Sygn. akt XXIl GWwp 15/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 grudnia 2019 .

Sad Okregowy w Warszawie XXIl Wydzial
Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzorow Wspélnotowych
w skfadzie nastepujgcym:

Przewodniczacy sedzia SO Beata Piwowarska

Protokolant Magdalena Zabinska
po rozpoznaniu ha rozprawie w dniu 25 listopada 2019 r. w Warszawie
sprawy z powodztwa P. sp6tki z ograniczong odpowiedzialnoscig w Ozarowie Mazowieckim
przeciwko J. J.

0 zakazanie czynéw nieuczciwej konkurencji

1. oddala powodztwo;

2. zasadza od P. z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Ozarowie Mazowieckim na
rzecz J. J. kwote 1.697 (tysigc szescset dziewiecdziesigt siedem) ztotych tytutem zwrotu kosztow

zastepstwa procesowego.



Sygn. akt XXIl GWwp 15/19

UZASADNIENIE

21 maja 2019 r. P. spotka z ograniczong odpowiedzialno$cia z siedzibg w Ozarowie

Mazowieckim wniosta o:

1. nakazanie J.J. zaniechania niedozwolonych dziatan stanowigcych czyny nieuczciwej konkurencji
poprzez zaprzestanie produkowania, reklamowania, oferowania, eksportowania, wprowadzania do
obrotu lub uzywania w inny sposob produktu w postaci jednorazowego kubka z lodem o wyglgdzie i

cechach (fj. ksztalcie, wysokosci, objetosci, zawartosci, materiale uzytym do wykonania)

2. nakazanie pozwanemu wycofania z obrotu, a nastepnie zniszczenia w terminie 14 dni od daty
uprawomocnienia sie wyroku, wyprodukowanych przez niego, stanowigcych jego wtasnosc¢ i bedacych

w jego posiadaniu wszystkich jednorazowych kubkéw z lodem o wygladzie przedstawionym w pkt 1,



3. nakazanie pozwanemu zniszczenia w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku
wszystkich stanowigcych jego wiasnos¢ i bedgcych w jego posiadaniu materiatdw reklamowych, cen-

nikéw oraz ofert dotyczacych jednorazowych kubkéw z lodem o wygladzie przedstawionym w pkt 1,

4. nakazanie pozwanemu podania do publicznej wiadomosci, na jego koszt, informacji o zapadtym
orzeczeniu przez opublikowanie na stronie internetowej wykorzystywanej w prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarczej www.lodyjan.com — a w przypadku zmiany strony internetowej w trakcie
postepowania sgdowego lub po jego zakonczeniu na nowej stronie internetowej wykorzystywanej w
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej — w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku, na
stronie startowej ukazujgcej sie bezposrednio po wpisaniu adresu internetowego, w centralnym
punkcie gornej czesci strony, w czarnej ramce o rozmiarze nie mniejszym niz 500x500 pikseli, czarng
czcionkg pogrubiong Times New Roman 16 lub réownowazng, z interlinig 1,15 (zgodnie z formatowa-
niem programu Microsoft Word) czytelnego ogtoszenia obejmujgcego tres¢ sentencji wyroku i utrzy-
mywanie tego ogtoszenia na stronie internetowej nieprzerwanie przez okres 3 kolejnych nastepuja-

cych po sobie miesiecy,

5. nakazanie pozwanemu podania do publicznej wiadomosci, na jego koszt, informacji o zapadtym
orzeczeniu przez opublikowanie w (...), w wydaniu ogdlnopolskim, w wymiarze co najmniej % strony,
W czarnej ramce, czarng czcionkg pogrubiong Times New Roman 16 lub réwnowazng, z interlinig 1,15
(zgodnie z formatowaniem programu Microsoft Word), czytelnego ogtoszenia, obejmujgcego tresc
sentencji wyroku, w terminie 7 dni od daty jego uprawomocnienia sie oraz utrzymywania tego

ogtoszenia w tej gazecie w trzech kolejnych, nastepujgcych po sobie numerach,

6. zasadzenie od pozwanego zwrotu kosztéw powstepowania. (k.4-124)

J.J. zazgdat oddalenia powddztwa i zwrotu kosztéw procesu. Zarzucit, ze dochodzone przez
spotke P. roszczenia sg nieuzasadnione. Zaprzeczyt naruszaniu regut uczciwej konkurencji. Wyjasnit,
ze dokonat zmiany ksztattu produkowanych i oferowanych przezeh kubkéw, ktore — przy
uwzglednieniu umieszczonych na nich oznaczen — majg wyglad zdecydowanie odmienny od
produktéw powddki. (k.140-201)

Sad ustalit:

Utworzona w 2013 r. P. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Ozarowie
Mazowieckim prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg m.in. w zakresie produkcji artykutdw spozywczych (w
tym lodu spozywczego,) oraz urzgdzen chtodniczych. (dowdd: odpis z rejestru przedsiebiorcow KRS
k.18-22) W 2016 r. w jej przedsiebiorstwie powstat pomyst na nowy produkt — kubek z lodem -
szczelnie zamkniety i zabezpieczony plastikowy kubek, w $rodku ktérego znajdujg sie kostki lodu.
Zaspakajat on potrzeby konsumentéw tgczac gotowe do uzycia kostki lodu z naczyniem, z ktérego

mozna pi¢ wybrany, schtodzony napgj. (dowdd: zeznania A.M.k.291)



20 czerwca 2016 r. kubki (bez napiséw i grafiki) zostaty zarejestrowane na rzecz powodki
w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej jako wzory wspdélnotowe nr nr 001450654 -
0001, 001450670-0001, 001450688-0001, 003229426-0001, 001450696-0001 i 001450662-0001.:
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(dowdd: Swiadectwa rejestracji EUIPO k.24-53) Roszczenia spétki P. oparte na zarzucie naruszenia
przez J.J. o praw z rejestracji tych wzoréw wspdlnotowych zostaty oddalone przez Sad wyrokiem
wydanym 15 pazdziernika 2018 r. w sprawie sygn. akt XXII GWwp 11/18. (dowdd: odpis wyroku k.166-
182)

Powddka wykorzystuje wzory i pomyst produkujgc i sprzedajgc hurtowo produkty o nazwie

,Kubek z lodem”, z r6znymi napisami i grafika, m.in. o wygladzie:

Sa one dostepne w Polsce od 2016 r. w sklepach sieci handlowej (...), od 2017 r. wytgcznie z jej

oznaczeniami (jako marka wtasna), bez oznaczeh powddki i informacji, ze jest ona ich producentem.
(dowad: fotografie k.113-117, 281-284, dowody rzeczowe, faktury k.223-232, potwierdzenie warunkow
handlowych k.233-236, umowa o wspéitprace w zakresie produktéw marki wlasnej z 1.11.2017 r.,
k.237-250, gazetki reklamowe k.250-263, wydruki ze stron internetowych k.185-199, 264, zestawienie
sprzedazy k.265-272, reklama k.273, katalog k.294, zeznania A.M. k.291)

Produkt powodki stat sie sukcesem rynkowym, w 2016 r. spdtka sprzedata okoto (...) kubkow,

aw 2017 r. juz (...), dzieki kampanii reklamowej prowadzonej przez sie¢ handlowg (...). Otrzymat

ponadto 16 wrzesnia 2016 r. nagrode (...) zrzeszajgcej 130 czionkow z krajow Unii Europejskiej, w
tym 4 producentéw lodu z Polski za innowacyjny produkt w postaci kubka z lodem. (dowdd: nagroda

(...) k.54-56, o$wiadczenie k.57-58, wiadomos¢ mailowa k.59-60, zeznania A. M. k.291)

Kubek z lodem spdkki P. zostat takze zakwalifikowany do uczestnictwa w ,(...)" podczas

Miedzynarodowych Targéw ,(...)” zorganizowanych w A. w dniach 16-17 maja 2017 r. przez (...)).

Kryterium kwalifikacyjnym byto kryterium nowo$ci i innowacyjnosci wg stanu na 2016 r. (dowdd:

korespondencja mailowa k.61-66, 70-73, dokumentacja zdjeciowa k.67-69)



J.J. prowadzi dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg F. J. J. w Koszalinie, w szczegdlnosci w
zakresie produkcji lodoéw i innych deseréw mrozonych oraz produkcji lodu dla celéw zywnosciowych

lub nie. (dowdd: wydruk z CEIDG k.23) Wytwarzane przezen kubki z lodem byly sprzedawane hurtowo
do sieci handlowych, m.in. (...). Na kubkach tych widnieje wyrazne oznaczenie pozwanego, ktory

wskazany jest takze jako producent. (dowdd: fotografie k.119-122)

Na zlecenie powddki agencja detektywistyczna (...) przeprowadzita wywiad gospodarczy,

ktérego wyniki potwierdzity, ze w 2018 r. pozwany wytwarzat, oferowat, reklamowat i przygotowwat do

wprowadzenia do obrotu jednorazowe kubki z lodem pod nazwg ,ICE CUBES in the cup” o wygladzie:

:
|

- S (dowadd: raport z 18.05.2018 r. k.74-96, wiadomos¢ mailowa
k.92)

Ksztatt i wielkos¢ kubka ,ICE CUBES in the cup” oraz elementéw, z ktérych sie skiada sg

— . e

bardzo zblizone do produktu powddki:
(dowod: fotografie k.108-112, dowody rzeczowe). Ich wyglad i materiat, z kiérego sg wykonane sg
typowe dla tego rodzaju produktow. Nie wyrdzniajg sie swym wygladem od kubkéw plastikowych
innych producentéw, réznig sie od nich natomiast tym, ze hermetycznie zamykane folig zawierajg

wewnatrz kostki lodu, a zatem sposobem ich uzywania. (bezsporne — brak dowodu przeciwnego)



Pozwany nie uznat wezwania przedsgdowego do zaniechania naruszen, jednak zmienit ksztatt

produkowanych przez niego jednorazowych kubkéw z lodem oznaczajac je nazwg ,LOD W KUBKU”:
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(dowdd: korespondencja stron k.97-106, dowody rzeczowe)

Pomyst na produkt w postaci hermetycznie zamykanego kubka z lodem i stomka nie jest
nowy. W 29 stycznia 2008 r. zostat zarejestrowany w S. wzoér przemystowy nr US D560,512 S
zgtoszony 30 sierpnia 2005 r. przedstawiajgcy wyglad kubka realizujgcego takg funkcje. (dowdd:
$wiadectwo US Design Patent k.154-159) Podobny produkt byt obecny na rynku (...) w latach 2013-
2014 (dowdd: wydruki ze stron internetowych k.160-165), a na polskim rynku w 2015 r. (dowdd:

wiadomos$¢é mailowa k.183, rysunek techniczny k.184) Na polskim rynku podobne kubki oferujg nie
tylko strony, ale takze inni mniejsi przedsiebiorcy. Sg one obecne w sieciach (...) i (...). (dowdd:

zeznania A.M.k.291)

Sad zwazyt:

Ustroj Rzeczypospolitej Polskiej opiera sie na zasadzie wolnosci gospodarczej i swobody
konkurenciji. Dziatania konkurencyjne, bez wzgledu na to, jak dotkliwe skutki mogg wywiera¢ w sferze
interesdw innych uczestnikdw obrotu, sg co do zasady dozwolone, kazdy przedsiebiorca funkcjonujgcy
na polskim rynku moze wiec podejmowaé dziatania zmierzajgce do pozyskiwania kontrahentow —
nabywcéw oferowanych przezen towaréw i ustug. Ustawodawca zwraca sie przeciwko nim tylko o tyle, o
ile sg one sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub tez podwazajg fundamenty konkurencji jako
takiej. (por.: Wojciech Pyziol, Anna Walaszek-Pyziot Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojecia).
Przeglad Prawa Handlowego 1994/10/1)

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje
zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalno$ci 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 pozycji rynkowej. (wyrok
Sadu Apelacyjnego w Lublinie z 30.09.1998 r., sygn. akt | ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) Zatozeniem
ustawy 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 zas o ochrone konkretnego osiggniecia. Ustawa ma na celu zapewnienie prawidtowosci

zachowania sie i dziatania podmiotéw gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostepu do



rynku na rownych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolnosci gospodarczej uzasadnia
poszukiwanie réwnowagi miedzy wolnoscig rynku i swobodg obrotu a celami ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurenciji, okreslonymi w art. 1. (wyrok Sgdu Najwyzszego z 11.07.2002 r., | CKN 1319/00
OSNC 2003/5/73)

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

= czyn ma charakter konkurencyjny,

= narusza lub zagraza interesowi innego przedsigbiorcy lub klienta,

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

W ust. 2 przyktadowo wymienione zostaty czyny nieuczciwej konkurencji, w szczegdlnosci: wprowa-
dzajgce w btad oznaczenie przedsigbiorstwa, fatszywe lub oszukancze oznaczenie pochodzenia
geograficznego towaréw albo ustug, wprowadzajgce w btad oznaczenie towaréw lub ustug, narusze-
nie tajemnicy przedsiebiorstwa, naktanianie do rozwigzania lub niewykonania umowy, nasladownictwo
produktéw, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostepu do rynku, przekupstwo
osoby petnigcej funkcje publiczna, a takze nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu

sprzedazy lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie dziatalnosci w systemie konsorcyjnym.

Sad podziela powszechnie przyjety w doktrynie i orzecznictwie poglad, iz przepis art. 3 w ust.
1 w sposdb ogolny okresla czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przyktadowo
niektoére czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktére nalezy wyktadac tak, ze ogdélne okreslenie i
przepisy czyn nieuczciwej konkurencji uszczegotawiajgce 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 pemi funkcje korygujacg 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.

Uznanie konkretnego dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagac¢ bedzie zatem ustalenia, na
czym ono polegato i zakwalifikowania go pod wzgledem prawnym przez przypisanie mu cech konkretne-
go deliktu wskazanego w rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurenciji - art. 5-17) lub deliktu tam
nieujetego, ale odpowiadajgcego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny by¢ badane
przede wszystkim w Swietle przestanek okreslonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie
mieszczg sie w dyspozycji ktéregokolwiek z tych przepiséw, podlegajg ocenie wedtug klauzuli generalnej
z art. 3. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30.09.1998 r. sygn. akt | ACa 281/98 Apel.-
Lub.1999/1/1)

Zgodnie z art. 18 ust. 1, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiebiorca,

ktérego interes zostat zagrozony lub naruszony, moze zgda¢ m.in.:



1. zaniechania niedozwolonych dziatan;

2. usuniecia skutkéw niedozwolonych dziatan;

3. zlozenia jednokrotnego lub wielokrotnego oswiadczenia odpowiedniej tresci i w odpowiednigj
formie.

Nalezy przy tym uczyni¢ zastrzezenie, iz zadanie z pkt 1, moze by¢ dochodzone wytgcznie woéwczas,
gdy w dacie zamknigecia rozprawy istnieje stan naruszenia lub realna grozba naruszenia w przyszitosci

przez pozwanego regut uczciwej konkurencji.

Prawo konkurencji hotduje zasadzie priori tempore potior iure. Udzielenie ochrony zmierza do
zabezpieczenia stusznych intereséw tego przedsiebiorcy, ktory poniost okreslone naktady na
zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocje okreslonego produktu, czy na rozpoznawalnos¢

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 odpowiadajgcego hipotezie art. 3 ust. 1.

Zadajgc ochrony na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przedsiebiorca
winien przedstawi¢ twierdzenia i dowody na to, ze dziatanie pozwanego wypetnia odpowiada
znamionom czynéw stypizowanych w art. 5-17 lub — powotujgc sie na klauzule generalng —

zdefiniowaé niestypizowany tam czyn i wykazac zaistnienie przestanek z ust. 1 art. 3 u.z.n.k.

Prawidiowe rozumienie istoty zwalczania nieuczciwej konkurencji wymaga szerszego
spojrzenia na caty system prawa wtasnosci przemystowej, ktérego element stanowi, zgodnie z art. 2
Konwencji zwigzkowej paryskiej o ochronie wtasnosci przemystowej podpisanej 20 marca 1883 r.
Wiasnos¢ przemystowa nie obejmuje pomystéw ani idei, przedmiot jej ochrony mogg natomiast
stanowi¢ okreslone dobra niematerialne, ktérych charakter jest zasadniczo rézny. Prawo z patentu
chroni wynalazek, prawo do wzoru uzytkowego nowe i uzyteczne rozwigzanie o charakterze
technicznym, prawo do wzoru przemystowego wyglad produktu cechujgcy sie nowoscig i
indywidualnym charakterem, zas prawo do znaku towarowego oznaczenie pochodzenia towaru lub
ustugi. Wydanie przez wiasciwy urzad decyzji, z ktérej wynika wytgcznosé uprawnionego moze byé
poprzedzone szczegdétowym badaniem spetnienia ustawowych przestanek (patent na wynalazek, wzoér
uzytkowy) lub ograniczone do stwierdzenia, ze spetnione zostaty wymogi formalne zgtoszenia (wzoér
wspolnotowy), ewentualnie, Zze brak jest bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji (znak towarowy).
W Zadnym razie o udzieleniu prawa w odniesieniu do konkretnego przedmiotu i jego ochrony w

okresdlonym zakresie nie decyduje sama tylko subiektywna ocena i wola zgtaszajgcego.

Nalezy pamieta¢, ze przyznanie wylgcznosci pocigga za sobg ograniczenie mozliwosci
korzystania z dobra przez osoby trzecie, takze w zakresie swobodnego prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej i czerpania z débr przynaleznych do domeny publicznej. W interesie ogoétu, w
znamienite wiekszosci przypadkéw ochrona prawa wiasnosci przemystowej jest czasowo ograniczona,
by po jego wygasnieciu wynalazki, wzory uzytkowe lub przemystowe sta¢ sie mogty dobrem wspol-
nym, dostepnym dla wszystkich. Zaréwno urzedy rejestracyjne, jak i sgdy majg obowigzek dbania o

wlasciwe stosowanie obowigzujgcych przepiséw i sprzeciwiania sie probom nieograniczonego



czasowo monopolizowania débr nalezgcych do domeny. Jako przykfady warto wskazaé znane
przypadki dotyczace klocka L., kostki R., czy czekoladowego zajgczka L.. Tylko wtedy, gdy
wytgcznosé korzystania z dobra przez przedsiebiorce nie wigze sie z ograniczeniami dla innych
uczestnikdw rynku akceptowalne jest istnienie bezterminowego monopolu (np. uzywania oznaczenia

w funkcji znaku towarowego).

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji nie moze zaburza¢ porzadku systemu prawa wiasnosci
przemystowej. Przedmiotem ochrony sg w tym przypadku interesy gospodarcze przedsiebiorcy,
jednak nie te uzasadnione jedynie subiektywnie. Nalezy pamietac, ze dla kazdego z dobr wtasciwe
jest okreslone prawo wytgczne. Nie mozna skutecznie poszukiwac¢ ochrony na podstawie przepiséw
ustawy o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tam, gdzie ustawodawca wyklucza przyznanie adekwat-
nego prawa wytgcznego. Jesli zatem wzor przemystowy (krajowy lub wspdlnotowy) nie jest chroniony
w zakresie w jakim cechy wyglgdu produktu (wytworu) determinuje petniona przezen funkcja, a
wytgczna funkcjonalno$¢ sprawia, ze wzér nie jest wazny, powdd nie moze zgdaé ochrony interesu
gospodarczego dla tych cech wygladu produktu, ktére wynikajg z funkcji jakg ma on realizowac.
Tymczasem spotka P. domaga sie w tym postepowaniu udzielenia ochrony pomystu realizowanego w
ten sposéb, ze w typowym plastikowym kubku, hermetycznie zamknietym w znany i stosowany
powszechnie na rynku sposéb, umieszczane sg kostki lodu, co pozwala nabywcy wla¢ don wybrany
napoj sprzedawany odrebnie w puszce lub w butelce. Tego rodzaju pomyst (funkcjonalno$é produktu)
nie moze podlega¢ efektywnej ochronie jako wzor przemystowy, czemu sgd dat wyraz oddalajac
powoddztwo w sprawie sygn. akt XXII GWwp 11/18. Powddka nie moze takze sprzeciwi¢ sie
wytwarzaniu, oferowaniu czy wprowadzaniu do obrotu przez innych przedsiebiorcow plastikowych
kubkéw z lodem o okreslonym wygladzie (odpowiednika prawa do wzoru przemystowego) powotujgc

sie na przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji:

Brak wiec, zdaniem Sadu, podstaw do udzielenia powddce ochrony na podstawie art. 13 ust.
1 u.z.n.k. Przepis ten typizuje jako czyn nieuczciwej konkurencji nasladowanie gotowego produktu,
polegajgce na tym, ze za pomocg technicznych srodkéw reprodukcji jest kopiowana zewnetrzna jego

postac, jezeli moze wprowadzi¢ klientéw w btgd co do tozsamo$ci producenta lub produktu.

Samo nasladownictwo nie jest zabronione, jezeli nie stwarza ryzyka wprowadzenia klientow w
bfgd co do tozsamosci producenta lub produktu. Bezwzgledny zakaz nasladownictwa produktow wy-
twarzanych przez innego przedsiebiorce prowadzitby do powstania nieograniczonego Zzadnym
terminem monopolu eksploatacji okreslonego rozwigzania technicznego i uniemozliwiatby lub co
najmniej utrudniat wchodzenie na rynek innym przedsiebiorcom, prowadzgcym podobng dziatalnos¢.
Pozostawatoby to w sprzeczno$ci z porzadkiem prawnym opartym na zasadzie wolno$ci gospodarczej
i regutach uczciwej konkurencji. Samo nasladownictwo produktéw innego przedsigbiorcy, nie korzysta-
jacego ze szczegoblnej ochrony jego praw wytgcznych, nie jest sprzeczne z regutami konkurenciji i nie
uzasadnia przyjecia istnienia czynu nieuczciwej konkurencji. (tak Sad Najwyzszy w wyroku z
11.08.2004 r. Il CK 487/03)

Do oceny mozliwosci wystapienia konfuzji miedzy porownywalnymi produktami przyjmuje sie
model nalezycie poinformowanego, uwaznego i rozsagdnego przecietnego konsumenta. Tak okreslony

wzorzec nie moze by¢ jednak definiowany w oderwaniu od ustalonych — odrebnie dla kazdej sprawy —
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warunkow obrotu i realidw zycia gospodarczego. Mozliwosé konfuzji, o ktérej mowa w art. 13 ust. 1
u.z.n.k., zachodzi woéwczas, gdy dla przeciethego odbiorcy zewnetrzna postaé poréwnywanych
produktéw jest tego rodzaju, ze nie jest mozliwe odréznienie oryginatu od kopii. Nie jest konieczne,
aby oba produkty byty identyczne. Wystarczajgce jest podobienstwo na tyle wysokie, ze przecietny
nabywca, na podstawie ogdlnego i cato$ciowego wyrazenia nie odréznia wyrobu nasladujacego od
oryginalnego. Mozliwosci wystgpienia konfuzji nie wytaczajg przy tym drobne réznice wystepujace w
produktach obu stron. Ocene nalezy dokonaé przy uwzglednieniu wszystkich okoliczno$ci towarzysza-
cych wyborowi towaru przez klienta. Niewatpliwie znaczna réznica w jakosci poréwnywalnych
produktéw, dostrzegalna wzrokowo w chwili podejmowania decyzji o ich nabyciu, moze niekiedy
wylgcza¢ mozliwosé konfuzji. (tak Sad Najwyzszy w wyroku z 6.03.2014 r., V CSK 202/13)
Wyczerpujgce i wyrazne oznaczenie producenta na opakowaniu towaru oraz trwate umieszczenie
znaku towarowego bezposrednio na produkcie wprowadzanym do obrotu wytgcza mozliwosé
wywotania btedu zaréwno co do tozsamosci producenta, jak i produktu. (tak Sad Najwyzszy w wyroku
z 14.11.2008 r., V CSK 162/08) Decydujgce znaczenie dla wytgczenia ryzyka konfuzji moze mieé
zatem odmienne opakowanie produktu, zawierajgce odrézniajgce oznaczenia i informacje o jego
pochodzeniu. (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z 16.01.2009 r. V CSK 241/08)

Nalezy dodatkowo podkresli¢, ze w ust. 2 art. 13 u.z.n.k. wyklucza uznanie za czyn
nieuczciwej konkurencji nasladowania cech funkcjonalnych produktu, w szczegoélnosci budowy,
konstrukcji i formy zapewniajacej jego uzytecznosé. Jezeli nasladowanie cech funkcjonalnych go-
towego produktu wymaga uwzglednienia jego charakterystycznej formy, co moze wprowadzi¢ klientow
w btad co do tozsamosci producenta lub produktu, nasladowca jest zobowigzany odpowiednio

oznaczy¢ produkt.

Powotywanie sie przez spétke P. na przepis art. 13 u.z.n.k. nalezy uzna¢ za nie-
usprawiedliwione. Powddka dazy do zakazania pozwanemu uzywania produktu o okreslonym
wygladzie nie dlatego, ze jest on nowy i cechuje go indywidualny charakter, lecz ze wzgledu na jego
funkcjonalno$é. Wiasciwe oznaczenie kubkow J. J. sprawia, ze mamy w tym przypadku do czynienia z
wytgczeniem na podstawie art. 13 ust. 2 u.z.n.k. Przy stosowaniu regut ustawy z 16 lutego 1993 r.
nalezy mie¢ ponadto na wzgledzie, ze przyznanie powddce w tym zakresie wyltgcznosci pociggatoby
za sobg ograniczenie swobody prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez konkurencyjnych
przedsiebiorcow, stojgc w sprzecznosci takze z interesami konsumentdéw i umniejszajgc domene

publiczng, z ktérej powinni moc korzystaé wszyscy.

Uzyteczno$¢ rozwigzania technicznego jest wiasciwa wzorowi uzytkowemu, by jednak
uzyskac¢ nan prawo ochronne rozwigzanie musiataby cechowa¢ swiatowa nowos$¢. Przestanki tej nie
spetnia kubek z lodem spdtki P. , co wykazat pozwany. Powdédka nie uzyskata ponadto wymaganej dla

uzyskania ochrony decyzji administracyjne;j.

Za catkowicie chybione nalezy uzna¢ wskazanie w pozwie jako podstawy prawnej roszczen
art. 10 u.z.n.k. Zgodnie z tym przepisem, czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie
towardéw lub ustug albo jego brak, ktére moze wprowadzi¢ klientéw w btgd co do pochodzenia, ilosci,

jakosci, sktadnikdéw, sposobu wykonania, przydatnosci, mozliwosci zastosowania, naprawy, konser-
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wacji lub innych istotnych cech towaréw albo ustug, a takze zatajenie ryzyka, jakie wigze sie z
korzystaniem z nich (ust. 1), a takze wprowadzenie do obrotu towaréw w opakowaniu mogacym
wywota¢ skutki okreslone w ust. 1, chyba Zze zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione
wzgledami technicznymi. (ust. 2.) Powodka nie przedstawita twierdzen ani dowoddéw na to, ze produkt
pozwanego jest oznaczony w sposdb moggcy wywotywac ryzyko konfuzji konsumenckiej, w
szczegolnosci co do jego pochodzenia. Nie wskazata w pozwie na zadne informacje zamieszczone na
kubku J.J. moggce uzasadniaé zarzut dopuszczenia sie czynu nieuczciwej konkurencji

stypizowanego w art. 10 u.z.n.k. Ostatecznie wycofata sie z tego zarzutu.

Nie mozna sie takze zgodzi¢ z zarzutem dopuszczenia sie przez J.J. czynu nieuczciwej
konkurencji zdefiniowanego w klauzuli generalnej art. 3 ust. 1 u.z.n.k. | na tej podstawie spotka P.
zgda ochrony pomystu, funkcjonalnosci produktu, ktére nie uzasadniajg przyznania jednemu tylko
przedsiebiorcy nieograniczonej w czasie wylgcznosci stosowania na terytorium Polski uzytecznego
rozwigzania technicznego. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie moze zapewniac

monopolu dla débr niematerialnych w sytuacjach, w ktérych nie zastugujg one na ochrone.

Nie ulega watpliwosci, ze strony sg konkurentami, a wprowadzanie do obrotu przez
pozwanego kubkow z lodem realizujgcego identyczne co produkty spoétki P. rozwigzanie moze
negatywnie oddziatywac na jej interesy gospodarcze (wielkos¢ sprzedazy, wysokos¢ uzyskiwanych z
niej przychoddw). Pozwany nie dopuszcza sie jednak naruszen prawa, w szczegdlnosci przepiséw o
przeciwdziataniu praktykom monopolistycznym, o ochronie débr osobistych, prawa wtasnosci, praw

autorskich, ochrony konsumentéw, kodeksu karnego.

Zarzut powddki koncentruje sie na naruszeniu dobrego obyczaju handlowego:

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, ktorg obierze uprawniony. Jezeli dochodzi on
roszczen wyrodwnawczych musi zawsze wykazaC konkretne zmiany w sytuacji majgtkowe;j
spowodowane czynem lub czynami nieuczciwej konkurencji. Jezeli natomiast dochodzi jedynie
zaniechania niedozwolonych zachowan w konkretnym stanie faktycznym sam sposéb naruszenia
dobrych obyczajow moze wystarczy¢ do uznania, ze zachowania te co najmniej zagrazajg interesom

przedsigebiorcy 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 Sgdu Najwyzszego z 20.10.2005 r., V CK
154/05). Mozna go jednak takze odnosi¢ do renomy przedsiebiorcy, przedsiebiorstwa lub produktu,
sprzeczne z dobrymi obyczajami jest bowiem wykorzystanie efektéw cudzej pracy (pasozytnictwo), a
w szczegolnosci wykorzystanie wypracowanej przez konkurenta szczegodlnej pozycji rynkowej. 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 przedsigbiorstwa, lecz takze niewykorzystywanie cudzych osiggnie¢ w wypromowa-
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niu nowego produktu dla zaistnienia w swiadomosci konsumentow ze swoim, rodzajowo tozsamym,
wyrobem bez ponoszenia w tym celu wlasnych wysitkow i naktadéw finansowych. Taki obyczaj
wywodzi sie z zakorzenionej w polskim spoteczenstwie i w kazdym razie zastugujacej na aprobate
normy moralnej, zgodnie z ktdrg nikt nie powinien czerpaé nieuzasadnionych korzysci z cudzej pracy.
(por. takze wyrok Sgdu Najwyzszego z 23.10.2008 r., V CSK 109/08)

Spétka P. przedstawia swoj produkt w postaci kubka z lodem jako nowatorski. Jak-kolwiek
relatywnie zostat on wprowadzony na rynku polskim wczes$niej niz produkt pozwanego, to Sad na
istotne watpliwosci co do zasadno$ci przyznania powddce krajowego monopolu na korzystanie z
wytgczeniem innych przedsiebiorcow z rozwigzania znanego za granicg, ujawnionego w publicznie
dostepnej bazie urzedu rejestracyjnego S.. Z braku nowosci nie mogtoby ono by¢ skutecznie

chronione prawami na wzor uzytkowy, czy nawet przemystowy.

Powddka nie wykazata, ze rozwigzanie istotnie zostato wypracowane w jej przedsiebiorstwie,
nie wskazata nawet jego tworcy. Nie przedstawita zadnych dowodéw na to, ze sukces rynkowy jaki
odniodst kubek z lodem jest jej zastuga. Przeciwnie, przyznata, ze nie jest nigdzie ujawniona jako
wytworca, a popularnos¢ i wzrost sprzedazy zawdziecza akcji reklamowej, a zatem naktadom sit i
Srodkow (wysitkowi handlowemu wilozonemu w wykreowanie i utrzymanie produktu) sieci handlowej
Zabka, gdzie kubki sg sprzedawane pod markg wlasng. Sam pomyst na funkcjonalno$¢ produktu i
jego wytwarzanie nie uzasadnia udzielenia ochrony na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. chronigcego
przed czynami nieuczciwej konkurencji wypracowang przez przedsiebiorce renome. Nie stanowig o
niej zagraniczne nagrody branzowe, czy udziat w konkursach, ktérych warto$¢ nie jest mozliwa do

oszacowania.

Naruszenia interesu gospodarczego w sposéb zdefiniowany w klauzuli generalnej nie mozna
domniemywac. Powdd zainteresowany uzyskaniem ochrony renomy oznaczenia swych produktéw lub
pozycji rynkowej swego przedsigbiorstwa powinien wskaza¢ i udowodni¢ wymienione wyzej
przestanki. W ocenie Sadu spétka P. nie sprostata temu obowigzkowi, nie moze wiec zadaé

zastosowania wzgledem J.J. sankcji z art. 18 ust. 1 w zw. z art. 3ust. 1 u.z.n.k.

O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 98 k.p.c. — odpowiedzialnosci za wynik sporu. Do
niezbednych kosztow procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie,
jednak nie wyzsze niz stawki optat okre$lone w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata,
koszty sgdowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)
Stronom reprezentowanym przez radce prawnego lub rzecznika patentowego zwraca sie koszty w

wysoko$ci naleznej wedtug przepiséw o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Koszty zastepstwa procesowego rzecznika patentowego okresla rozporzgdzenie Ministra
Sprawiedliwosci z 28 kwietnia 2017 r. w sprawie optat za czynnosci rzecznikow patentowych (tj. z dnia
15 lipca 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1431) Zgodnie z jego § 2 ust. 1, koszty zastepstwa zasgdzane
przez sady nie mogg by¢ wyzsze niz stawki minimalne, niezaleznie od wysokosci tych optat
ustalonych w umowie pomiedzy rzecznikiem patentowym a klientem, z zastrzezeniem art. 13 ust. 2a

ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Koszty zastepstwa mozna ustali¢ w
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wysokosci wyzszej niz stawka minimalna optaty, stosowana w odniesieniu do czynnosci danego
rodzaju, ale nieprzekraczajgcej szesciokrotnosci tej stawki, jezeli przemawia za tym rodzaj i zawitos$¢
sprawy oraz niezbedny naktad pracy rzecznika patentowego, w tym czynnosci podjete w celu
polubownego rozwigzania sporu, réwniez przed wniesieniem pozwu. W przypadku ustalenia optaty za
czynno$ci rzecznika patentowego w wysoko$ci nizszej niz stawka minimalna optaty, stosowana w
odniesieniu do czynnosci danego rodzaju, koszty zastepstwa ustala sie zgodnie z przedstawionym
spisem kosztéw). Optaty te sad podwyzsza o obowigzujgcg stawke podatku od towardéw i ustug

przewidziang dla tego rodzaju czynnosci w przepisach o podatku od towaréw i ustug. (ust 2)

Stawki minimalne wustala sie od wartosci przedmiotu sprawy, chyba ze przepisy
rozporzgdzenia stanowig inaczej. (§ 3 ust. 1) W sprawach o naruszenie patentu, prawa ochronnego
lub prawa z rejestracji stawka minimalna wynosi 1.680 zt (§ 5 ust .1 pkt 3) i nie obejmuje optat od

roszczeh majatkowych (pienieznych) dochodzonych tgcznie. (§ 5 ust. 2)

Poniewaz rozporzgdzenie nie wskazuje stawek minimalnych w sprawach o zwalczanie
nieuczciwej konkurencji, nalezy do nich stosowac¢ stawki z § 5 ust. 1 pkt 3, bowiem wysokosé stawek
minimalnych w sprawach nieokreslonych w rozporzadzeniu ustala sie, przyjmujac za podstawe stawke

w sprawach o najbardziej zblizonym rodzaju. (§ 3 ust. 2)
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