Sygn. akt XXIl GWzt 17/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 pazdziernika 2019 .
Sad Okregowy w Warszawie XXIl Wydziat
Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzorow Wspoélnotowych
w sktadzie nastepujgcym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant asystent sedziego Magdalena Materowicz-Kukla

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 pazdziernika 2019 r. w Warszawie
sprawy z powddztwa W.W.
przeciwko M. S.A. z siedzibg w Warszawie

o ochrone praw do unijnych znakéw towarowych i zakazanie czyndw nieuczciwej konkurenciji

1. oddala powdédztwo;

2. zasadza od W.W. na rzecz M. S.A. z siedzibg w Warszawie kwote 1.697 (tysigc szeséset

dziewieédziesigt siedem) ztotych tytutem zwrotu kosztéw postepowania.

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 11 kwietnia 2019 r. w sprawie sygn. akt XXIl GWo 24/19 Sad udzielit

W.W. zabezpieczenia roszczen przeciwko M. S.A. z siedzibg w Warszawie o:

1. zaniechanie naruszania praw z rejestracji unijnych znakéw towarowych ,VOBRO” EUTM: 011168002
oraz ,VOBRO LOVE EDITION” EUTM: 011168093, polegajgcych na uzywaniu w obrocie przez



obowigzanego nastepujgcego oznaczenia: , poprzez: zakazanie obowigzanej, do czasu
prawomocnego zakonczenia postepowania, uzywania w obrocie, tj. oznaczania, oferowania,

wprowadzania do obrotu i reklamowania czekoladek z uzyciem tego oznaczenia;

2. usuniecie skutkow niedozwolonych dziatahh stanowigcych naruszenie praw z rejestracji unijnych
znakow towarowych ,VOBRO” EUTM: 011168002 oraz ,VOBRO LOVE EDITION” EUTM: 011168093

polegajgcych na uzywaniu w obrocie przez obowigzanego nastepujagcego oznaczenia: , poprzez:
zobowigzanie obowigzanej, do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania, do wycofania z obrotu

gospodarczego czekoladek z uzyciem tego oznaczenia.

Sad oddalit wniosek w zakresie zabezpieczenia roszczen niepienieznych wynikajgcych z naruszenia

|
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praw do unijnych znakéw towarowych odnoszgcych sie do oznaczenia , a takze roszczen

wynikajacych z popetnienia przez obowigzang czyndéw nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do

oznaczen:

Postanowienie zostato zaskarzone przez obowigzang, na ktérej wniosek 20 maja 2019 r. Sgd wstrzymat

wykonanie zabezpieczenia.
8 maja 2019 r. W.W. wystapit z pozwem o:

1. zakazanie M. S.A. z siedzibg w Warszawie, na podstawie art. 9.2b i art. 129 i 130 rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego
Unii Europejskiej w zw. z art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 1'w zw. z art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296

ust. 2 pkt. 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej (p.w.p.) uzywania w obrocie, ;.



oznaczania, oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania czekoladek w opakowaniach z

uzyciem nastepujgcych oznaczen:

2. nakazanie pozwanej na podstawie art. 9.2.b i art. 129 i 130 rozporzgdzenia w zw. z art. 296 ust. 1 w
zZw. z art. 296 ust. 1' w zw. z art. 287 ust. 2 i 3 w zw. z art. 286 p.w.p. wycofania z obrotu

gospodarczego czekoladek z uzyciem oznaczen przedstawionych w pkt 1.;

3. zakazanie pozwanej, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 10 ustawy z 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.) uzywania w obrocie, tj. oznaczania,
oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania czekoladek w opakowaniach z uzyciem oznaczen

przedstawionych w pkt 1.;

4. nakazanie pozwanej, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 10 u.z.n.k.

wycofania z obrotu gospodarczego czekoladek z uzyciem oznaczeh przedstawionych w pkt 1.;

5. nakazanie pozwanej na podstawie art. 287 ust. 2 p.w.p. podania do publicznej wiadomosci, na jej
koszt, informacji o tresci zapadiego orzeczenia, poprzez opublikowanie na stronie internetowej
pozwanej, na stronie startowej pod adresem https://www. (...).pl i w zaktadce ,Produkty” pod adresem

https://www. (...).pl/pl/1,produkty.html, bezposrednio pod nagtéwkiem z logo pozwanej, czcionkg Arial,

koloru czarnego na biatym tle, w czarnym obramowaniu, catkowitej wielkosci co naj-mniej 1/8 kazdej ze
stron, informacji o tresci: Wyrokiem z dnia ... Sqd Okregowy w Warszawie zakazat M. Spotka Akcyjna z
siedzibg w Warszawie naruszania praw Pana W.W. prowadzgcego dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg:
ZPC ,V.” W.W. do unijnych znakéw towarowych: 1. ,VOBRQO”, zarejestrowanego w dniu 26 lutego 2013
roku pod nr EUTM: 011168002 oraz 2. ,VOBRO LOVE EDITION”, zarejestrowanego w dniu 26 lutego
2013 roku pod nr EUTM: 011168093 oraz czynbéw nieuczciwej konkurencji wzgledem ZPC ,V.” W.W.
poprzez zakazanie M. Spétka Akcyjna z siedzibg w Warszawie uzywania w obrocie, tj. oznaczania,

oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania czekoladek w opakowaniach z uzyciem

nastepujgcych oznaczen:

gospodarczego czekoladek z uzyciem oznaczen: . - w terminie 7 dni od daty uprawomaocnienia

sie wyroku i utrzymania tej informacji na stronie internetowej nieprzerwanie przez okres 90 dni;

6. zasgdzenie od pozwanej na rzecz powoda zwrotu kosztéw postepowania. (k. 2-63)


https://www.mieszko.pl/
https://www.mieszko.pl/pl/1,produkty.html

Postanowieniem wydanym 15 maja 2019 r. Sad oddalit zawarty w pozwie wniosek W.W. o

udzielenie zabezpieczenia roszczen opartych na podstawie:

1. art. 9.2bi art. 129 i art. 131 rozporzgdzenia w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p. 0 zaniechanie naruszania
praw z rejestracji unijnych znakéw towarowych ,VOBRO” EUTM: 011168002 oraz ,VOBRO LOVE
EDITION” EUTM: 011168093, polegajagcych na bezprawnym uzywaniu w obrocie przez pozwang

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

uzyciem takich oznaczen;

2. art. 9.2b i art. 129 i art. 131 rozporzgdzenia w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p. o usuniecie skutkow
niedozwolonych dziatah stanowigcych naruszenie praw z rejestracji unijnych znakéw towarowych
,VOBRO” EUTM: 011168002 oraz ,VOBRO LOVE EDITION” EUTM: 011168093 polegajgcych na
bezprawnym uzywaniu w obrocie przez pozwang oznaczenia przedstawionego w pkt 1., poprzez:
zobowigzanie pozwanej, do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania, do wycofania z obrotu

gospodarczego czekoladek z uzyciem oznaczenia przedstawionego w pkt 1.;

3. 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. oznaczania towaréw w sposob bezprawny i sprzeczny z
dobrymi obyczajami, ktéry moze wprowadzi¢ klientow w btad co do ich pochodzenia, co zagraza i
narusza interesy powoda, polegajgcych na bezprawnym uzywaniu w obrocie przez pozwang oznaczenia
przedstawionego w pkt 1., poprzez: zakazanie pozwanej do czasu prawomocnego zakohczenia
postepowania, uzywania w obrocie, tj. oznaczania, oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania

czekoladek z uzyciem oznaczenia przedstawionego w pkt 1.;

4. art. 18 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 10 u.z.n.k. o usuniecie skutkéw niedozwolonych
dziatan stanowigcych czyny nieuczciwej konkurencji tj. oznaczaniu towarow w sposéb bezprawny i
sprzeczny z dobrymi obyczajami, ktéry moze wprowadzi¢ klientéw w btgd co do ich pochodzenia, co
zagraza i narusza interesy powoda, polegajgcych na bezprawnym uzywaniu w obrocie przez pozwang
oznaczenia przedstawionego w pkt 1., poprzez: zobowigzanie pozwanej, do czasu prawomocnego
zakonczenia postepowania, do wycofania z obrotu gospodarczego czekoladek z uzyciem oznaczenia
przedstawionego w pkt 1. (k.189-196)

M. S.A. z siedzibg w Warszawie zazgdata oddalenia powddztwa i zasgdzenia na jej rzecz

zwrotu kosztéw procesu. (k.200-252)

Sad ustalit:



W.W. prowadzi od 1986 r. dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg (...) ,V.” W.W. w Brodnicy w
zakresie produkcji wyrobéw czekoladowych, stodyczy i ciastek. Obecnie jego wyroby sg eksportowane
do ponad 40 krajow na czterech kontynentach, a rocznie produkcja przekracza (...) bombonierek. Oferta
VORBO to ponad 100 rodzajéw wyroboéw czekoladowych i ponad 30 rodzajow ciastek. Surowce
wykorzystywane w ich produkcji sg sprowadzane m.in. z B., N., S., S. i W.. Ich wysokg jakos¢ i
spetnienie przez nie najwyzszych norm produkcji potwierdzajg certyfikaty ISO 22000 i (...). (dowdd:
informacja z CEIDG k.70, wydruk ze strony internetowej k.85, zeznania swiadka T.K..975)

W.W. jest uprawniony do stowno-graficznych unijnych znakéw towarowych zarejestrowanych w

Urzedzie Unii Europejskiej ds. Witasnosci Intelektualnej pod numerami: 011168002

oy

11168093 g chronionych od 6 wrzesnia 2012 r. dla towaréw w klasie 30. klasyfikacji nicejskiej:
wyroby cukiernicze i czekoladowe, stodycze, czekolady, bombonierki, cukierki czekoladowe, wisnie w

czekoladzie. (dowod: swiadectwa rejestracji EUIPO k.87-94)

Powdd opracowat i wprowadzit na rynek takze wiele innych opakowan wyrobéw czekoladowych
i cukierniczych wykorzystujgcych podobny pomyst i zawierajgcych wspodlne elementy: podiuzne
kartonowe opakowanie, graficzne przedstawienie kwiatéw, nazwe wtasng bombonierki pisang ozdobng
czcionka. Od grudnia 2009 r. wytwarza i sprzedaje bombonierki w dwoch seriach pod nazwag: ,Choco

Party Best Wishes” w opakowaniach o wygladzie:

i ,Cherry Roses” w opakowaniach o wygladzie:



1ER

. (dowaod:

zestawienie k.96-97, fotografie opakowan k.99-104, dowody rzeczowe)

W okresie od kwietnia 2017 r. do kwietnia 2018 r. sprzedaz produktéw z serii ,Cherry Roses”
osiggneta wartos¢ przeszio (...) zt. Wartos¢ sprzedazy ,Cherry Roses” i ,Choco Party Best Wishes” to
(...)zt rocznie. Produkty z serii ,Cherry Roses” i ,Choco Party Best Wishes” byty sprzedawane w Polsce
do sklepéw wielkopowierzchniowych i matych, a takze eksportowane za granice. V. skupia sie gtownie
na rynkach krajow Europy Srodkowej i Wschodniej: C. i S., R., W., B.i R. . Od stycznia 2017 r. produkty
,Cherry Roses” trafiajg do (...) sklepéw niesieciowych w catej Polsce, a ,Choco Party Best Wishes” do
4.377. ,Cherry Roses” jest numerem jeden pod wzgledem wielkosci sprzedazy produktow
okazjonalnych VOBRO, pomimo zmiany w ostatnich latach gramatury i ksztattu opakowania. Od
pojawienia sie na tym rynku produktéw pozwanej powéd odnotowuje strate w obrocie w szczegdélnosci w

zakresie produktu ,Cherry Roses”. (dowdd: zestawienia i tabele k.106-128, zeznania swiadka T.K.k.975)

Produkty ,Cherry Roses” i ,Choco Party Best Wishes” sg kupowane zwykle jako prezent.
Stanowig potagczenie bombonierki z elementem kwiatowym, a wiec mogg petni¢ funkcje podwdéjnego
prezentu — czekoladek i kwiatka. Czesciej sg sprzedawane okazjonalnie. (dowodd: zeznania swiadkéw
T.K. i M.0.k.975)

M.S.A. z siedzibg w Warszawie takze prowadzi dziatalnos¢ gospodarczg w przemysle
cukierniczym. Jest znanym na polskim rynku producentem stodyczy. Pod nazwg ,M.dziata od 1993 r.
kontynuujgc liczacg ponad pot wieku tradycje cukiernictwa zaktaddéw ,(...)" i ,(...)". Obecnie posiada dwa
zaktady produkcyjne w R.. (dowdd: wydruk z KRS k.72-83, fotografie k.130, 132, 134, wydruki ze stron
internetowych i gazetki k.136-149, 168-182, 263-386, 393-512)

Pozwana jest uprawniona do znakéw towarowych chronionych w Polsce i w Unii Europejskiej:
stownych MIESZKO CHERRISSIMO R-1811865 od 29 stycznia 2004 r., CHERRISSIMO R-210324 od
26 marca 2007 r., MIESZKO AMORETTA R-183466 od 8 marca 2005 r., AMORETTA R-210325 od 26
marca 2007 r., MIESZKO CHERRISSIMO EUTM 004888301 od 1 lutego 2006 r. i MIESZKO

AMORETTA EUTM 004888327 od 12 stycznia 2006 r., a takze stowno-graficznych



mieszmo

188662 od 1 lutego 2006 r. i@ '/ R-205928 od 6 pazdziernika 2005 r. (dowdd:
Swiadectwa rejestracji EUIPO, wydruki z bazy Urzedu Patentowego RP k.514-522) Znaki te sg przez nig
od wielu lat intensywnie uzywane dla wyrobdéw czekoladowych, przez co znaty sie znane i
rozpoznawalne na polskim rynku. (dowdd: wydruki ze stron internetowych i gazetki k.136-149, 168-182,
263-386, zeznania swiadka N.T. k.975)

W 2003 r. M. S.A. wprowadzita na rynek bombonierki ,AMORETTA”, a w 2005 r. wisnie w

likierze ,CHERISSIMO?”, ktére byly oferowane na rynku polskim w 2010 r. w opakowaniu w ksztatcie

tuby o wygladzie: Od stycznia 2017 r. pozwana wprowadzata

do obrotu czekoladki w opakowaniach o wyglgdzie:

(dowdd: wydruki ze stron internetowych k.168-182,
wydruk z artykutu k.384-386, 390-391) Od przetomu lat 2018/2019 oferuje do sprzedazy w Polsce i na

i

=z

W. produkty ,CHERRISSIMO” i ,AMORETTA” w opakowaniach o wygladzie: W ich
opisie wskazywany jest wytwérca (M.i ich nazwa handlowa produktu. (dowdd: fotografie k.130-134,
dowody rzeczowe, wydruki ze stron internetowych i gazetki k.136-149, 168-182, 263-386, 393-512,
ttumaczenia k.960-968, dowdd zakupu k.155) Na opakowaniach wyraznie widoczne sg elementy
stowne: CHERRISSIMO i MIESZKO oraz AMORETTA i MIESZKO, a napisy AMORETTA i

CHERRISSIMO zajmujg znaczaca cze$¢ opakowania, pisane bialg czcionkg na czerwonym tle i zlotg

v/

czcionkg na rézowym tle. Na opakowaniach czekoladek pozwanej znajdujg sie takze napisy ,CLASSIC”



i ,for you” oraz wizerunek pralin i wisni. (dowdd: zeznania swiadka M.O. k.975, fotografie k.591-628,

630-664, dowody rzeczowe)

Warto$¢ sprzedazy czekoladek ,AMORETTA” w 2018 r. wynosita ponad (...) ziotych netto,
roczna wartos¢ sprzedazy czekoladek ,CHERISSIMO” na terytorium Polski w latach 2015-2018
wynosita natomiast okofo (...) zlotych. (dowdd: zestawienia sprzedazy k.388, 482, 953, zeznania
swiadka Z.R. k.975) Czekoladki ,CHERRISSIMO” uzyskaty tytut (...) w konkursie organizowanym pod
patronatem Ministra Gospodarki. W 2016 i 2017 r. ,CHERRISSIMO” i ,AMORETTA” uzyskaty nagrody
specjalne ,(...)" przyznane dla linii produktéw przez czytelnikdw miesiecznika (...). (dowdd: wydruki
artykutéw k. 484-488, 489-499, 500-512, zeznania $wiadka M.0.k.975)

Od wielu lat na rynku polskim istnieje praktyka stosowania przez producentéw podiuznych
opakowan oraz elementow graficznych w postaci kwiatow (w szczegoélnosci rézy) oraz deskryptorow
smaku np. wisni ha opakowaniach czekoladek. Produkty w tego typu opakowaniach wytwarzajg, oprocz
stron, ,(...)", +(-..) «(...)" i ,(...)". (dowdd: wydruki przedstawiajgce opakowania réznych producentow
czekoladek z elementem kwiatu k.524-578, wydruki przedstawiajgce podtuzne opakowania réznych
producentow czekoladek k.580-767, zeznania $wiadkow N.T., M.O. i T.K. k.975)

Okolicznosci istotne dla rozstrzygniecia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c. ustalone
zostaly na podstawie zaoferowanego przez strony materialu dowodowego. Czynigc ustalenia Sad
opart sie na dowodach z dokumentéw, fotografiach, dowodach rzeczowych i wydrukach ze stron
internetowych, uzupetniajgco takze na zeznaniach swiadkéw — w zakresie w jakim korespondowaty one

z pozostatym materiatem dowodowym i nie budzity watpliwosci co do ich wiarygodnosci.

Wynikajg z niego w sposob niewatpliwy prawa wytgczne W. W. i M. S.A. do znakdéw towarowych
oraz uzywanie przez strony przeciwstawianych sobie opakowan w ksztalcie stupa z wizerunkiem kwiatu
oraz napisami wskazujgcymi producenta (V., M.) i nazwy handlowe serii produktéw (,CHERRISSIMO” i
LAMORETTA”, ,Cherry Roses” i ,Choco Party Best Wishes”) od wielu lat obecnych na rynku, znanych i
rozpoznawalnych w relatywnym kregu konsumentéw. Bezsporne jest przy tym relatywne pierwszenstwo
stosowania przez powoda opakowan w ksztalcie stupa z wizerunkiem kwiatu dla opakowan czekoladek
~,Cherry Roses” i ,Choco Party Best Wishes” oraz stosunkowo niedawne zastosowanie przez M. S.A.
dos¢ podobnego koncepcyjnie (w tych dwdch elementach) opakowania dla czekoladek
,LCHERRISSIMO” i ,AMORETTA”. Powdd nie zdotat przy tym skutecznie zanegowaé twierdzenia
pozwanej o obecnosci na polskim rynku podobnie pakowanych i wizualizujgcych kwiaty wyrobdéw

czekoladowych konkurencyjnych producentéw.

Sad zwazyt:
I. Odnosnie do naruszenia praw z rejestracji unijnych znakéw towarowych:

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub koncowemu

odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odréznienia go (bez



ewentualnosci wprowadzenia w btgd) od towaréw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Euro-
pejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 23.05.1978 r. w sprawie 102/77 (...), z 18.06.2002 r. w sprawie
C-299/99 (...), z 8.05.2008 r. w sprawie C-304/06 (...), wyrok Sgdu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w
sprawie T-157/08 (...)

Prawo wylgczne zostato przyznane, aby umozliwi¢ wiascicielowi znaku towarowego ochrone
jego szczegdlnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mogt spetnia¢ wilasciwe mu funkcje
wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub ustugi oraz gwarantowania ich jakosci, a takze
funkcje komunikacyjng, reklamowg i inwestycyjng. Wykonywanie prawa wytgcznego jest zastrzezone
dla przypadkow, w ktorych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia wptywa lub moze
negatywnie wpltywaé na petnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunatu z 22.09.2011 r. w sprawie C-
482/09 (...), a takze wyroki z 18.06.2009 r. w sprawie C-487/07 (...)z 23.03.2010r. w sprawach
potaczonych od C-236/08 do C-238/08 (...)

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

a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do towardéw lub ustug,
ktére sg identyczne z tymi, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany;

b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest uzywane w odniesieniu
do towaréw lub ustug, ktére sg identyczne lub podobne do towardéw lub ustug, dla ktérych znak ten
zostatl zarejestrowany, jezeli istnieje prawdopodobieAstwo wprowadzenia odbiorcow w btad, ktére
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 towardw lub ustug, ktére sg identyczne, podobne lub niepodobne do
tych, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy sie on renomg w Unii i
uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzys¢ lub jest szkodliwe

dla odrézniajgcego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego (zaréwno unijnego, jak i
krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna sie opieraé na ich zgodnosci
wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy poréwnywac catosciowo, a decydujgce znaczenie mie¢
bedg elementy odrézniajgce, a nie opisowe. Oznaczenie moze byé uznane za identyczne ze zna-kiem,
tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupetnieh — wszystkie jego elementy, lub gdy
rozpatrywane jako catos¢, wykazuje nieznaczne roznice, ktore nie zostang dostrzezone przez
przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20.03.2003 r. C-291/00 (...) Dwa znaki towarowe sg do
siebie podobne, jezeli z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcow, sg przynajmniej czesciowo
identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 (...)
Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sg identyczne, czy tez mozna mowi¢ zaledwie o

podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i



ich catosciowego oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i
rozsadnego przecietnego konsumenta. (tak wyroki Trybunatu z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 (...), z
8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 (...)

Dokonujgc oceny podobienstwa towardw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki cha-
rakteryzujgce zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznos$ci), szczegdlnie ich rodzaj i przeznaczenie,
sposob uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze ich wzajemny,
konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sgdu z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00 (...), z
4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 (...) Catosciowa ocena zaktada pewng wspoizalezno$¢ miedzy branymi
pod uwage czynnikami, w szczegoélnosci podobienstwem znakéw oraz podobienstwem towaréw/ustug,
ktérych one dotyczg, przy czym niski stopiefh podobiehstwa towaréw i ustug moze by¢é zrownowazony
znaczacym stopniem podobienstwa znakéw i odwrotnie. (zasada wzajemnej zalezno$ci - tak wyroki
Trybunatu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 (...), z 13.09.2007 r. w sprawie C-234/06 (...), z 18.12.2008 r.
w sprawie C-16/06 (...)

W mysl| utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad istnieje, gdy
znaczna czes¢ witasciwego kregu odbiorcéw mogtaby zosta¢ skioniona do omytkowego zakupu towaru
pozwanego, myslgc, ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego
samego przedsigbiorstwa), ewentualnie mogtaby uznac, ze dane towary lub ustugi pochodzg z przedsie-
biorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 (...),
z 4.05.1999 r. w sprawach potgczonych C-108/97, C-109/97 (...), z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 (...)
Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btagd powinno by¢ oceniane w sposéb catosciowy, wedtug sposobu
postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci konkretnego
przypadku, szczegodlnie wzajemnej zaleznosci miedzy podobienstwem oznaczen i towaréw lub ustug,
ktorych one dotycza. (tak wyroki Trybunatu z 11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 (...), z 23.03.2006 r. w
sprawie C-206/04 (...), z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 (...), z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 (...)
oraz wyroki Sgdu z 9.07.2003 r. w sprawie T-162/01 (...) z 20.01.2010 r. w sprawie T-460/07 (...)

Wiasciwy krag odbiorcow skfada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowanych,
dostatecznie uwaznych i rozsgdnych, przy czym poziom uwagi konsumentow moze sie roznie ksztattowaé
w zaleznosci od kategorii towardw lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97
(-..), 2 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 (...)i z 12.01.2006 r. C-361/04 (...) Przecietny konsument rzadko
ma mozliwos¢ przeprowadzenia bezposredniego poréwnania réznych znakéw towarowych, musi
zazwyczaj zdaé sie na zachowany w pamieci nie-doskonaty ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym wieksze,
im silniejszy jest charakter odrdzniajgcy znaku towarowego, ktéry wynika z jego samoistnych cech lub
renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci na rynku). (tak wyroki Trybunatu z 22.06.1999 r. w sprawie C-
342/97 (...), z11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 (...) iz 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 (...)

Istnieje pewna wspotzaleznos¢ pomiedzy znajomoscig znaku wsréd odbiorcéw, a jego charakte-
rem odrézniajgcym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odréznia-
jacy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrézniajagcym charakterem wynikajacym z jego znajo-
mosci wsrdd odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w szcze-
golnosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dtugos¢ okresu jego uzywania, wielko$¢

inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promociji, udziat procentowy zainteresowa-nych
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grup odbiorcéw, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych z okreslone-go
przedsiebiorstwa, jak réwniez oswiadczenia izb handlowych i przemystowych lub stowarzyszeh za-
wodowych. (tak wyrok Sadu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 (...) Ciezar udowodnienia sity znaku

towarowego i jego odrézniajgcego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegajg wytgcznie przepisom rozporzgdzenia. W ust. 3 art.

9 stanowi, ze na podstawie ust. 2 mogg by¢ zakazane w szczegdlnosci:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

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

c) przywoéz lub wywdz towardéw pod takim oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako czesci tych nazw;
e) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;

f) uzywanie oznaczenia w reklamie poréwnawczej w sposéb sprzeczny z dyrektywg Parlamentu
Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia unijnego
znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejga szczegdlne powody, decyzje zakazujgcg okreslonych
dziatan. Stosuje rowniez srodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktérych celem jest zapewnienie
przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym istniejg inne jeszcze
sposoby (srodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, sad powinien

je, na wniosek powoda, zastosowaé do ochrony znaku unijnego.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato
naruszone, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zadaé¢ zaniechania naruszania, wydania
bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia wyrzg-
dzonej szkody: na zasadach ogdlnych albo 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.
Przepis art. 286 p.w.p. stanowi natomiast, ze sad, rozstrzygajgc o naruszeniu prawa, moze orzec, na

wniosek uprawnionego, o bedacych wiasnos$cig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczo-

nych wytworach oraz srodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w
szczegoblnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasgdzonej na
jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu. Rozstrzygajgc o naruszeniu znaku towarowego sad moze
orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomos$ci czesci albo catosci orzeczenia
lub informacji o orzeczeniu, w sposéb i w zakresie okreslonym przez sad. (art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296

ust. 1a p.w.p.)

Nie ulega watpliwosci Sadu, ze W.W. jest uprawniony do wytgcznego uzywania na terytorium

Unii Europejskiej stowno-graficznych znakéw towarowych zarejestrowanych w EUIPO pod numerami:
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11168002 i 11168093 g , chronionych od 6 wrzesnia 2012 r., dla towaréw w klasie
30 klasyfikacji nicejskiej: wyroby cukiernicze i czekoladowe, stodycze, czekolady, bombonierki, cukierki
czekoladowe, wisnie w czekoladzie. Znaki te sg przez uprawnionego uzywane jako postaci opakowan
czekoladek, a zatem w formie przestrzennej uzupetnionej o nazwy handlowe ,CHERRY ROSES” i
,CHOCO PARTY BEST WISHES”, ktére niewatpliwie znaczgco zwiekszajg ich zdolno$¢ odrdzniajgca
(brak natomiast dowodu na to, ze powdd rzeczywiscie uzywa swych znakéw w postaci, w jakiej zostaty
one zarejestrowane). To element stowny V. identyfikujacy znanego, od wielu lat obecnego na rynku
producenta czekoladek ma w znakach towarowych charakter dystynktywny. Sad nie podziela
przekonania powoda, ze konsumenci zwracajg uwage na ksztatt opakowania i element graficzny kwiatu
(r6za) pomijajgc kolorystyke i elementy stowne. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sgaddéw unijnych,

to wiasnie elementy stowne sg — co do zasady — najtatwiej zapamietywane przez nabywcow.

Znakom tym powdd przeciwstawia oznaczenie opakowan czekoladek M. S.A. o wygladzie:

. Jakkolwiek ksztatt opakowan i wizerunek kwiatu (réza i tulipan) sg tozsame z
odpowiednimi cechami znakéw powoda, to elementy dystynktywne: stowne (nazwy handlowe
,CHERRISSIMO” i ,AMORETTA”, wskazanie producenta M. ) i graficzne (kolorystyka, przedstawienie
rézy i odmienny gatunek kwiatu w przypadku tulipana) zdecydowanie odrdzniajg opakowania towaréw

pozwanej od znakéw powoda.

Ksztatt opakowania (stup) i przedstawienie na nim kwiatu nie moze by¢ uznane za odrézniajg-ce
znaki powoda, poniewaz na rynku artykutdow cukierniczych wielu producentéw uzywa dla czekoladek
podobnych opakowan. (wynika to z niezakwestionowanych przez powoda wydrukéw ze stron
internetowych) Same kwiaty zas$ sg od lat, na catym $wiecie tak powszechnie uzywane na
opakowaniach czekoladek (bombonierki), ze nie mozna uzna¢ za usprawiedliwione przypisywania sobie
przez powoda wyjgtkowosci tego elementu jego znakdéw towarowych i kojarzenia przez konsumentow
wytgcznie z nim pojedynczych czerwonych réz (czy szerzej kwiatéw). Za decydujace nie mozna uznac
takze zbieznosci kolorystycznych, w przypadku kwiatdw, czekoladek i owocow wisni odzwierciedlajg
bowiem ich naturalng kolorystyke. Tto opakowan przedstawionych w znakach towarowych i uzywanych

przez M. S.A. zdecydowanie sie rozni.

W Zadnym razie nie mozna uzna¢ za zasadne twierdzen powoda o tym, ze w tym przypadku

jego znakom powinny by¢ przeciwstawione opakowania pozwanej bez napiséw, takich oznaczeh M.
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S.A. nie uzywa bowiem w obrocie i nie sg one przedmiotem roszczen, ktére odnoszg sie do opakowan o

wygladzie: . Nalezy zwréci¢ uwage na niekonsekwencje powoda, ktéry zmierza w istocie
do zakazania pozwanej uzywania opakowan wyrobéw czekoladowych o okre$lonym ksztaicie i z
wizerunkiem kwiatu, cho¢ nie dysponuje do nich prawem wylgcznym. Przekonujgc o naruszeniu pomija
dwuwymiarowos$é swych znakéw oraz zawarty w kazdym z nich element stowny VOBRO (i LOVE
EDITIONS w znaku nr 11168093), a z drugiej strony w swej ocenie naruszenia eliminuje z oznaczen
pozwanej dystynktywne elementy stowne MIESZKO oraz ,CHERRISSIMO” i ,AMORETTA”. Z takim
sposobem dokonania oceny naruszenia nie mozna sie zgodzi¢. Prawa W.W. obejmujg dwuwymiarowe,
barwne przedstawienie opakowania w ksztatcie stupa, z wizerunkiem kwiatu oraz z napisami VOBRO i
LOVE EDITIONS w znaku nr 11168093. Kwestionowanych oznaczen (opakowan) pozwanej nie sposob

wiec uznac za identyczne ze znakami powoda na ptaszczyznie wizualnej, fonetycznej ani koncepcyjnej.

Sad nie podziela przekonania powoda, ze ksztalt opakowania i umieszczony na nim wizerunek
kwiatu, wykorzystywane zresztg przez réznych producentéw na rynku wyrobow czekoladowych, sg
decydujgce dla przyjecia, ze znaki powoda i oznaczenia pozwanej sg identyczne na ptaszczyznie
znaczeniowej. Teoretycznie bytoby to mozliwe w przypadku szczegdlnie wyrdzniajgcych sie na rynku
ksztattéow i grafiki, przy braku innych elementéw odrdzniajgcych, z takg sytuacjg nie mamy jednak do
czynienia w tym postepowaniu. W znakach powoda i oznaczeniach pozwanej wyrdzniajg sie catkowicie
odmienne elementy stowne (VOBRO i LOVE EDITION w znaku nr 11168093 oraz M. , ,CHERRISSIMO”
i AMORETTA”).

Swiadomy i rozwazny konsument bez problemu odrézni towary stron, szczegdlnie, ze od wielu
lat intensywnie uzywane na rynku oznaczenia MIESZKO oraz ,CHERRISSIMO” i ,AMORETTA”
wykluczajg skojarzenie przez znaczng liczbe oséb nalezgcych do relatywnego kregu oséb zaintereso-
wanych nabyciem czekoladek oznaczehn pozwanej ze znakami towarowymi powoda. Mogg sie
oczywiscie zdarzy¢ jednostkowe przypadki pomytek, jednak dotyczy¢ to moze wytgcznie konsumentéw
nieuwaznych, ktérzy podejmujg decyzje zakupowg nie czytajgc napiséw na opakowaniach lub
lekcewazac je, w zadnym razie nie mogg by¢ oni uznani za modelowego konsumenta zdefiniowanego w
art. 2 pkt 8 ustawy z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziataniu nieuczciwym praktykom rynkowym
(konsumenta, ktéry jest dostatecznie dobrze poinformowany, uwazny i ostrozny; oceny dokonuje sie z
uwzglednieniem czynnikéw spofecznych, kulturowych, jezykowych i przynaleznosci danego konsu-
menta do szczegdlnej grupy konsumentow, przez ktorg rozumie sie dajgcg sie jednoznacznie
zidentyfikowac¢ grupe konsumentéw, szczegolnie podatng na oddziatywanie praktyki rynkowej lub na
produkt, ktérego praktyka rynkowa dotyczy, ze wzgledu na szczegdlne cechy, takie jak wiek,
niepefnosprawno$c fizyczna lub umystowa), z punktu widzenia ktérego oceniane jest przez sad ryzyko

konfuzji.
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Elementy stowne wyeksponowane na opakowaniach czekoladek pozwanej odrézniajg je od
oznaczen powoda w sposob wystarczajgcy, by wyeliminowaé mozliwos¢ wprowadzenia znacznej grupy
nabywcow w bfad co do pochodzenia towaréw, nawet wowczas, gdy sg one oferowane w tych samych
sieciach handlowych. (ocena normatywna) W zakresie oceny ryzyka konfuzji konsumenckiej Sad

podziela argumentacje przedstawiong w odpowiedzi na pozew. (pkt Il.)

Niespetlnienie przestanek pozwalajacych na stwierdzenie, ze M. S.A. narusza prawa W.W.
do unijnych znakéw towarowych w sposob zdefiniowany w art. 9 ust. 2 pkt b rozporzadzenia
uzasadnia oddalenie powédztwa w zakresie roszczen z pkt 1, 2 i 5. Z oczywistych wzgledow
pozwana nie narusza takze praw powoda w sposob zdefiniowany w art. 9 ust. 2 pkt a (brak

identycznosci znakdéw towarowych i oznaczen) i w pkt ¢ (brak dowodu unijnej renomy znakéw).

Il. Odnos$nie do naruszenia regut uczciwej konkurencji:

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje
zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalnosci gospodarczej - w interesie

publicznym, przedsiebiorstw oraz klientéw, nie moze jednak by¢ traktowana jako instrument stuzacy

wyeliminowaniu konkurencji w ogdle, w celu zachowania przez przedsiebiorce dominujgcej pozycji
rynkowej (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30.09.1998 r., | ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1).

W uzasadnieniu wyroku z 11.07.2002 r. (I CKN 1319/00, OSNC 2003/5/73) Sad Najwyzszy
stwierdzit m.in., ze zatozeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej sity
przedsiebiorcy oraz jej oddziatywanie na krgg odbiorcow. Chodzi o rozgraniczenie miedzy dziataniem
uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczajgcym poza ustanowione reguty, nie za$ o ochrone
konkretnego osiggniecia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidfowos$ci zachowania sie i
dziatania podmiotéw gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostepu do rynku na réw-nych
prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolnosci gospodarczej uzasadnia (...) poszukiwanie
réwnowagi miedzy wolnoScig rynku i swobodg obrotu a celami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, okre$lonymi w art. 1.

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest
kumulatywnym spetnieniem nastepujgcych przestanek:
- czyn ma charakter konkurencyjny,
- narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,

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

Sad podziela powszechnie przyjety w doktrynie i orzecznictwie poglad, iz przepis art. 3 w ust. 1
w sposob ogdlny okresla czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przyktadowo
niektore czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktére nalezy wyktadac tak, ze ogolne okreslenie i
przepisy uszczegoétawiajgce czyn nieuczciwej konkurencji pozostajg w nastepujgcych relacjach:
- wymienione w ustawie czyny nie tworzg zamknietego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne
mozna uznac takze dziatanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko spetnia ono przestanki zdefiniowane
w art. 3 ust. 1,
- wymagania okreslone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszg sie do czynéw wymienionych w art. 5-17,

a klauzula generalna petni funkcje korygujaca w stosunku do przepiséw szczegoéinych. Gdy dany stan
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faktyczny, formalnie, spetnia przestanki z art. 5-17, w rzeczywistosci jednak dziatanie nie wykazuje
ktéregos ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawnosci, sprzecznosci z dobrymi obyczajami), uznanie go

za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest mozliwe.

Prawo konkurencji hotduje zasadzie priori tempore potior iure. Udzielenie ochrony zmierza do
zabezpieczenia stusznych intereséw tego przedsiebiorcy, ktéry ponidst okreslone naktady na
zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocje okreslonego produktu, czy na rozpoznawalnosc¢
jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w kazdym przypadku wykazanie pierwszenstwa
rynkowego oraz zaistnienie okolicznosci 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.

Zgodnie z przepisem art. 10 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie
towaréw lub ustug, ktére moze wprowadzi¢ klientéw w bitgd co do pochodzenia (ust. 1), a takze
wprowadzenie do obrotu towaréw w opakowaniu moggcym 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 sie, stosujgc odpowiednio reguty prawa znakow
towarowych. W tym przypadku poréwnanie oznaczeh dotyczy wygladu opakowan faktycznie
stosowanych przez powoda, a zatem z dodatkowymi odrézniajgcymi elementami stownymi ,Cherry
Roses” i ,Choco Party Best Wishes”. Z przyczyn przedstawionych w pkt I. nie mozna zatem uznac, ze
M. S.A. dopuscita sie naruszenia regut uczciwej konkurenciji, o ktérych mowa w powotanym przepisie,
powdd nie moze wiec domagacé sie zastosowania wzgledem niej sankcji z art. 18 ust. 1 u.z.n.k., zgodnie
z ktérym w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiebiorca, ktérego interes zostat

zagrozony lub naruszony, moze zgda¢ m.in.:

1. zaniechania niedozwolonych dziatan,
2. usuniecia skutkow niedozwolonych dziatan,
3. ztozenia jedno- lub wielokrotnego o$wiadczenia odpowiedniej tresci i w odpowiedniej formie.

Sad nie znajduje takze podstaw do uznania za zasadne zarzutéw dopuszczenia sie przez
pozwang czynu niestypizowanego w art. 5-17, a zdefiniowanego w art. 3 ust. 1 u.z.n.k.
W orzecznictwie przyjmuje sie szerokg interpretacje przestanki naruszenia lub zagrozenia interesu w
rozumieniu art. 3 ust. 1. Zdaniem Sgdu Najwyzszego, interes przedsiebiorcy uzasadniajgcy domaganie
sie ochrony na gruncie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie ma jednolitego charakteru. Jest on stopniowalny w
zaleznosci od podstawy i drogi ochrony, ktérg obierze przedsiebiorca. Jezeli dochodzi on roszczen
wyréwnawczych musi zawsze wykazac konkretne zmiany w sytuacji majgtkowej spowodowane czynem
lub czynami nieuczciwej konkurencji. Jezeli natomiast dochodzi jedynie zaniechania niedozwolonych
zachowan, w konkretnym stanie faktycznym sam sposob naruszenia dobrych obyczajéw moze
wystarczy¢ do uznania, ze zachowania te co najmniej zagrazajg jego interesom. (wyrok z 14.10.2009 r.,
V CSK 102/09)

Powszechnie przyjmuje sie, ze klauzula generalna z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi podstawe
ochrony renomowanych oznaczen odrézniajgcych (m.in. wyrok Sgdu Najwyzszego z 20.10.2005 r., V
CK 154/05), sprzeczne z dobrymi obyczajami jest bowiem wykorzystywanie efekiow cudzej pracy

(pasozytnictwo), a w szczegdlnosci wykorzystanie wypracowanej przez konkurenta szczegdlnej pozyciji
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rynkowej jego oznaczen odrézniajgcych (tj. ich renomy). Taka interpretacja art. 3 ust. 1 wynika m.in. z
wyroku Sadu Najwyzszego z 2.01.2007 r. (V CSK 311/06), zgodnie z ktérym dobrym obyczajem
kupieckim jest nie tylko niepodszywanie sie pod firme i renome konkurencyjnego przedsiebiorstwa, lecz
takze niewykorzystywanie cudzych osiggnie¢ w wypromowaniu nowego produktu dla zaistnienia w
Swiadomosci konsumentow ze swoim, rodzajowo tozsamym, wyrobem bez ponoszenia w tym celu
wlasnych wysitkéw i naktadow finansowych. Taki obyczaj wywodzi sie z zakorzenionej w polskim
spoteczenstwie i zastugujgcej na aprobate normy moralnej, zgodnie z ktérg nikt nie powinien czerpac
nieuzasadnionych korzysci z cudzej pracy. (por. takze wyrok Sgdu Najwyzszego z 23/10/2008 r., V CSK
109/08). Czyn nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 stanowi wiec wykorzystanie renomy cudzego
oznaczenia, ktére prowadzi do rozwodnienia znaku towarowego, utraty przezeh zdolnosci odrézniajgce;j,
a w konsekwenciji sity atrakcyjnej i wartodci handlowej. (wyrok Sgdu Najwyzszego z 14.10.2009 r., V
CSK 102/09)

Wykorzystanie renomy cudzego oznaczenia jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,
jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta niezaleznie od tego, czy wprowa-

dza konsumenta w bigd. By uzyskac ochrone przedsiebiorca powinien wykaza¢ przed sadem, ze:

. uzywa oznaczenia z relatywnie wcze$niejszym pierwszenstwem,
. jego oznaczenie jest znane i rozpoznawalne na rynku,
. oznaczenie pozwanego wywotuje skojarzenie z wczesniej uzywanym renomowanym

0znaczeniem powoda,
. uzywanie przez pozwanego oznaczenia bez uzasadnionej podstawy, moze przynosi¢ mu
nienalezng korzys¢ z odrézniajgcego charakteru lub renomy wczesniejszego oznaczenia, szkodzi lub

moze szkodzi¢ tej zdolnosci odrdzniajgcej lub renomie.

W tym przypadku mamy do czynienia z sytuacjg odpowiadajgcg naruszeniu renomy zarejestrowanego
znaku towarowego, stusznie wiec M. S.A. odwotuje sie do bogatego orzecznictwa dotyczgcego tej
kwestii, w szczegdlnosci do wyroku Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci wydanego 27.11.2008 r.
w sprawie C-252/07(...). Stusznie tez stwierdza, ze przestanki uzyskania ochrony na podstawie art. 296
ust. 2 pkt 3 p.w.p. lub art. 9 ust. 2c wymagajg udowodnienia w postepowaniu sagdowym. Nie mozna
uzna¢ za wystarczajgce niepopartych dowodami twierdzen powoda o renomie stosowanego przezen

oznaczenia i skutkach jakie wywotuje korzystanie przez pozwanego z kojarzacego sie z nim oznaczenia.

Uzywanie przez pozwanego jego poOzniejszego oznaczenia moze negatywnie oddziatywa¢ na
przeciwstawione mu wczesniejsze oznaczenie powoda w ten sposdb, ze:
. szkodzi jego zdolnosci odrézniajgcej, gdy w wyniku dziatania pozwanego dochodzi do rozmycia
tozsamosci oznaczenia, w oczach odbiorcéw ostabiona zostaje jego zdolno$¢ do identyfikowania
towaréw lub ustug, dla ktérych jest on uzywany, jako pochodzacych z danego przedsiebiorstwa,
= szkodzi jego renomie, co okresla sie takze jako ,przy¢mienie" lub ,degradacje”, gdy towary, dla
ktérych pozwany uzywa identycznego lub podobnego oznaczenia, sg odbierane przez odbiorcow w taki
sposoéb, ze zmniejsza sie atrakcyjnos¢ oznaczenia powoda,
" przynosi pozwanemu nienalezng korzys¢ ze zdolnosci odrdzniajgcej lub renomy oznaczenia
powoda (,pasozytnictwo", free-riding"). Obejmuje ono miedzy innymi przypadki, w ktérych dzieki
przypisaniu wizerunku wczesniejszego oznaczenia lub cech, ktére ono reprezentuje towarom
oznaczonym identycznym lub podobnym podzniejszym oznaczeniem. Odnoszenie przez pozwanego

korzysci z uzywania oznaczenia podobnego do wczesniejszego oznaczenia powoda stanowi czerpa-nie
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nienaleznej korzysci, jezeli pozwany probuje dziata¢ ,w cieniu" renomowanego oznaczenia, korzystajgc
Z jego atrakcyjnosci, reputacji i prestizu oraz wykorzystujgc (bez zadnej rekompensaty finansowej)

wysitek handlowy powoda wtozony w wykreowanie i utrzymanie wizerunku jego oznaczenia.

Naruszenia interesu gospodarczego w sposéb zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie mozna
domniemywaé. Powdd zainteresowany uzyskaniem ochrony renomy oznaczenia swych towaréw lub
pozycji rynkowej swego przedsiebiorstwa powinien wskazaé i udowodni¢ wymienione wyzej przestanki.
W ocenie Sadu W.W. nie sprostal temu obowigzkowi, nie moze wiec zadaé¢ zastosowania

wzgledem M. S.A. sankcji z art. 18 ust. 1 pkt 1-3w zw. z art. 3 ust. L u.z.n.k.

Rozpatrujgc zarzut dopuszczenia sie przez pozwang czynu nieuczciwej konkurencji polegaja-
cego na pasozytowaniu na renomie nalezy dokona¢ oceny tych cech oznaczenia, dzigki ktérym
przedsiebiorca zbudowat renome w rozumieniu rozpoznawalnosci w relatywnym kregu nabywcéw oraz

ich przekonania o dobrej jakosci opatrywanych nim towardw.

Powdd nie zdotat wykazaé w tym postepowaniu, ze popularnos¢ jego czekoladek jest zwigzana
ze szczegolnym ksztattem ich opakowania i przedstawieniem na nim kwiatu. W przekonaniu Sadu cechy
te nie mogg by¢ wigzane wytgcznie z czekoladkami V.. Opakowan w takim ksztatcie uzywajg na rynku
cukierniczym takze inni przedsigbiorcy, a brak dowodu na to, ze wszyscy oni pasozytujg na renomie
powoda, co ten ostatni zwalcza dbajgc o jej ochrone przed naruszeniami. Brak tez dowodu na to, ze
wysoka sprzedaz i dobra ocena czekoladek powoda tgczy sie z opakowaniem, a nie np. z jakoscig
produktéw i rozpoznawalnoscig wytworcy, a obnizenie wynikow sprzedazy jest prostym skutkiem

bezprawnych dziatan pozwanej, a nie uczciwej konkurencji rynkowe;j.

Brak dowodu na to, ze to na ksztalcie i wyglgdzie opakowan powdd opart przekaz informacyjny i
reklamowy wigzgc je w $wiadomosci potencjalnych nabywcéw wytgcznie z V.. Brak takze dowodu na
poczynienie przez powoda szczegdlnych naktadéw na budowe rozpoznawalnosci tego konkretnego
ksztattu i wygladu opakowania. Nalezy wyjasni¢, ze ochrona na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie jest
udzielana w sposéb automatyczny do tych sytuacji, w ktérych niespeinienie przestanek wyklucza
zastosowanie przepisu art. 10 u.z.n.k., szczegdlnie wobec niestwierdzenia ryzyka wprowadzenia w btad
nabywcéw co do pochodzenia towaru. Odwotanie do klauzuli generalnej wymaga wykazania w
postepowaniu sgdowym poczynienia szczegblnych staran i poniesienia naktadéw na budowe

rozpoznawalnosci oznaczenia, ktére przede wszystkim jednak musi mie¢ zdolno$¢ odrdzniania.

Przyznanie powodowi ochrony na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k., a zatem monopolu uzywania
spornych cech oznaczenia prowadzitoby do wytaczenia mozliwosci korzystania z nich przez innych
przedsiebiorcow. W tym konkretnym przypadku oznaczatoby, ze jedynie W. W. mogtby oferowac i
wprowadza¢ do obrotu wyroby czekoladowe w opakowaniach w ksztatcie stupa (i podobnych) z
wizerunkiem kwiatu (jakiegokolwiek gatunku, pojedynczo lub w bukiecie, bez wzgledu na jego
przedstawienie, niezaleznie od kolorystyki), wszystkie bowiem tego rodzaju oznaczenia przestrzenne
mogtyby sie kojarzy¢é z V. (odpowiednio do wyroku TSUE z 10.12.2015 r. w sprawie C-603/14 (...).
Naruszenia nie eliminowatoby przy tym wyrazne wskazanie nazwy produktu i jego wytwércy.
Uwzglednienie roszczen powoda z pkt 3. i 4. pozwu odnoszacych sie do takiej wtasnie sytuacji
prowadzitoby w efekcie do nieuzasadnionego ograniczenia swobody prowadzenia przez

konkurencyjnych przedsiebiorcow (w tym M. S.A.) dziatalnosci gospodarczej w dziedzinie produkcji i
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sprzedazy wyrobdéw czekoladowych, niepozgdanego takze 2z punktu widzenia potencjalnych
konsumentéw, a zatem naruszajgcego ich interesy chronione ustawg o zwalczaniu nieuczciwej

konkurenciji (art. 1 in fine u.z.n.k.).

Uznajac je za nieuzasadnione i nieudowodnione, na podstawie powotanych wyzej przepiséw,
Sad oddalit powodztwo W.W.. O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 98 k.p.c. -

odpowiedzialnosci za wynik sporu:

Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie
wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki
jednego adwokata, koszty sgdowe oraz koszty nakazanego przez sgd osobistego stawiennictwa strony.
(§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radce prawnego zwraca sie koszty w wysokosSci

naleznej wediug przepiséw o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Optaty za czynnosci radcow prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwo$ci w sprawach
wszczetych w maju 2019 r. okresla rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z 22.10.2015 r. w sprawie
optat za czynnosci radcow prawnych w wersji ustalonej w tekscie jednolitym z 3.01.2018 r. (Dz.U. z
2018 r. poz. 265). Zasgdzajgc optate sad bierze pod uwage niezbedny naktad pracy, a takze charakter
sprawy i wkfad pracy petnomocnika w przyczynienie si¢ do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 15.)
Rozporzadzenie nie okresla opfat w sprawach o ochrone przed czynami nieuczciwej konkurencji,
stosownie do § 20. Do wszystkich objetych pozwem roszczen nalezy wiec zastosowaé w nich stawki
wiasciwe dla spraw o naruszenie praw ochronnych i praw z rejestracji, w ktérych wynagrodzenie wynosi
1.680 zt (§ 8 ust. 1 pkt 19).

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznat, ze adekwatne do
naktadu pracy petnomocnika pozwanej wykonujgcego zawod radcy prawnego bedzie wynagrodzenie w

minimalnej wysokosci (1.680 zt i 17 zt optaty skarbowej od petnomocnictwa.
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