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POSTANOWIENIE

Dnia 24 kwietnia 2019 r.

Sad Okregowy w Warszawie XXIl Wydziat
Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw Wspoélnotowych
w skfadzie nastepujgcym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 kwietnia 2019 r. w Warszawie
sprawy z wniosku P. S.A. z siedziba w Bielsku-Bialej
z udziatem B. S.A. z siedzibg w Warszawie

0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

I. udzieli¢ P. S.A. z siedzibg w Bielsku-Biatej zabezpieczenia roszczen o ochrone unijnego znaku
towarowego o nr EUTM 013735758 oraz o zakazanie B. S.A. z siedzibg w Warszawie popetiania

czyndéw nieuczciwej konkurencji tj. roszczen o:

a. zakazanie obowigzanej wytwarzania, oferowania (réwniez za posrednictwem Internetu), wprowa-
dzania do obrotu, reklamowania, sktadowania w celu oferowania, importu lub eksportu towaru
stanowigcego napdj spirytusowy nalezacy do kategorii wédki, w tym w szczegdlnosci towaru pn.
Wddka Premium Adam Mickiewicz, w opakowaniu stanowigcym szklang butelke o smuktym ksztatcie i
wydtuzonej szyjce o cechach wskazanych w pkt 1, a takze zakazania oznaczania w/w towaru w

sposéb wskazany w pkt 1,

b. nakazanie obowigzanej usuniecia skutkbw dokonanych naruszen poprzez wycofanie z obrotu
towaréw stanowigcych napdj spirytusowy nalezacy do kategorii wodki, w tym w szczegdlnosci
towaréw pn. Wodka Premium Adam Mickiewicz, w opakowaniach stanowigcych szklane butelki o

smuktym ksztatcie i wydtuzonej szyjce o cechach wskazanych w pkt 1 ponizej,

c. nakazanie obowigzanej usuniecia skutkéw dokonanych naruszen poprzez zniszczenie na koszt
obowigzanej, stanowigcych jej wtasnos¢ opakowan towaru stanowigcego napdj spirytusowy nalezacy
do kategorii wodki, w tym w szczegdlnosci towaru pn. Wédka Premium Adam Mickiewicz,

stanowigcych szklane butelki o smuktym ksztatcie i wydtuzonej szyjce o cechach wskazanych w pkt 1,

poprzez:

1. zakazanie B. S.A. z siedzibg w Warszawie na czas trwania postepowania wytwarzania, oferowania
(réwniez za posrednictwem Internetu), wprowadzania do obrotu, reklamowania, sktadowania w celu

oferowania, importu lub eksportu towaru stanowigcego napéj spirytusowy nalezgcy do kategorii wodki,



w tym w szczegolnosci towaru pn. Wodka Premium Adam Mickiewicz, w opakowaniu stanowigcym
szklang butelke o smuktym ksztatcie i wydtuzonej szyjce o nastepujgcych cechach:

- zawierajgcym trzy pasma kolorystyczne na froncie tj. ciemng szyjke butelki w owijce zawierajgcej
element tekstowy, jasne srodkowe pasmo obejmujgce wiekszg czes¢ frontu oraz ciemne pasmo w
dolnej szerszej czeéci frontu butelki, uktadajgce sie w motyw graficzny otwartej ksigzki,

- zawierajgcym ciemny logotyp umieszczony od frontu butelki w jej gornej, szerszej czesci, napis
dotyczacy nazwy towaru wykonany prostg czcionkg i elementy tekstowe,

- zawierajgcym oznaczenie wskazujgce na zawartos¢ alkoholu oraz pojemnos¢ butelki pisane w
dolnej, szerszej czesci frontu butelki prostg czcionka,

- zawierajgcym ciemne zamkniecia na szyjce butelki w postaci ciemnej zakretki o prostej geo-
metrycznej formie,
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w szczegdlnosci w opakowaniu o wygladzie:

a takze przez zakazanie obowigzanej oznaczania napojéw spirytusowych nalezagcych do kategorii
wodki, w tym w szczegdlnosci pod nazwg ,Wddka Premium Adam Mickiewicz” w wyzej opisany

sposob,

2. zajecie, na czas trwania postepowania, stanowigcych wlasnos¢ obowigzanej opakowan o wygladzie
przedstawionym w pkt 1. znajdujgcych sie we wszelkich magazynach nalezacych do obowigzanej, lub

bedacych w jej dyspozycji, w szczegdlnosci w magazynie (...) pod adresem: J., (...) K. ;
Il. oddali¢ wniosek w pozostatej czesci;

Ill. wyznaczy¢ P. S.A. z siedzibg w Bielsku-Biatej dwutygodniowy termin do wystgpienia wzgledem B.

S.A. z siedzibg w Warszawie z pozwem obejmujgcym roszczenia okre$lone w pkt l.a-c.
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Uzasadnienie

16 kwietnia 2019 r. P. S.A. w Bielsku-Biatej wniosta o udzielenie zabezpieczenia roszczen o
ochrone unijnego znaku towarowego o nr EUTM 013735758 oraz o zakazanie B. S.A. w Warszawie

popetniania czyndw nieuczciwej konkurencji tj. roszczen o:

a. zakazanie obowigzanej wytwarzania, oferowania (réwniez za posrednictwem Internetu), wprowa-
dzania do obrotu, reklamowania, sktadowania w celu oferowania, importu lub eksportu towaru
stanowigcego napdj spirytusowy nalezacy do kategorii wédki, w tym w szczegdlnosci towaru pn.
Waddka Premium Adam Mickiewicz, w opakowaniu stanowigcym szklang butelke o smukiym ksztatcie i
wydiuzonej szyjce o cechach wskazanych w pkt 1 petitum niniejszego wniosku, a takze zakazania

oznaczania w/w towaru w sposob wskazany w pkt 1 petitum wniosku,

b. nakazanie obowigzanej usuniecia skutkbw dokonanych naruszeh poprzez wycofanie z obrotu
towaréw stanowigcych napdj spirytusowy nalezacy do kategorii wédki, w tym w szczegodlnosci
towaréw pn. Wédka Premium Adam Mickiewicz, w opakowaniach stanowigcych szklane butelki o

smuktym ksztatcie i wydtuzonej szyjce o cechach wskazanych w pkt 1 petitum niniejszego wniosku,

c. nakazanie obowigzanej usuniecia skutkdw dokonanych naruszen poprzez zniszczenie na koszt
obowigzanej, stanowigcych jej wlasnos¢ opakowan towaru stanowigcego napdj spirytusowy nalezacy
do kategorii wodki, w tym w szczegdlnosci towaru pn. Wodka Premium Adam Mickiewicz, stanowig-
cych szklane butelki o smuktym ksztatcie i wydtuzonej szyjce o cechach wskazanych w pkt 1 petitum

niniejszego wniosku,

poprzez:

1. zakazanie B. S.A. z siedzibg w Warszawie na czas trwania postepowania wytwarzania, oferowania
(réwniez za posrednictwem Internetu), wprowadzania do obrotu, reklamowania, sktadowania w celu
oferowania, importu lub eksportu towaru stanowigcego napdj spirytusowy nalezgcy do kategorii wédki,
w tym w szczegdélnosci towaru pn. Wodka Premium Adam Mickiewicz, w opakowaniu stanowigcym
szklang butelke o smukiym ksztatcie i wydtuzonej szyjce o nastepujgcych cechach:

- zawierajgcym trzy pasma kolorystyczne na froncie butelki tj. ciemnej szyjki butelki w owijce
zawierajgcej element tekstowy, jasnego srodkowego pasma, obejmujgcego wiekszg czesé frontu
butelki oraz ciemnego pasma w dolnej szerszej czesci frontu butelki uktadajgcego sie w motyw
graficzny otwartej ksigzki,

- zawierajgcym ciemny logotyp umieszczony od frontu butelki w jej gornej, szerszej czesci i
zawierajgcy napis dotyczacy nazwy towaru wykonany prostg czcionkg i elementy tekstowe,

- zawierajgcym oznaczenie wskazujgce na zawarto$¢ alkoholu oraz pojemnos¢ butelki pisane w
dolnej, szerszej czeéci frontu butelki prostg czcionka,

- zawierajgcym ciemne zamkniecia na szyjce butelki w postaci ciemnej zakretki o prostej

geometrycznej formie,
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tj. w szczegdlnosci w opakowaniu wygladajgcym w nastepujgcy sposob:

a takze zakazanie oznaczania towaru stanowigcego napoj spirytusowy, nalezacy do kategorii wodki, w

tym w szczegolnosci towaru pn Wodka Premium Adam Mickiewicz, w w/w sposob;

2. zajecie, na czas trwania postepowania, towardw oznaczonych oznaczeniami opisanymi w pkt |
petitum wniosku, znajdujacych sie we wszelkich magazynach nalezacych do obowigzanej, lub
bedacych w dyspozycji obowigzanej, w tym w szczegdlnosci w magazynie — (...) pod adresem: J., (...)
K..

Ponadto, na podstawie art. 756> § 1 pkt 1 w zw. z art. 1051* § 1 k.p.c., wniosta 0 zagrozenie
obowigzanej nakazaniem zaptaty kwoty 5.000 zt na jej rzecz za kazdy dzien naruszenia obowigzkow
wynikajgcych z postanowienia Sgdu nakazujacego zaniechanie na czas procesu dziatan wskazanych

w pkt. 1. lub 2. powyze;.

Sad ustalit:

P. S.A. z siedzibg w Bielsku-Biatej jest jednym z czotowych (...) producentéw wyrobow
spirytusowych nawigzujgcych do tradycji Przedsiebiorstwa Przemystu Spirytusowego P. dziatajgcego
od 1946 r. Wyroby uprawnionej produkowane sg wylacznie z wykorzystaniem starannie
wyselekcjonowanych sktadnikow najwyzszej jakosci. Spétka stara sie zachowaé wysokie standardy
produkcji przez ciggte inwestycje technologiczne. Wyroby P. S.A. sg dostepne we wszystkich sieciach
handlowych i 75 hurtowniach na terenie P. . Napoje alkoholowe sprzedawane sg nie tylko na rynku
krajowym, ale takze eksportowane do U., N., C., S., W,, A, F., B., C., W. oraz do W. . Uprawniona
oferuje znane w P. marek wyrobéw alkoholowych, m.in.: likier (...) oraz wodki (...), (...), (.-.) i (...).

(dowdd: odpis z KRS k.61-68, wydruki ze strony internetowej www.(...).pl k.70-85)



A. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Gdansku jest uprawniona do
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unijnego znaku towarowego 3D o wygladzie (w kolorach czarnym i biatym),

zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO) pod nr
013735758 z pierwszenstwem od 13 lutego 2015 r. dla towardéw w klasie 33. klasyfikacji nicejskiej —
napoje alkoholowe (z wyjgtkiem piwa). P. S.A. jest licencjobiorcg tego znaku, upowaznionym na
podstawie umowy z 30 marca 2016 r. do wystepowania z powddztwami w sprawach o jego
naruszenie. (dowod: certyfikat i wydruk z bazy EUIPO k.829-835, umowa licencyjna k.837-843)

Oginski Vodka wywodzi swg nazwe od zyjgcego na przetomie XVIII i XIX wieku stynnego (...)
kompozytora, autora poloneza a-moll (...) — M.O. . Wielokrotnie filtrowana wédka Oginski, wytwarzana
z ziaren kukurydzy, charakteryzuje sie neutralnym smakiem. Zostata wprowadzona na rynek w
pazdzierniku 2015 r. i od samego poczatku cieszy sie zainteresowaniem konsumentéw oraz uznaniem
specjalistow. Nagrodzono jg ziotym medalem w miedzynarodowym konkursie (...) w pazdzierniku
2018 r., w ktérym grono ekspertéw w blind testach docenito jej aromat, smak, finisz i catosciowe
wrazenie. Najpopularniejszg wersjg wodki Oginski jest wersja klasyczna w butelkach o pojemnosci 0,5
i 0,7 I. Uprawniona oferuje réwniez wédki smakowe: (...), (...), (...), (...) w butelkach o pojemnosci 0,5
I, a takze wodke organiczng (...). (dowdd: wydruki ze stron internetowych k.84-92, 183-195, faktury z
lat 2015-2019 k.94-154, kopie magazynow (...) k.197-205, certyfikat i fotografia medalu k.180-181)

Woaodka Oginski miesci sie w srednim putapie cenowym, cena detaliczna butelki o pojemnosci
0,5 | wynosi (...) zt, a butelki o pojemnos¢ 0,7 | — (...) zt. Z racji eleganckiego, minimalistycznego
ksztattu butelki, jest czestym wyborem na imprezy weselne. (dowdd: wydruki ze stron internetowych,
ranking wédek weselnych z 2017 r. k.156-174) Od momentu ich wprowadzenia na rynek do 9 kwietnia
2019 r. liczba sprzedanych wédek Oginski we wszystkich rodzajach wyniosta (...) sztuk, w tym (...)
wersji klasycznej. Najpopularniejszg pojemnoscig jest wariant 0,5 | — (...) sprzedanych sztuk wers;ji
klasycznej. Globalna warto$¢ netto sprzedazy wyniosta (...) zt, w tym (...) zt wersji klasycznej. Warto$¢
sprzedazy eksportowej wyniosta (...) zt netto (...) sztuk), w tym wersji klasycznej (...) zt. (dowdd:
zestawienia sprzedazy z 26/10/2015-09/04/2018 r. k.176-178, faktury k. 94-154)

P. S.A. dba o promocje marki OGINSKI w brasie branzowej, m.in. w magazynie (...), a takze

w gazetkach reklamowych detalicznych sieci handlowych. Od poczatku 2019 r. promocja wodek



Oginski ma miejsce rowniez za posrednictwem mediéw spoteczno-ciowych, m.in. przez profil Oginski
Vodka w serwisie (...), ktéry w ciggu 70 dni istnienia osiggnat zasieg prawie 535 tysiecy odston i 634
polubienia. Produkt prezentowany jest na targach slubnych. W sklepach detalicznych jest wystawiany
na charakterystycznych ekspozytorach w ksztatcie fortepianu. Wyrézniajgce sie ekspozytory znajdujg
sie rowniez w sklepach bezctowych na lotniskach i w ten sposdb sg promowane wsréd turystow. Na
promocje Oginski Vodka w latach 2015-2018 uprawniona wydata (...) zt. (dowod: kopie magazynéw
k.197-205, kopie gazetek reklamowych 207-699, fotografie k.701-708, 729-823, wydruki ze strony
(...).com k.710-712, raport k.713-726, zestawienia k.825-827)

B. S.A. z siedzibg w Warszawie jest producentem napojow spirytusowych. Nalezy do jednej z
najwiekszych grup przetworstwa rolnego, obok (...), (..), (...), (...), (...) i (...). Przy produkcji alkoholi
wysokoprocentowych stosuje siedmiokrotng destylacje gwarantujgcg czysto$¢ i wysokg jakosé
uzyskanego alkoholu. Obowigzana produkuje i wprowadza do obrotu wodki: (...) (...), (...) (...), Wodka

(), (.., (L) 0 (...), a od kwietnia 2019 r. rowniez wodke Adam Mickiewicz w butelce o wygladzie:

ADAM
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—r . (dowdd: wydruk z KRS k.845-854, wydruki ze strony internetowej k.856-863) W
swej ofercie alkoholi wysokoprocentowych obowigzana nie posiadata wczesniej produktow w

butelkach o podobnym ksztalcie i szacie graficzne;.

,Grupa (...) alkohol na wesele” zajmuje sie zaopatrzeniem w alkohol imprez okolicznoscio-
wych, w szczegolnosci wesel. Prowadzi dziatalno$¢ m.in. za posrednictwem strony internetowej
(..).com.pl. Na jej profilu rozpoczeto promowanie produktu obowigzanej, ktéry nastepnie wprowadzono
do obrotu za posrednictwem sieci Internet i w sprzedazy stacjonarnej. (dowdd: wydruki ze stron
internetowych z 25/03/2019 r. k.865-870, 878-889, 894-920, paragon k.892)

30 marca 2019 r. uprawniona otrzymata mailowe zapytanie o date wprowadzenia na rynek
wodki Adam Mickiewicz, ktérg mylnie utozsamiono z P. S.A. Obowigzana nie jest powigzana
gospodarczo z uprawniong i nie ma zgody spdétki A. na korzystanie ze znaku towarowego nr
013735758. (dowdd: wydruk e-maila k.891)

Waodka Adam Mickiewicz nasladuje Oginski Vodka, ktéra jest od kilku lat znana i rozpoznawal-

na w relewantnym kregu konsumentéw alkoholi wysokoprocentowych, zwtaszcza w segmencie wédek
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oraz sposobu promocji obu produktéow skutkowaé moze tym, ze niedawno wprowadzona na rynek
wodka obowigzanej bedzie korzystaé z renomy, rozpoznawalnosci i pozycji rynkowej wodki
uprawnionej. (dowdd: wydruki ze stron internetowych k.931-952, dowody rzeczowe) Wedtug
uprawnionej, upodobnienie wygladu opakowania nowego produktu obowigzanej do Oginski Vodka
moze wynika¢ z dziatan G.Ch. , ktéry zakonczyt we wrzesniu 2018 r. dwuletnig wspotprace z P. S.A. i
zostat prezesem zarzadu obowigzanej spotki. (dowdd: umowa zlecenie k.960-964, wypowiedzenie i
korespondencija k.966-967)

Sad zwazyk

Zabezpieczenia roszczen przedsiebiorcy wynikajgcych z naruszenia krajowych i unijnych praw
wiasnosci przemystowej i regut uczciwej konkurencji udziela sie na zasadach ogdlnych. Art. 730 § 1
k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w kazdej sprawie cywilnej podlegajacej rozpoznaniu
przez sad lub sad polubowny, zaréwno przed wszczeciem postepowania jak i w jego toku (§ 2).
Zgodnie z art. 730" k.p.c. wniosek powinien zawieraé uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu
prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, ktory istnieje, gdy jego brak uniemozliwi albo powaznie
utrudni wykonanie zapadtego w sprawie orzeczenia lub w inny sposob uniemozliwi albo powaznie

utrudni osiggniecie celu postepowania w sprawie.

Zabezpieczenie roszczeh pienieznych moze nastgpi¢ m.in. poprzez zajecie ruchomosci (art.
747 pkt 1 k.p.c.). Jezeli jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniezne, sad udziela go w taki sposob,
jaki stosownie do okolicznosci uzna za odpowiedni, nie wytgczajac sposobdéw przewidzianych do
zabezpieczenia roszczen pienieznych, w szczegdlnosci sad moze unormowac prawa i obowigzki stron
na czas trwania postepowania (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.). Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sgd
uwzglednia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewni¢ nalezytg ochrone prawng, a

obowigzanego nie obcigzaé ponad potrzebe.

I. Odnos$nie do naruszenia praw do unijnego znaku towarowego:



Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub koncowemu
odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odréznienia (bez
ewentualnosci wprowadzenia w btgd) ich od towaréw lub ustug innego pochodzenia (tak wyroki
Trybunatu Sprawiedliwosci z 23.05.1978 r. w sprawie 102/77 (...), z 18.06.2002 r. w sprawie C-299/99
(...), 2 8.05.2008 r. w sprawie C-304/06 (...), wyrok Sadu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w sprawie T-
157/08 (...). Prawo wytagczne jest przyznawane, aby umozliwi¢ wtascicielowi znaku towarowego
ochrone jego szczegolnych intereséw, zadbanie o to, aby znak moégt spetnia¢ wszystkie jego funkcje,
zaréwno gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru/ustugi, jak i gwarancyjna,
komunikacyjng, reklamowg i inwestycyjng. Wykonywanie tego prawa jest zastrzezone dla
przypadkow, w ktdrych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia negatywnie wptywa lub
moze wptywaé na ktérgkolwiek z wymienionych funkcji (tak wyroki Trybunatu Sprawiedliwosci z
22.09.2011 r. w sprawie C-482/09 (...), z 18.06.2009 r. w sprawie C-487/07 (...) z 23.03.2010 r. w
sprawach potagczonych od C-236/08 do C-238/08 (...).

Przepis art. 9 ust. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w
sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi, ze bez
uszczerbku dla praw wiasciciela 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 towarow 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 towaréw lub ustug, dla ktérych
znak ten zostat zarejestrowany, jezeli istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcéw 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 towardéw 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 korzy$¢ lub jest

szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Stosownie do art. 25 ust. 1 rozporzadzenia, unijny znak towarowy moze by¢ przedmiotem
licencji udzielonej w odniesieniu do niektérych lub wszystkich towardw lub ustug, dla ktérych znak ten
jest zarejestrowany, w catej Unii lub w jej czesci. Licencja moze byé wylgczna lub niewylgczna. Bez
uszczerbku dla postanowierh umowy licencyjnej, licencjobiorca moze wystgpi¢ z powddztwem o
naruszenie unijnego znaku towarowego wylgcznie za zgodg wiadciciela tego znaku. Jednakze
licencjobiorca wylgczny moze wszczgé takie postepowanie, jezeli wiasciciel znaku towarowego, po
otrzymaniu oficjalnego wezwania, nie wytacza sam we wiasciwym terminie powddztwa w sprawie

naruszenia (ust. 3).



Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego (zaréwno unijnego, jak i
krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna si¢ opiera¢ na ich zgodno$ci
wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy poréwnywaé cato$ciowo, a decydujgce znaczenie
bedg mie¢ elementy odrézniajgce, a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze zna-
kiem tylko wtedy, gdy powtarza - bez dokonywania zmian lub uzupetierh — wszystkie jego elementy, lub
gdy rozpatrywane jako cato$¢, wykazuje nieznaczne rdéznice, ktére nie zostang dostrzezone przez
przecietnego konsumenta (tak wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci z 20.03.2003 r. C-291/00 LTJ (...). Dwa
znaki towarowe sg do siebie podobne, jezeli z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcow sg
przynajmniej czesciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach (tak wyrok Sadu z
23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 (..). Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sg identyczne,
czy tez mozna moéwi¢ zaledwie o podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych,
fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i ich catosciowego oddziatywania na percepcje nalezycie
poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta (tak wyroki
Trybunatu Sprawiedliwo$ci z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 (...), z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12

(..

Dokonujgc oceny podobienstwa towaréw i ustug, nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki
charakteryzujgce zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), 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 Sadu z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00 (...),
Zz 4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 (...). Catosciowa ocena zaktada pewng wspéizaleznosé miedzy
branymi pod uwage czynnikami, w szczegdlnosci podobienstwem znakéw oraz podobienstwem
towarow/ustug, ktérych one dotycza, przy czym niski stopien podobienstwa towaréw i ustug moze byé
zrownowazony znaczacym stopniem podobienstwa znakdéw i odwrotnie (zasada wzajemnej zaleznosci -
tak wyroki Trybunatu Sprawiedliwo$ci z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 (...), z 13.09.2007 r. w sprawie
C-234/06 (...), 2 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 (...).

W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad istnieje, gdy
znaczna czes¢ wiasciwego kregu odbiorcow mogtaby zosta¢ skioniona do omytkowego zakupu towaru
pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajgc, ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego
samego przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uznac¢, ze dane towary lub ustugi pochodzg z przedsie-
biorstw powigzanych ze sobg gospodarczo (tak wyroki Trybunatu Sprawiedliwosci 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 btgd powinno by¢ oceniane w sposoéb
catosciowy, wedtug sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich
istotnych  okolicznosci  konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zaleznosci miedzy
podobienstwem oznaczeh i towaréw Ilub ustug, ktorych one dotyczg (tak wyroki Trybunatu
Sprawiedliwosci 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 P (...).

Wiasciwy krag odbiorcow sktada sie z przecietnych konsumentdw, nalezycie poinformowanych,
dostatecznie uwaznych i rozsgdnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze ksztattowal sie
réznie, w zaleznosci od kategorii towardw lub ustug (tak wyroki Trybunatu Sprawiedliwosci z 22.06.1999
r. w sprawie C-342/97 (...), z 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



znakow towarowych, musi zazwyczaj zdaé sie na zachowany w pamieci niedoskonaty ich obraz. Ryzyko
konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrézniajgcy znaku towarowego, ktéry wynika z
jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci na rynku) (tak wyroki Trybunatu
Sprawiedliwosci z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 (...) i z
29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 (...).

Istnieje pewna wspoizaleznos¢ pomiedzy znajomoscig znaku wsrod odbiorcow, a jego charakte-
rem odrézniajacym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odréznia-
jacy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrézniajgcym charakterem, wynikajgcym z jego
znajomosci wsréd odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w
szczegolnosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dtugos¢ okresu jego uzywania,
wielkos¢ inwestyciji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promoc;ji, udziat procentowy zainte-
resowanych grup odbiorcow, ktorym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzgcych z
okreslonego przedsigbiorstwa, jak réwniez oswiadczenia izb handlowych i przemystowych lub stowa-
rzyszen zawodowych (tak wyrok Sgdu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 (...). Ciezar udowodnienia

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

Stawiany obowigzanej zarzut naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego jest
zasadny: zaoferowany przez uprawniong bogaty materiat dowodowy przekonuje o prawie P. S.A.

uzywania na terytorium Unii Europejskiej trojwymiarowego znaku towarowego przedstawiajgcego

AN

OGINSKI

butelke o wygladzie zarejestrowanego w EUIPO pod nr 013735758 z pierwszenstwem od dnia
13 lutego 2015 r. dla napojow alkoholowych, z wyjatkiem piwa. Znak ten intensywnie uzywany jest
dobrze znany i rozpoznawalny w relewantnym kregu konsumentéw zainteresowanych nabywaniem
tego rodzaju towaréw. Z uprawnien licencjobiorcy wynika dla P. S.A. mozliwo$¢ dochodzenia roszczen
wobec o0séb trzecich, ktére bez zgody wiasciciela znaku i upowaznionych przezen podmiotéw uzywaja
dla identycznych lub podobnych z objetymi ochrong towaréw lub ustug konfuzyjnie podobnych

oznaczen.

Dla towaréw identycznych z objetymi ochrong unijnego znaku towarowego nr 013735758
obowigzana uzywa butelki o wygladzie realizujgcym te samg co znak uprawnionej koncepcje: prosty
ksztatt, na biatym matowym szkle znajdujg sie czarne elementy graficzne i nazwisko Adama
Mickiewicza. Wyglad butelki niewatpliwie kojarzy sie z tréjwymiarowym oznaczeniem uprawnionej.
Potencjalni nabywcy wysokoprocentowych alkoholi mogg btednie uznaé, ze wédka Adam Mickiewicz
pochodzi od P. S.A. lub podmiotu powigzanego z nig gospodarczo. Dziatania te mogg negatywnie
wptywaé na pozycje rynkowg i utrate zdolnosci odrézniajgcej przez znak EUTM 013735758.
Naruszajg prawidtowe petnienie przezen funkcji oznaczenia pochodzenia, jakosciowej, reklamowej i

inwestycyjne;.



Mozna takze uzna¢ za dostatecznie uprawdopodobniong renome znaku towarowego EUTM
013735758, ktéra uprawnia P. S.A. do jego ochrony na podstawie art. 9 ust. 2c: Orzecznictwo sgdow
unijnych (odmiennie od krajowego, np. wyrok Sadu Najwyzszego z 10.02.2011 r., IV CSK 393/10)
utozsamia renome ze znajomoscig znaku towarowego, jego stawg, nie zas z jakoscig towaréw lub
ustug, dla ktérych znak ten jest chroniony (ekskluzywnoscig). Juz w wyroku z 14.09.1999 r. w sprawie
C-375/97 (...) Europejski Trybunat Sprawiedliwosci stwierdzit, ze elementem renomy znaku jest jego
szeroka znajomos¢ przez relewantnych odbiorcéw na okreslonym terytorium (niekoniecznie
powszechna znajomos¢ w rozumieniu art. 6 Konwencji paryskiej o ochronie wtasnosci przemystowej
z 20.03.1883 r.). Oceniajgc, czy wymaganie jest spetnione, sad musi wzigé pod uwage wszystkie

istotne elementy stanu faktycznego, w szczegdlnosci:

Q udziat w rynku,
intensywno$¢, zasieg geograficzny i okres uzywania,

a wielkos¢ inwestycji poniesionych przez przedsigbiorstwo w zwigzku z promocja.

Kryteria te zostaty zastosowane przez Sad Pierwszej Instancji w wyrokach z 13.12.2004 r. w
sprawie T-8/03 (...), z 25.05.2005 r. w sprawie T-67/04 (...) i z 7.10.2010 r. w sprawie T-59/08 (...).
Takze w wyroku z 6.02.2007 r. w sprawie T-477/04 (...) Sad ten stwierdzit, ze aby spetni¢ wymaog
zwigzany z renoma, znak towarowy musi by¢ znany znacznej czesci odbiorcow potencjalnie nim
zainteresowanych. Rozstrzygajac o renomie, sad dokonuje szczegdtowej i wszech-stronnej oceny
zaoferowanych mu dowodéw w odniesieniu do zakresu i poziomu dziatan handlowych,
sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, stuzgcych budowaniu renomy. Zwraca uwage na
rodzaj towaru, uzyskany poziom sprzedazy, popularnos¢ wsréd konsumentéw, rozmiar, czestotliwosg¢ i
regularnos¢ sponsorowania réznych wydarzen przyciggajgcych duzg liczbe widzéw, pozwalajgce na
uznanie, ze znak towarowy spetnia kryterium renomy, a zatem winien by¢ znany znacznej czesci

odbiorcow.
Pojecie ,podobienstwa” jest w tym przypadku rozumiane odmiennie od uzytego w art. 9 pkt b.

Zgodnie z wyrokiem Trybunatu Sprawiedliwosci, wydanym 10.12.2015 r. w sprawie C-603/14
(...), ustawodawca ogranicza sie do wymogu, by byto ono w stanie sprawi¢, ze zainteresowany krag
odbiorcow nie tyle pomyli kolidujgce ze sobg oznaczenia, co je skojarzy, czyli dostrzeze miedzy nimi
zwigzek. Ochrona przewidziana w pkt c., z ktérej korzystajg renomowane znaki towarowe, moze

zosta¢ zastosowana, nawet jesli kolidujgce oznaczenia wykazujg nizszy stopien podobienstwa.

Zadaniem sgdu jest sprawdzenie, czy ze wzgledu na zaistnienie innych istotnych czynnikéw takich jak
powszechna znajomos¢ lub renoma wczedniejszego znaku towarowego zainteresowany krag

odbiorcow bedzie w stanie dostrzec miedzy tymi oznaczeniami zwigzek (por. powotane tam wyroki).

W przekonaniu Sgdu podobienstwo koncepcyjne unijnego znaku towarowego i butelki wédki
Adam Mickiewicz jest wystarczajgce do uznania za uprawdopodobniony fakt naruszenia przez
obowigzang renomy znaku spdtki A. . Zwazywszy niedawne wprowadzenie przez obowigzang na
rynek wodki Adam Mickiewicz, ocena naruszenia mozliwa jest jedynie z punktu widzenia zagrozenia,
jakie stanowi stosowanie przez obowigzang spornych butelek dla odrézniajgcego charakteru znaku
unijnego oraz czerpania przez B. S.A. nienaleznych korzysci z jego renomy. Nie ulega watpliwoSci

Sadu, ze takie realne zagrozenie w tym wypadku istnieje (por. wyrok Europejskiego Trybunatu



Sprawiedliwosci z 27.11.2008 r. w sprawie C-252/07 INTEL).

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) przywdz lub wywdz towardéw pod takim oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako czesci tych nazw
€) 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 istniejg szczegdlne powody, decyzje zakazujgca
okreslonych dziatan. Stosuje réwniez srodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktérych celem
jest zapewnienie przestrzegania zakazu (art. 102 ust. 1). Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym
istniejg inne jeszcze sposoby ($rodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom
rozporzgdzenia, sad powinien je, na wniosek powoda, zastosowac do ochrony znaku unijnego. Odnosi

sie to wprost do przepisow ustawy z 30.06.2000 r. - prawo wtasnoSci przemystowey:

- art. 296 ust. 1 stanowigcego, ze osoba, ktdrej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone
moze zada¢ od naruszyciela (oprocz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych
korzysci oraz naprawienia wyrzgdzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,;

- art. 286, stanowigcego, ze sad, rozstrzygajac o0 naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek

uprawnionego, 0 bedacych wilasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych

wytworach oraz $rodkach 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;

- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. stanowigcego, ze sad, rozstrzygajgc o naruszeniu znaku
towarowego, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo

catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposob i w zakresie okreslonym przez sad.

Zdaniem Sadu uzywanie przez obowigzang opakowan o wygladzie kojarzgcym sie ze znanym
na rynku napojow alkoholowych znakiem EUTM 013735758 dla towaréw identycznych z tymi, dla
ktérych chroniony jest ten znak istotnie narusza prawa P. S.A., ktéra — nie wyrazajgc na to zgody —

moze skutecznie sie takim dziataniom sprzeciwic.

Il. Odnos$nie do naruszenia regut uczciwej konkurenciji:

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o 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 stuzgcy
wyeliminowaniu konkurencji w ogole, w celu zachowania przez przedsiebiorce dominujgcej pozyciji
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 zaftoZzeniem 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 reguty, nie za$ o
ochrone konkretnego osiggniecia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidtowoS$ci zachowania
sie i dziatania podmiotéw gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostepu do rynku na
réwnych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolno$ci gospodarczej uzasadnia (...)
poszukiwanie réwnowagi miedzy wolno$cig 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.

Dziatanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest na wzmocnienie bgdz
utrzymanie pozycji rynkowej przedsiebiorcy, ktory jednak niekoniecznie musi mie¢ swiadomosc
skutkéw jakie rzeczywiscie moze wywrzec, bez znaczenia jest przewidywanie przezen mozliwosci
naruszenia intereséw innych przedsiebiorcow. Konkurencyjne sg wylgcznie dziatania zewnetrzne,
adresowane do innych uczestnikbw wymiany rynkowej, majgce na celu zdobycie klientéw dla
oferowanych przez nich towardéw przez zwiekszenie witasnej efektywno$ci gospodarczej badz
ostabienie cudzej. Zagrozenie intereséw musi mie¢ charakter bezposredni i realny. Muszg one byc¢
zdolne wywiera¢ wptyw na innych przedsiebiorcéw-konkurentéw (albo na konsumentéw),
niekorzystnie oddziatywaé¢ na ich sytuacje, naruszajgc ich interesy gospodarcze. Decyduje o tym
sposéb, w jaki dziatanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatéw. Obowigzek
wskazania i udowodnienia naruszenia lub zagrozenia jego intereséw gospodarczych, a takze winy

naruszyciela obcigza wystepujgcego z zarzutem nieuczciwej konkurenciji.

Naruszenie prawa odnosi sie do bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw, w szczegolnosci
u.z.n.k., przepisébw o przeciwdziataniu praktykom monopolistycznym, o ochronie débr osobistych,
prawa wtasno$ci, 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 $rodki i konsekwencje
przedsiebranych dziatan. Czyn sprzeczny z prawem moze, ale nie musi byé zarazem sprzeczny z
dobrymi obyczajami, gdyz zalezy to od charakteru naruszonych norm (por. M.Kepinski Problemy
ogllne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i
Socjologiczny 1994/2/1).

Pojecie dobrych obyczajéw odczytuje sie najczesciej w ujeciu ekonomiczno-funkcjonalnym,
przywigzujgcym wage nie do przestrzegania dobrych obyczajéw w ogdle lecz do zachowania przed-
siebiorcow w dziatalnosci gospodarczej, odchodzac od dokonywania oceny z punktu widzenia
ogolnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowito poczucie godnosci ogétu ludzi
myslgcych sprawiedliwie i stusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe

stosowane w dziatalnosci gospodarczej (por. wyrok Sadu Najwyzszego z 26.09.2002 r., Il CKN



213/01, OSNC 2003/12/169). Sprzecznos¢ z dobrymi obyczajami, jako klauzula generalna, podlega
ocenie sgdu z punktu widzenia tresci, motywdw i celu dziatania konkurencyjnego. Obiektywnie
niezgodne z dobrymi obyczajami sg dziatania (lub zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami uznanymi

przez dang spotecznosé, obowigzujgcymi w okreslonym srodowisku.

Sad podziela powszechnie przyjety w doktrynie i orzecznictwie poglad, iz przepis art. 3 w ust.
1 w sposodb ogdlny okresla czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przyktadowo
niektoére czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktére nalezy wykfadac tak, ze ogdine okreslenie i
przepisy uszczegoétawiajgce czyn nieuczciwej konkurencji pozostajg w nastepujacych relacjach:
- wymienione w ustawie czyny nie tworzg zamknietego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne
mozna uzna 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 korygujgcg w stosunku do przepiséw szczegoélnych. Gdy dany
stan 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 konkurenciji hotduje zasadzie priori tempore potior iure. Udzielenie ochrony zmierza do
zabezpieczenia stusznych intereséw tego przedsiebiorcy, ktéry poniost okreslone naktady na
zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocje okreslonego produktu, czy na rozpoznawalnosé

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 odpowiadajagcego hipotezie art. 3 ust. 1.

Zgodnie z przepisem art. 10 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie
oznaczenie towardéw lub ustug, ktére moze wprowadzi¢ klientéw w btagd co do pochodzenia (ust. 1), a
takze wprowadzenie do obrotu towaréw w opakowaniu moggcym wywota¢ 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. Z przyczyn przedstawionych w pkt 1 mozna zatem uznaé, ze B. S.A.

dopuscita sie naruszenia regut uczciwej konkurencji, o ktérych mowa w powotanym przepisie.

Dziatania obowigzanej mozna takze uznaé za czyn zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k.
Jak przyjmuje Sad Najwyzszy, dobre obyczaje kupieckie wyrazajg sie pozaprawnymi normami poste-
powania, ktérymi powinni kierowaé sie przedsiebiorcy. Ich tresci nie da sie okresli¢ w sposéb wyczer-
pujacy, poniewaz ksztaltowane sg przez ludzkie postawy uwarunkowane zaréwno przyjmowanymi
warto$ciami moralnymi, jak i celami ekonomicznymi i zwigzanymi z tym praktykami zycia
gospodarczego (wyrok z 2.01.2007 r., V CSK 311/06). Pojecie dobrych obyczajéw konkretyzuje sie w
okreslonym stanie faktycznym. Zastosowanie art. 3 ust. 1 wymaga wskazania, jaki konkretnie dobry
obyczaj doznat naruszenia wskutek dziatan przedsiebiorcy (por. wyrok z 27.02.2009 r., V CSK
337/08).

W orzecznictwie przyjmuje sie szerokg interpretacje przestanki naruszenia lub zagrozenia
interesu w rozumieniu art. 3 ust. 1. Zdaniem Sgdu Najwyzszego, interes przedsiebiorcy uzasadniajgcy

ochrone nie ma jednolitego charakteru. Jest on stopniowalny w zaleznosci od podstawy i drogi



ochrony, ktdrg obierze uprawniony przedsiebiorca. Jezeli dochodzi on roszczeh wyrdwnawczych musi
zawsze wykazac¢ konkretne zmiany w sytuacji majatkowej spowodowane czynem lub czynami
nieuczciwej konkurencji. Jezeli natomiast dochodzi jedynie zaniechania niedozwolonych zachowan, w
konkretnym stanie faktycznym sam sposob naruszenia dobrych obyczajow moze wystarczyé do
uznania, ze zachowania te co najmniej zagrazajg interesom przedsigbiorcy domagajgcego sie
ochrony (wyrok z 14.10.2009 r., V CSK 102/09).

Powszechnie przyjmuje sie, ze przepis art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi podstawe ochrony
renomowanych oznaczen odrézniajgcych (m.in. wyrok Sadu Najwyzszego z 20.10.2005 r., V CK
154/05). Sprzeczne z dobrymi obyczajami jest bowiem wykorzystanie efekidw cudzej pracy
(pasozytnictwo), a w szczegolnosci wykorzystanie wypracowanej przez konkurenta szczegolnej
pozycji rynkowej jego oznaczen odrdzniajgcych (ij. ich renomy). Taka interpretacja art. 3 ust. 1 wynika
m.in. z wyroku Sgdu Najwyzszego z 2.01.2007 r. (V CSK 311/06), zgodnie z ktérym, dobrym
obyczajem kupieckim jest nie tylko niepodszywanie si¢ pod firme i renome konkurencyjnego
przedsiebiorstwa, lecz takze niewykorzystywanie cudzych osiggnie¢ w wypromowaniu nowego
produktu dla zaistnienia w $wiadomosci konsumentéw ze swoim, rodzajowo tozsamym, wyrobem bez
ponoszenia w tym celu wlasnych wysitkdw i naktadéw finansowych. Taki obyczaj wywodzi sie z
zakorzenionej w (...) spoteczenstwie, i w kazdym razie zastugujgcej na aprobate, normy moralnej,
zgodnie z ktdérg nikt nie powinien czerpaé nieuzasadnionych korzysci z cudzej pracy (por. takze wyrok
Sadu Najwyzszego z 23.10.2008 r., V CSK 109/08). Czynem nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1
jest wiec wykorzystanie renomy cudzego oznaczenia, ktére prowadzi do rozwodnienia znaku
towarowego, utraty zdolnosci odrdzniajgcej a w konsekwencji sity atrakcyjnej, a takze w dalszej
kolejnosci wartosci handlowej (wyrok Sadu 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 btad. Aby uzyska¢ ochrone, przedsiebiorca powinien wykaza¢ przed sgdem, ze:

- uzywa oznhaczenia z wczesniejszym pierwszenstwem wzgledem oznaczenia pozwanego;

- 0znaczenie przedsigbiorcy jest znane i rozpoznawalne na rynku;

- 0znaczenie pozwanego wywotuje skojarzenie z wczesdniej uzywanym renomowanym
oznhaczeniem powoda;

- uzywanie przez pozwanego oznaczenia bez uzasadnionej podstawy, moze przynosi¢ mu
nienalezng korzy$¢ z odrézniajgcego charakteru lub renomy wczesniejszego oznaczenia albo
moze szkodzi¢ tej zdoInosci odrézniajacej lub renomie.

Uzywanie przez pozwanego jego pozniejszego oznaczenia moze negatywnie oddziatywa¢ na
przeciwstawione mu wczesniejsze oznaczenie w ten sposob, ze:

- szkodzi jego zdolnosci odrdzniajgcej, gdy w wyniku dziatania pozwanego dochodzi do rozmycia
tozsamosci oznaczenia, w oczach odbiorcéw ostabiona zostaje jego zdolno$é 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 sposéb, ze zmniejsza sie atrakcyjnos¢ oznaczenia powoda;

- przynosi pozwanemu nienalezng korzy$¢ 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 pézniejszym oznaczeniem. Odnoszenie przez pozwanego
korzysci z uzywania oznaczenia podobnego do wczesniejszego oznaczenia powoda stanowi
czerpanie nienaleznej korzysci, jezeli pozwany prébuje dziata¢ ,w cieniu" renomowanego oznaczenia,
korzystajgc z jego atrakcyjnosci, reputacji i prestizu oraz wykorzystujac, bez zadnej rekompensaty
finansowej, wysitek handlowy powoda wiozony w wykreowanie i utrzymanie wizerunku jego

oznaczenia.

Wobec dopuszczenia sie przez obowigzang czynu nieuczciwej stypizowanego w art. 10 i
zdefiniowanego w art. 3 ust. 1 u.z.n.k., P. S.A moze zgda¢ zastosowania wzgledem niej sankgcji 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 zgdac¢ m.in.:

1. zaniechania niedozwolonych dziatan;

2. usunigcia skutkéw niedozwolonych dziatan.

W przekonaniu Sadu przyszie roszczenia zakazowe i sposoby usuniecia powstatych juz
skutkdw naruszen sformutowane w pkt a-c wniosku, oparte na podstawie art. 9 ust. 3 rozporzadzenia,
art. 286 p.w.p. i art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.n.k., mozna uznac¢ za nalezycie uprawdopodobnione i
zastugujgce na zabezpieczenie. Zwazywszy rozmaitos¢ ksztattédw i elementéw graficznych butelek
obecnych na unijnym rynku napojow alkoholowych, podobieAstwo opakowania wodki Adam
Mickiewicz do znaku towarowego i wygladu opakowania Vodka Oginski moze wynika¢ z celowego
dziatania. Naruszenie prawa do znaku unijnego moze odnosi¢ sie do terytoridéw panstw cztonkowskich
innych niz P., gdzie potencjalni nabywcy nie wtadajg jezykiem (..), a postaci Adama Mickiewicza i M.O.
nie sg rozpoznawalne. Poza P. skojarzenie przez potencjalnych nabywcow butelki wodki obowigzanej
bedzie wynikato z jej identycznego ksztattu, kolorystyki i uktadu elementoéw graficznych oraz stownych.
Takie upodobnienie opakowan tozsamych towaréw nie jest usprawiedliwione wzgledami
funkcjonalnymi ani praktykg rynkowg producentéw napojow alkoholowych i opakowan wodek. Nie ma
zadnych przeszkdd, by wchodzac na rynek z nowym towarem obowigzana bardziej odrdznita sie od

oferty konkurentéw.

W sytuacji prowadzenia przez B. S.A. szeroko zakrojonej dziatalnosci produkcyjnej i
handlowej z uzyciem oznaczenia niewatpliwie kojarzgcego sie z tréjwymiarowym znakiem towarowym
nalezy uzna¢ racje uprawnionej domagajgcej sie niezwtocznego uregulowania wzajemnych stosunkéw
stron w taki sposob, by w czasie trwania postepowania B. S.A. nie korzystata z kolizyjnych oznaczen i
nie kierowata do potencjalnych nabywcow wddek mogacych wprowadza¢ w btad informacii
handlowych. Zastosowanie wzgledem obowigzanej srodkéw tymczasowych lezy takze w interesie
konsumentow, ktdérzy mogg popasé w konfuzje co do tego, ze wodka Adam Mickiewicz pochodzi od
uprawnionej do znanego im znaku towarowego EUTM 013735758 oraz producenta cenionej przez

nich wodki Oginski.

Uprawniona nalezycie uprawdopodobnita swdj interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby
nie wystgpity niekorzystne dla P. S.A. skutki, konieczne jest niezwioczne zapewnienie ochrony

przystugujacych jej praw i interesdéw gospodarczych. Brak zabezpieczenia i dtugotrwate oczekiwanie na



prawomocne rozstrzygniecie sgdu o zakazaniu obowigzanej naruszen pozbawi P. S.A. ochrony
prawnej i uniemozliwi osiggniecie celu postepowania gtéwnego. Uzywanie przez obowigzang w jego
toku kwestionowanych oznaczen utrwalaé skutki naruszenia i prowadzi¢ do utraty zdolno$ci
odrézniajgcej znaku towarowego EUTM 013735758, ktérych usuniecie w przysztosci moze okazaé sie
bardzo utrudnione, jesli w ogdle mozliwe. Dopuszczenie do dalszych bezprawnych dziatan moze
naraza¢ uprawniong na state zwiekszanie wymiaru wyrzadzanych jej szkéd, réwnoczesnie przysparzajgc

obowigzanej nienaleznych korzysci.

Whnioskowane sposoby zabezpieczenia obejmujg konkretne formy naruszen stwierdzone
przez uprawniong i znajdujgce potwierdzenie w materiale dowodowym. Szeroki zakres
zabezpieczenia jest usprawiedliwiony skalg naruszenia i sposobem dziatania obowigzanej. Nie
znajduje on jednak uzasadnienia w zakresie pkt Il., w ktérym uprawniona zada zajecia towaréw, a nie
samych tylko ich opakowan, ktére sg przedmiotem przysztego roszczenia z pkt c. Przedmiot zajecia
mogg ponadto stanowic tylko te opakowania, ktére stanowig wtasno$é obowigzanej, ze wzgledu na

ograniczenie wynikajace z art. 286 p.w.p.

Zastosowane srodki tymczasowe zapewnig wnioskodawczyni nalezytag ochrone prawng, a
obowigzanej nie obcigzg ponad potrzebe, moze ona bowiem uzywaé oznaczen odrdzniajgcych, ktore

nie naruszaja praw ani intereséw gospodarczych oséb trzecich. (art. 730" w zw. z art. 755 § 1 pkt 1
k.p.c.)

Uznajac, iz zajecie naruszajgcych produktow nalezycie zabezpiecza wykonalnosé tymczaso-
wych zakazéw, Sad postanowit o oddaleniu wniosku o zagrozenie B. S.A. nakazaniem zaptaty na
rzecz uprawnionej sumy przymusowej (a contrario art. 756° § 1 k.p.c. w zw. z art. 1050" i art. 1051"
k.p.c.). Sad oddalit wniosek takze w zakresie, w jakim dokonat stylistycznych zmian w tresci roszczen i

sposobow ich zabezpieczenia.

Stosownie do art. 733 k.p.c. Sad wyznaczyt uprawnionej dwutygodniowy termin, w ktérym

pismo wszczynajgce postepowanie powinno by¢ wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.



