Sygn. akt XXIl GWo 1/19

POSTANOWIENIE

Dnia 14 stycznia 2019 r.

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

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
po rozpoznaniu ha posiedzeniu niejawnym w dniu 14 stycznia 2019 r. w Warszawie
sprawy z whiosku A. spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig w Warszawie
z udziatem C. spoétki z ograniczong odpowiedzialnoscig w Gdyni

0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddali¢ wniosek.

UZASADNIENIE

8 stycznia 2019 r. A. spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie wniosta o
udzielenie zabezpieczenia roszczen o nakazanie C. splice z ograniczong odpowiedzialnoscig z

siedzibg w Gdyni:

1. zaniechania naruszen praw do graficznych unijnych znakéw towarowych: AmeriGas nr 012615746

, AmeriGas nr 014744924

AmeriGas Premium nr 014744916 , AmeriGas DOM LIGHT nr 014744999




, poprzez zakazanie obowigzanej oferowania, wprowadzania do obrotu i
jakiegokolwiek innego udostepniania podmiotom innymi niz A. oraz reklamy towaréw w postaci gazu
ptynnego oraz w postaci butli gazowych: stalowych zwyktych 11 kg, stalowych syfonowych 11 kg,
stalowych syfonowych typu ... , stalowych typu ... oraz stalowych 33 kg, a opatrzonych ww. unijnymi

znakami towarowymi;

2. zaniechania niedozwolonych dziatan, tj. deliktdw nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. roszczenia okreslonego w art. 18
ust. 1 pkt 1 tej ustawy, poprzez zakazanie obowigzanej oferowania, wprowadzania do obrotu i
jakiegokolwiek innego udostepniania podmiotom innymi niz A. oraz reklamy towaréw w postaci gazu
ptynnego oraz towaréw w postaci butli gazowych stalowych zwyktych 11 kg, stalowych syfonowych 11
kg, stalowych syfonowych typu ..., stalowych typu ... oraz stalowych 33 kg, a opatrzonych ww.

unijnymi znakami towarowymi, jak réwniez oznaczania punktéw sprzedazy i pojazdéw obowigzane;j
unijnym znakiem towarowym nr 012615746 Amms

poprzez: zakazanie obowigzanej - na czas trwania procesu - oferowania, wprowadzania do obrotu i
jakiegokolwiek innego udostepniania podmiotom innymi niz A. oraz reklamy towaréw w postaci gazu
ptynnego oraz w postaci butli gazowych stalowych zwyktych 11 kg, stalowych syfonowych 11 kg,
stalowych syfonowych typu ..., stalowych typu ... oraz stalowych 33 kg, a opatrzonych ww. unijnymi

znakami towarowymi; jak rowniez oznaczania punktow sprzedazy i pojazdow obowigzanej unijnym

znakiem towarowym nr 012615746 Amms

Whiosta ponadto o zagrozenie obowigzanej nakazaniem zaptaty na rzecz spotki A. sumy przymusowej

w kwocie 2.000 zt za kazdy dzien nieprzestrzegania tymczasowych zakazéw.

Sad ustalit:

U. z siedzibg w King of Prussia jest uprawniona do unijnych znakéw towarowych:

- graficznego Amel‘lGaS zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wiasnosci
Intelektualnej (EUIPO) pod nr 012615746 z pierwszehstwem od 19/02/2014 r. dla towardw i ustug w
klasach klasyfikacji nicejskiej: 1., 2., 4. (m.in. skroplony gaz w zbiornikach; skroplony gaz w butlach;
paliwa; dodatki niechemiczne do paliwa; paliwo na bazie alkoholu; drewno; wegiel; paliwo w postaci
brykietow; brykiety drzewne; brykiety weglowe; paliwa; rozpylone mieszanki paliwowe; olej napedowy;
olej napedowy; gazy do oswietlania; paliwo gazowe; gazy w formie statej (paliwa); benzyna; mazut;
nafta; paliwa mineralne; ropa naftowa; skroplone gazy ziemne, w szczegdélnosci butan, propan i paliwo

Ipg; gaz do ogrzewania, gotowania i oswietlania; gazy skroplone lub zestalone do celéw domowych),




6., 7., 9., 11., 16., 17., 20. (m.in. butle i pojemniki do transportu i przechowywania sprezonych lub
skroplonych gazéw; niemetalowe beczutki; zamkniecia do pojemnikéw niemetalowe; zatyczki i nakretki
niemetalowe do butelek; stojaki do butelek; skrzynie [paki] niemetalowe; niemetalowe stojaki (stojaki)
na butle gazowe; niemetalowe beczutki; szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych; pdtki na butle
gazowe; niemetalowe palety (platformy) do zatadunku i transportu; stoiska wystawowe; pojemniki do
pakowania z tworzyw sztucznych; zbiorniki niemetalowe i niemurowane; krany niemetalowe do
beczek; zawory niemetalowe [inne niz czesci maszyn]; niemetalowe beczutki), 35. (m.in. ustugi
sprzedazy hurtowej i detalicznej butli (metalowe pojemniki) zawierajgcych skroplony gaz ziemny (w
szczegolnosci butan, propan i paliwo LPG); prezentowanie produktéw w mediach dla celéw sprzedazy
detalicznej; gromadzenie, na rzecz oséb trzecich, produktéw (z wyjatkiem ich transportu), mianowicie
instalacji, sprzetow i urzadzen elektrycznych i gazowych, gazu w butlach i zbiornikach (w tym gazu
ziemnego), butli i zbiornikbw gazowych, czesci zamiennych i akcesoriow do instalacji, sprzetow i
urzadzen elektrycznych i gazowych, narzedzi, a takze produktéw w zakresie wyposazenia gospodars-
twa domowego i sprzetu budowlanego umozliwiajgce klientom obejrzenie (w tym w sklepie, miejscu
wystawienniczym do celéw handlowych, ogélnym katalogu towaréw lub na stronie internetowej) i

zakup tych produktéw za pomocg wszelkich srodkéw (w tym telekomunikacyjnych), 37. i 39.

- graficznego zarejestrowanego w EUIPO pod nr 014744882 z pierwszenstwem od
28/10/2015 r. dla towaréw w klasach klasyfikacji nicejskiej: 4. (skroplony gaz w zbiornikach; skroplony
gaz w butlach; paliwo gazowe), 6. (metalowe butle na skroplony gaz; pojemniki do sprezonego gazu
lub skroplonego powietrza metalowe; wszystkie produkty ujete w klasie 6, z wyjgtkiem niewielkich
pojemnikdéw przeznaczonych, w szczegdlnosci na wyjazdy kempingowe) i 20. (niemetalowe butle i
pojemniki do przechowywania i transportu sprezonych lub skroplonych gazéw; wszystkie produkty
ujete w klasie 20, z wyjatkiem niewielkich pojemnikow przeznaczonych, w szczegdlnosci na wyjazdy

kempingowe)

- graficznych zarejestrowanego w EUIPO pod nr 014744924, zarejestrowanego w




EUIPO pod nr 014744916 i zarejestrowanego w EUIPO pod nr 014744999
z pierwszenstwem od 28/10/2015 r. dla towaréw i ustug w klasach klasyfikacji nicejskiej: 4., 6. i 20.

(dowdd: wydruki z bazy EUIPO, wnioski o zmiane uprawnionego)

A. spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie nalezy do amerykanskiego
koncernu U.. (dowdd: wydruk ze strony internetowej) Na podstawie umowy licencyjnej zawartej z U. w
dniu 1 kwietnia 2016 r. spotka A. jest licencjobiorcg uprawnionym do uzywania na terytorium Polski
unijnych znakéw towarowych AmeriGas zarejestrowanych w EUIPO pod numerami nr 012615746,
014744882, 014744924, 014744916 i 014744999. Stosownie do art. 8 ust. 1 umowy, w przypadkach
naruszenia jest ona zobowigzana do powiadomienia o tym licencjodawcy, ktéry decyduje o podjeciu
ewentualnych dziatan wzgledem naruszyciela. Po uzyskaniu uprzedniej zgody licencjodawcy spotka
A. moze podejmowacé, na wtasny koszt, dziatania prowadzgce do zaniechania naruszen lub usuniecia
ich grozby w efekcie bezprawnego uzywania przez osoby trzecie znakéw towarowych AmeriGas.

Zgoda licencjodawcy moze mie¢ charakter ogolny. (dowdd: umowa licencyjna)

20 stycznia 2014 r. A. spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Warszawie zawarta z C.
spotkg z ograniczong odpowiedzialnoscig w Gdyni umowe o wspétpracy w zakresie dystrybucji gazu w
butlach. Zawierata ona m.in. postanowienia dotyczgce zasad wykorzystywania butli, ktére uprawniona
oddata obowigzanej do uzywania oraz zasad korzystania ze znakéw towarowych, do ktérych
uprawniona jest spotka A.. W § 6 strony uregulowaty zasady wykorzystania aktywow (m.in. butle, filtry,
klatki, kontenery, gasnice) przekazywanych na biezgco obowigzanej, bez wynagrodzenia, przez
uprawniong wytgcznie na potrzeby realizacji umowy. Obowigzana jako dystrybutor gazu
dostarczanego przez spétke A. zobowigzata sie nie wykorzystywac¢ aktywow w jakimkolwiek innym
celu niz zwigzany z realizacja umowy. W przypadku rozwigzania umowy, zgodnie z § 6 ust. 18,
zobowigzana byta do zwrotu wszystkich przekazanych jej przez A. aktywéw. Strony ustality, Zze aktywa
majg by¢ zwracane systematycznie (co miesigc), nie pdzniej niz w okresie 8 miesiecy od dnia

rozwigzania umowy. Zwrot - co do zasady - miat nastgpi¢ w naturze.

W § 9 umowy strony uregulowaty zasady korzystania ze znakéw towarowych, do ktérych
uprawniong jest spotka A.. Spoétka C. byla zobowigzana do korzystania z nich wytgcznie w sposéb
ustalony przez uprawniong (§ 9 ust. 7). Zgodnie z § 9 ust. 8, po rozwigzaniu umowy miafa nie
postugiwac sie znakami towarowymi A. w jakiejkolwiek postaci (w tym jako oznaczenia butli z gazem).
Miata takze zwrdci¢ wszelkie nosniki znakéw, ktére zostaly jej przekazane podczas wspétpracy.
Spotka C. zobowigzata sie ponadto do dokonania rebrandingu oddziatéw, punktéw sprzedazy i strony
internetowej. Szczegodtowe postanowienia zawierat Zatgcznik VII do umowy (Porozumienie o
rebrandingu). Stosownie do § 2 ust. 2 porozumienia, spétka C. byta zobowigzana do umieszczenia

znakow towarowych AmeriGas w punktach sprzedazy, na stronie internetowej oraz na aktywach i




materiatach promocyjnych jako informacji o dystrybuowanym produkcie i fakcie wspotpracy stron.
Porozumienie nie stanowito podstawy do nabycia przez obowigzang jakichkolwiek praw do uzywania
znakow towarowych AmeriGas w inny sposob. Zgodnie z jego § 2 ust. 7, po rozwigzaniu lub
wygasnieciu umowy, spdtka C. zobowigzana byta niezwlocznie zaprzesta¢ korzystania ze znakéw
towarowych AmeriGas oraz zwrdci¢ wszelkie mienie przekazane jej przez uprawniong. (dowdd:

umowa, odpisy z KRS)

Umowa - zgodnie z § 11 ust. 1 w zw. z § 12 ust. 5 - zostata zawarta na okres 5 lat, poczgwszy
od 1 stycznia 2014 r. Zadna ze stron nie skorzystata z mozliwosci wcze$niejszego jej rozwigzania w
okolicznosciach wskazanych w § 11. W konsekwencji wspétpraca stron wygasta 1 stycznia 2019 r., a
obowigzana stracita uprawnienie do uzywania w jakikolwiek sposéb znakéw towarowych AmeriGas

oraz aktywow przekazanych jej do uzywania na podstawie umowy, w tym butli. (dowdd: pismo)

Po wygasnieciu umowy, uprawniona skierowata do obowigzanej wezwanie do zaprzestania
naruszen, w ktéorym powotata sie na postanowienia dotyczgce zaprzestania korzystania ze znakow
towarowych AmeriGas, w tym m.in. na § 9 ust. 8 umowy stanowigcy, ze po zakonczeniu okresu
obowigzywania umowy, obowigzana nie ma prawa postugiwania sie znakami towarowymi AmeriGas w
jakiejkolwiek postaci (w tym jako oznaczenie butli z gazem) i zobowigzana jest zwrdci¢ A. wszelkie
nosniki znakoéw towarowych AmeriGas, ktére zostaty jej przekazane podczas wspétpracy. Wskazata
rébwniez, ze zgodnie z § 9 ust. 6 umowy, uzywanie znakéw towarowych AmeriGas bez zgody
uprawnionej narusza m.in. dobre obyczaje kupieckie, ochrone przystugujaca z faktu rejestraciji znakéw

towarowych i stanowi czyn nieuczciwej konkurenciji. (dowod: pismo z 2 stycznia 2019 r.)

Niezaleznie od tego, spotka A. podjeta kroki w celu ustalenia sposobu korzystania ze znakéw
towarowych AmeriGas przez obowigzang i zlecita wykonanie dziatan rozpoznawczych przez biuro
detektywistyczne w dniach 2-3 stycznia 2019 r. Dziatania detektywistyczne prowadzone w
miejscowosciach: Somonino - ul. ... , Nowy Dwér Gdanski - ul. ... , ..., Gdynia - ul. ... i ul. ... .
potwierdzity, Ze obowigzana nadal uzywa znakéw towarowych AmeriGas w oznaczeniu biura w Gdyni.
W Nowym Dworze Gdanskim stwierdzono, ze znak towarowy AmeriGas nr 012615746 jest
wykorzystywany jako oznaczenie pojazdu stuzgcego do rozwozenia butli z gazem, znajdowata sie na
nim informacja, ze C. jest autoryzowanym dystrybutorem A. sugerujgca, ze strony ze sobg
wspotpracujg. Pojazd transportowat napetnione butle opatrzone znakiem towarowym AmeriGas
Premium nr 014744916. Takze inne pojazdy i biuro obowigzanej w Nowym Dworze Gdanskim przy ul.

byly oznakowane w taki sposéb. W Somoninie stwierdzono, ze pojazdy obowigzanej
transportowaty napetnione butle opatrzone znakiem towarowym AmeriGas nr 012615746, AmeriGas
Premium nr 014744916 oraz AmeriGas DOM LIGHT nr 014744999. (dowdd: raporty detektywistyczne)

Sad zwazyt:

Zabezpieczenia roszczen przedsigbiorcy wynikajgcych z naruszenia unijnych i krajowych praw
wlasnosci przemystowej udziela sie na zasadach ogoinych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie
zabezpieczenia w kazdej sprawie cywilnej podlegajgcej rozpoznaniu przez sad lub sgd polubowny,

zaréwno przed wszczeciem postepowania jak i w jego toku. (§ 2.) Zgodnie z art. 730! k.p.c. wniosek




powinien zawiera¢ uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu
zabezpieczenia, ktory istnieje wtedy, gdy jego brak uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie
zapadtego w sprawie orzeczenia lub w inny sposob uniemozliwi albo powaznie utrudni osiggniecie

celu postepowania w sprawie.

Zabezpieczenie roszczen 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 sposdb,
jaki stosownie do okoliczno$ci uzna za odpowiedni, nie wytgczajgc sposobdw 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 sad
uwzglednia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewni¢ nalezytg ochrone prawng, a

obowigzanego nie obcigzac¢ ponad potrzebe.

1. Odnosnie do naruszenia prawa do znaku towarowego:

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
maja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towaréw lub ustug, oznaczenia,

m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:

a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do towaréw 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 towardw lub ustug, ktére sg identyczne lub podobne do towardow 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 towarow 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.

Oceny naruszenia dokonuje sie na zasadach wypracowanych w orzecznictwie sadéw
unijnych: Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu
oznaczenia pozwanedgo powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej.
Znaki nalezy poréwnywac catosciowo, a decydujgce znaczenie mie¢ beda elementy odrézniajgce, a
nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza —
bez dokonywania zmian lub uzupetnieh — wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako catosc,
wykazuje nieznaczne roznice, ktére nie zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta. (tak
wyrok Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 20/03/2003 r. C-291/00 ...)




Dokonujgc oceny podobienstwa towardw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki
charakteryzujgce zachodzgce miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie ich rodzaj i przeznacze-
nie, sposéb uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze ich wzajemny,
konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sadu z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 ...
, Z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 ... ) Catosciowa ocena zaktada pewng wspoizaleznos¢ miedzy
branymi pod uwage czynnikami, w szczegdélnosci podobienstwem znakéw oraz podobienstwem
towaréw/ustug, ktérych one dotycza, przy czym niski stopien podobienstwa towardw i ustug moze by¢
zrownowazony znaczgcym stopniem podobienstwa znakéw i odwrotnie. (zasada wzajemnej
zaleznosci - tak wyroki ETS z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 ..., z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06
..., 218/12/2008 r. w sprawie C-16/06 ...)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegajg wytgcznie przepisom rozporzadzenia. 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 Swiadczenie ustug pod tym oznaczeniem

C) przywoéz lub wywdz towardw pod takim oznaczeniem

€) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

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 zakazujgcg okreslonych
dziatan. Stosuje rowniez $rodki, 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
rozporzgdzenia, sad powinien je, na wniosek powoda, zastosowac do ochrony znaku unijnego. Odnosi
sie to wprost do przepiséw ustawy z 30/06/2000 r. prawo wiasnosci przemystowe;:

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

- art. 286, stanowigcego, ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o bedgcych witasnoscig 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 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 sposéb i w zakresie okreslonym przez sad.

Zgodnie z art. 131, do sgdéw panstwa czionkowskiego moze by¢ ztozony wniosek o zastosowanie
srodkéw tymczasowych (w tym zabezpieczajgcych) w odniesieniu do unijnego znaku towarowego,

ktére stosuje sie, na mocy prawa tego panstwa, do znaku krajowego. (ust.1)

Przyszie roszczenie spétki A. z pkt 1. nie zastuguje na zabezpieczenie ze wzgledu na

brak legitymacji czynnej. Zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporzgdzenia, unijny znak towarowy moze byc¢




przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do niektérych lub wszystkich towaréw lub ustug, dla
ktérych znak ten jest zarejestrowany, w catej Unii lub w jej czesci. Licencja moze by¢ wytgczna lub
niewytgczna. Bez uszczerbku dla postanowien umowy licencyjnej licencjobiorca moze wystgpi¢ z

powddztwem o naruszenie unijnego znaku towarowego wytgcznie za zgodg witasciciela tego znaku.

Jednakze licencjobiorca wytgczny moze wszczg¢ takie postepowanie, jezeli wiasciciel znaku
towarowego, po otrzymaniu oficjalnego wezwania, nie wytacza sam we wiasciwym terminie

powddztwa w sprawie naruszenia. (ust. 3)

Spdtka A. jest licencjobiorcg niewytacznym uprawnionym do uzywania na terytorium Polski

unijnych znakéw towarowych AmeriGas zarejestrowanych w EUIPO pod numerami nr 012615746,
014744882, 014744924, 014744916 i 014744999. Z umowy zawartej z wiascicielem tych znakéw w
dniu 1 kwietnia 2016 r. wynika, ze wszelkie dziatanie zmierzajgce do zwalczania naruszeh wymaga
zgody U., ktérej uzyskania uprawniona nie przedstawita. Wniosek spotki A. z pkt 1. o udzielenie
zabezpieczenia podlega zatem oddaleniu, ze wzgledu na nieuprawdopodobnienie, ze stuzg jej
roszczenia wynikajagce z naruszenia praw z rejestracji unijnych znakéw towarowych AmeriGas. (a

contrario art. 730'k.p.c.)

2. Odnosnie 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 ogdle, w celu zachowania przez przedsiebiorce dominujgcej pozycji rynkowej. (tak Sad
Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt | ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

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

Q czyn ma charakter konkurencyjny,

O narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,

O 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 sposdb ogdlny okresla czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przyktadowo
niektére czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktére nalezy wyktada¢ tak, ze ogdlne okreslenie i
przepisy czyn nieuczciwej konkurencji uszczegoétawiajgce pozostajg w nastepujgcych relacjach:
a wymienione w ustawie czyny nie tworzg zamknietego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne
mozna uznaé takze dziatanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko spetnia ono przestanki
zdefiniowane w art. 3 ust. 1,
a wymagania okreslone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszg sie do czynéw wymienionych w art. 5-
17, a klauzula generalna pemi funkcje korygujgcg w stosunku do przepiséw szczegoinych. 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 wymagaé bedzie zatem ustalenia, na
czym ono polegato i zakwalifikowania go pod wzgledem prawnym przez przypisanie mu cech
konkretnego deliktu wskazanego w rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub
deliktu tam nieujetego, ale odpowiadajacego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny by¢
badane przede wszystkim w Swietle przestanek okre$lonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy
nie mieszcza sie w dyspozycji ktoregokolwiek z tych przepiséw, podlegajg ocenie wedlug 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)

Prawo konkurencji hotduje zasadzie priori tempore potior iure. Udzielenie ochrony zmierza do
zabezpieczenia stusznych interesow tego przedsiebiorcy, ktéry poniést 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 odpowiadajgcego hipotezie art. 3 ust. 1.

Zgodnie z przepisem art. 10 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie
oznaczenie towardw lub ustug, ktére moze wprowadzi¢ klientéw w btgd co do pochodzenia (ust. 1), a
takze wprowadzenie do obrotu towarow w opakowaniu mogacym wywotac 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 znakéw towarowych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiebiorca,
ktérego interes zostat zagrozony lub naruszony, moze zgdac:
. zaniechania niedozwolonych dziatan
. usuniecia skutkéw niedozwolonych dziatan
. Ztozenia jednokrotnego lub wielokrotnego oswiadczenia odpowiedniej tresci i w odpowiedniej formie
. haprawienia wyrzgdzonej szkody, na zasadach ogdinych

. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, na zasadach ogdlnych
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. zasgdzenia odpowiedniej sumy pienieznej na okreslony cel spoteczny zwigzany ze wspieraniem

kultury polskiej lub ochrong dziedzictwa narodowego — jezeli czyn byt zawiniony.

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

przez pozwanego regut uczciwej konkurenciji.

Whiosek spoétki A. z pkt 2. o udzielenie zabezpieczenia podlega oddaleniu, ze wzgledu
na nieuprawdopodobnienie, ze stuza jej roszczenia wynikajace z naruszenia przez obowigzang

regut uczciwej konkurenciji. (a contrario art. 730 k.p.c.)

Sad pragnie wyjasni¢, ze mozliwa — co do zasady - kumulacja podstaw prawnych nie oznacza,
ze roszczenia wynikajgce z naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego znajdujg zastosowanie

(wprost) do oceny naruszenia na podstawie art. 10 lub art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Przeciwnie, wnioskodawca




powinien uprawdopodobni¢ spetnienie przestanek uzywania przez obowigzanego konfuzyjnie
podobnego oznaczenia lub dopuszczenie sie przezen innego czynu nieuczciwej konkurencji,
sprzecznego z prawem lub dobrymi obyczajami i naruszajgcego interes gospodarczy uprawnionego.
Whnioskodawca powotujgcy sie na przepis art. 3 u.z.n.k. powinien przy tym zdefiniowaé¢ czyn oraz

uprawdopodobni¢ jego realizacje przez obowigzanego przestanek zdefiniowanych w ust. 1.

Uprawniona nie tylko nie uprawdopodobnita, ze obowigzana dopuscita sie godzacego w jej
interesy gospodarcze czynu stypizowanego w art. 10 lub zdefiniowanego w art. 3 ust. 1 u.z.n.k., ale
nawet nie wykazata w Zzaden sposob pierwszenstwa uzywania wszystkich oznaczen, ktorych
tymczasowej ochrony zgda w tym postepowaniu. Motywy wniosku nie zawierajg twierdzen ani
stanowigcego ich poparcie materiatu dowodowego, z ktérego mogtoby wynikaé naruszenie przez
obowigzang regut uczciwej konkurencji. Uprawniona koncentruje sie na relacjach kontraktowych stron,
cho¢ nie wywodzi z nich przysztych roszczeh, wygasniecie umowy o wspoipracy wskazuje jednak
wytgcznie na brak uprawnien spétki C. do uzywania unijnych znakéw towarowych AmeriGas
zarejestrowanych w EUIPO pod numerami nr 012615746, 014744882, 014744924, 014744916 i
014744999 i identycznych z nimi oznaczen, juz jednak nie na legitymacje czynng spétki A. do dochodzenia
na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. roszczeh z tytulu dopuszczenia si¢ przez obowigzang czynu (lub

czyndw) nieuczciwej konkurengji.

Wobec nieuprawdopodobnienia przysztych roszczen, wniosek podlegat oddaleniu w catosci.

Zarzadzenie:
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