionego uzywania stowno-graficznych
unijnych znakéw towarowych o numerach 011168002 oraz 011168093 w odniesieniu do
wyrobow  cukierniczych 1 czekoladowych, slodyczy, bombonierek, cukierkow
czekoladowych, wisni w czekoladzie nie moze by¢ kwestionowana. Uprawniony intensywnie
uzywa tych znakéw w postaci opakowania bombonierek, ktore jest znane i rozpoznawalne
przez konsumentow.

Uzywajac dla identycznych towarow bardzo podobnego opakowania Cherrissimo Classic
obowigzany narusza prawo wylaczne uprawnionego do stowno-graficznego unijnego znaku
towarowego numer 011168002. Czekoladki Cherrissimo Classic obowigzanego sa pakowane
w kartonowe pudetka o bardzo zblizonym ksztalcie 1 proporcjach do opakowania
zarejestrowanego jako unijny znak towarowy. Maja podobna kolorystyke, na frontowej
Sciance opakowania widnieja czerwone rdéze, a logo producenta umieszczone jest w tym

samym miejscu co logo Vobro.
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Zdaniem Sadu, elementami odroézniajacymi znaku sg ksztalt opakowania i
fotografia czerwonej réozy w charakterystycznym polozeniu, a to wiasnie te elementy
wykorzystuje w opakowaniu swych produktow obowigzany. Nabywca bombonierki wisnie w
likierze Cherrissimo Classic moze skojarzy¢ je ze znakiem towarowym uprawnionego,
uznajac ze pochodza od uprawnionego lub przedsiebiorstwa powigzanego z nim gospodarczo.
Za uprawdopodobnione nalezy wiec uznaé naruszenie przez obowiazanego prawa do
wspolnotowego znaku towarowego nr 011168002 w sposéb stypizowany w art. 9 ust. 1b
rozporzadzenia.

Uprawniony nie uprawdopodobnil, ze z prawa do stowno-graficznego znaku
towarowego Vobro Nr 011168002 i Vobro Love Edition Nr 011168093 wynika rowniez
prawo uprawnionego do oznaczania podluznych opakowan kwiatem tulipana. Oba znaki
towarowe Nr 011168002 i Nr 011168093 zostaly zarejestrowane wyraznie z graficznym
przedstawieniem pojedynczego kwiatu rozy, a nie tulipana. Obowigzany uzywajac dla
produkowanych przez siebie wyrobow czekoladowych opakowania wprawdzie podtuznego,

ale z tulipanem:

nie narusza prawa uprawnionego do znakow towarowych Nr 011168002 i Nr 011168093.
Identyczno$¢ ksztattu opakowania tu nie wystarcza, szczegdlnie, ze obowigzany wyraznie
oznacza to opakowanie takze nazwg Amoretta oraz firmg M. . Nie ma prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad, gdyz znaczna cze$¢ wiasciwego kregu odbiorcow nie zostanie
skloniona do omylkowego zakupu towaru obowigzanego, myslac, ze jest to towar
uprawnionego, ewentualnie nie uzna, ze dane towary lub ustugi pochodza z przedsi¢biorstw
powigzanych ze sobg gospodarczo. Elementem odrdzniajgcym jest kwiat tulipana. Przecigtny
konsument postrzega bowiem znak towarowy jako cato$¢ i nie zaglebia si¢ w analize jego
poszczegolnych elementéw, ale wiasnie tulipan jako jego odrozniajaca cecha jest, co do
zasady, najlatwiej zapamietywana.
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Naruszenie regut uczciwej konkurencji:

Zgodnie z art. 1, ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalnosci
gospodarczej, w interesie publicznym, przedsigbiorstw oraz klientdw, nie moze jednak by¢
traktowana jako instrument stuzacy wyeliminowaniu konkurencji w ogole, w celu zachowania
przez przedsigbiorce dominujacej pozycji rynkowej - tak Sad Apelacyjny w Lublinie w
wyroku z 30 wrzesnia 1998 roku, sygn. akt | ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1. Prawo
konkurencji holduje zasadzie priori tempore potior iure. Udzielenie ochrony zmierza do
zabezpieczenia stusznych interesoOw tego przedsiebiorcy, ktory ponidst okreslone naktady na
zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocj¢ okreslonego produktu, czy na

rozpoznawalnos$¢ jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w kazdym przypadku

wykazanie pierwszenstwa rynkowego oraz zaistnienie okoliczno$ci wskazanych w rozdziale
2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujetego, ale
odpowiadajacego hipotezie art. 3 ust. 1. Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie dziatania za czyn
nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spelnieniem nastgpujacych

przestanek:

- czyn ma charakter konkurencyjny,
- narusza lub zagraza interesowi innego przedsigbiorcy lub klienta,

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

Przepis art. 3 ust. 1 u.z.n.k. moze peli¢ funkcje uzupetniajacag katalog czynéw nieuczciwej
konkurencji, nie jest bowiem mozliwe skatalogowanie i1 stypizowanie wszystkich zachowan,
ktore moga by¢ zakwalifikowane jako naruszajgce zasady uczciwego obrotu. Trzeba dodac,
ze funkcja uzupehiajaca nie wyklucza stosowania do tego samego zachowania rowniez
przepisu szczegdlowego; art. 3 oraz przepisy wymienione w rozdziale Il uzupetniajg si¢ i
mogg by¢ stosowane kumulatywnie - wyrok Sadu Najwyzszego z 16 kwietnia 2009 r. | CSK
24/009.

W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsigbiorca, ktorego interes
zostal zagrozony lub naruszony, moze zadac:
1) zaniechania niedozwolonych dziatan;
2) usunigcia skutkow niedozwolonych dziatan;
3) ztozenia jednokrotnego lub wielokrotnego o$wiadczenia odpowiedniej tresci i w
odpowiedniej formie;
4) naprawienia wyrzadzonej szkody, na zasadach ogdlnych;
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5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, na zasadach ogolnych;

6) zasadzenia odpowiedniej sumy pieni¢znej na okreSlony cel spoteczny zwigzany ze
wspieraniem kultury polskiej lub ochrong dziedzictwa narodowego - jezeli czyn nieuczciwej
konkurencji byt zawiniony. (art. 18 ust. 1 u.z.n.k.)

Zgodnie z przepisem art. 10 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie
oznaczenie towarow lub uslug, ktére moze wprowadzi¢ klientow w btad co do pochodzenia
(ust. 1), a takze wprowadzenie do obrotu towar6w w opakowaniu mogacym wywotaé skutki
okreslone w ust. 1, chyba ze zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione wzgledami
technicznymi (ust. 2). Oceny naruszenia regut uczciwej konkurencji na gruncie art. 10

dokonuje si¢ stosujac odpowiednio reguty prawa znakdéw towarowych.

Uprawniony nie uprawdopodobnil, ze obowigzany dopuszcza si¢ niedozwolonych dziatan
stanowigcych czyny nieuczciwej konkurencji tj. oznacza towary w sposob bezprawny i
sprzeczny z dobrymi obyczajami, ktory moze wprowadzi¢ klientéw w blad co do ich
pochodzenia, co zagraza i narusza interesy Uprawnionego, polegajacych na bezprawnym

uzywaniu W obrocie przez obowigzanego nast¢pujacych oznaczen:

P~
)
Vol
Y

Produkt wprowadzony na rynek opatrywany jest nie tylko znakiem towarowym czy
wskazaniem producenta, lecz takze informacjami, ktore mogg lub muszg by¢ na nim
umieszczone. W ten sposéb klient dowiaduje si¢ m.in. o podstawowych wilasciwosciach tego
produktu, jego pochodzeniu, wytworcy. W niektorych wypadkach poprzez zamieszczenie
takich informacji przedsigbiorca realizuje swoj obowigzek, ktorego wiasciwe wypetnienie
podnosi poziom wiedzy rynkowej nabywcow. Ustawodawca objal hipotezg art. 10 ust. 1
u.z.n.k. nie tylko oznaczenie indywidualizujace, lecz przede wszystkim informacje opisowe

zwigzane z towarem. Podstawowg przestanka determinujaca czyn niedozwolony na gruncie

17



powyzszego przepisu jest realna mozliwo$¢ wprowadzenia w biad nabywcoéw co do
wilasciwosci produktu, czy jego pochodzenia. Przestanke t¢ ustala si¢ poprzez oceng stanu
swiadomos$ci modelowego uczestnika rynku w postaci dostatecznie uwaznego, ostroznego i
dobrze poinformowanego konsumenta. Jest to podwyzszone, lecz obecnie w pehni
aprobowane w orzecznictwie 1 literaturze kryterium w stosunku do stanu $§wiadomosci
przecigtnego konsumenta - tak np. wyrok Sadu Najwyzszego z 23 kwietnia 2008 roku, 11
CSK 377/07, OSNIC 2009, Nr 6, poz. 88. Sad zgadza si¢ ze stanowiskiem Sadu Najwyzszego
z wyroku z 16 listopada 2016 roku I CSK 777/15, LEX nr 2237284: ,zarzut konfuzji
uzasadniony jest nie tylko wowczas, gdy wedtug opinii klientéw zachodzi tozsamos¢ migdzy
dwoma - w istocie roznymi produktami - lecz wowczas, gdy kupujacy uswiadamiajg sobie
wprawdzie réznice miedzy nimi, ale mimo to moga mie¢ mylne wyobrazenie o zrodle ich
pochodzenia. Zakaz wywolywania mylnych wyobrazen przez czyny przykladowo
wymienione w art. 10 u.z.nk. stanowi konsekwencje zasady poslugiwania si¢ w obrocie
prawdziwymi oznaczeniami i informacjami. Zaktada ona, iz podmioty uczestniczace w walce
konkurencyjnej nie beda podejmowaty dziatan celowo falszywych lub mogacych wywotaé
omytki (zwykle na korzy$¢ dzialajacego) po to, aby przyciagna¢ klientow. O tym, czy w
konkretnym przypadku z dziataniem takim mamy do czynienia, decyduje wiele okolicznosci
towarzyszacych, a jedng z bardziej istotnych jest ustalenie, o jaki produkt chodzi (tzw.
masowy czy kupowany bardziej okazjonalnie), co zwykle determinuje réwnoczesnie
kategori¢ odbiorcow, a wigc rowniez poziom ich percepcji. Odpowiednich ocen dokonuje si¢
z uwzglednieniem przynalezno$ci danego konsumenta do szczegdlnej grupy, przez ktora
rozumie si¢ dajaca si¢ jednoznacznie zidentyfikowa¢ grupe konsumentow szczegdlnie
podatng na oddziatywanie praktyki rynkowej lub na produkt, ktorego praktyka dotyczy.... Dla
zastosowania art. 10 u.z.n.k. wystarczajace jest stwierdzenie mozliwosci (ryzyka)
wprowadzenia w btad. Ta mozliwos¢ nie podlega stopniowaniu. Stopien takiego ryzyka moze
wplyna¢ na zakres uwzglednienia powodztwa, a zatem na zakres zastosowanych sankcji
przewidzianych w art. 18 u.z.n.k. Ustalenie mozliwos$ci ryzyka wprowadzenia w btad nie jest
ustaleniem okoliczno$ci faktycznej, ale kwalifikacja prawna”.

Sad ustalit, Ze uprawniony jest bardzo rozpoznawalnym producentem bombonierek z
czekoladkami. Jednak rownie rozpoznawalnym jest obowigzany. Zarowno uprawniony jak i
obowigzany wyraznie oznaczaja swoje produkty firmg — w przypadku uprawnionego V., w
przypadku obowigzanego M.. Na poétkach sklepow towary uprawnionego i obowigzanego sg
takze wyraznie oznaczone firma producenta. Kupowanie stodyczy odbywa si¢ jednak

rutynowo przez zorientowanych nabywcow przy okazji zakupow, nie jest mozliwe kupowanie
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przez niezorientowanych w asortymencie nabywcow. Ryzyko konfuzji jest jednak mato
prawdopodobne bez wzgledu na konsumenta ze wzgledu na sposob prezentacji opakowan z
czekoladkami tj. z wyraznym oznaczeniem ich producenta.

Na tej podstawie Sad oddalit wniosek uprawnionego w czesci. Uwzglednienie wniosku tylko
w niewielkim w stosunku do zadania zakresie byto podstawa oddalenia wniosku takze o
zagrozenie obowiazanemu nakazaniem zaplaty sumy pienigznej (art. 7562 k.p.c.)

W oparciu o art. 733 k.p.c. Sad wyznaczyt uprawnionemu termin, w ktorym powinien by¢

whniesiony pozew (W czesci, w ktorej Sad udzielit zabezpieczenia).

SSO Ewa Dietkow

19



