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POSTANOWIENIE

Dnia 9 wrzesnia 2019 r.

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

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 wrzesnia 2019 r. w Warszawie
sprawy z wniosku F. spétki z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Zabierzowie
z udziatem X. spoétki z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Warszawie

0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia:
I. udzieli¢ F. spodice z ograniczong odpowiedzialnoscig w Zabierzowie zabezpieczenia roszczeh:

1. o zaniechanie naruszenia znakow towarowych: unijnego znaku graficznego ,THE ORIGINAL
PREMIUM BLACK ENERGY” nr 011591344, unijnego znaku graficznego ,ORIGINAL PREMIUM
BLACK ENERGY DRINK” nr 010149672 oraz krajowego znaku stowno-graficzno-przestrzennego
,BLACK ENERGY THE ORIGINAL PREMIUM DRINK CHILLED B-VITAMINS TAURINE” R.295192, {j. o
zakazanie X. spotce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie oznaczania napojow
energetycznych elementem stownym ,BLAST” i elementami graficznymi takimi jak: czarne tto z
kontrastujgcymi biatymi badz srebrnymi (szarymi) napisami umieszczonymi wertykalnie (z dotu do géry),
zapisanymi wielkimi literami, pogrubiong czcionka, w tym w szczegdlnosci zakazanie obowigzanej

umieszczania na opakowaniach napojéw energetycznych unijnego graficznego znaku towarowego nr
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017954012:

eksportu, skladowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu, w tym postugiwania sie takim

oraz wprowadzenia tak oznaczonych towaréw do obrotu, importu lub

oznaczeniem w dokumentach handlowych oraz reklamowania tak oznaczonych towaréw (napojow

energetycznych),

2. o0 zakazanie obowigzanej oznaczania towaréw (napojéow energetycznych) poprzez nadanie
opakowaniu nastepujgcych cech wystepujgcych tgcznie:

- czarna grafika (tfo) opakowania,



- kontrastujgce do tta biate bgdz srebrne (szare) napisy na opakowaniu,

- wertykalnie umieszczony tzw. logotyp (graficzne przedstawienie nazwy), zapisany wielkimi literami,
pogrubiong czcionka, od dotu do gory,

- element stowny ,BLAST”,

oraz wprowadzenia do obrotu, importu, eksportu lub sktadowania w celu oferowania lub wprowadzania

do obrotu, w tym reklamowania tak oznaczonych towaréw (napojéw energetycznych),

3. 0 usuniecie skutkdw naruszeh znakdéw towarowych uprawnionej, poprzez nakazanie obowigzanej
wycofania z obrotu bedgcych jej wiasnoscig opakowan napojéw energetycznych oznaczonych w sposéb
wskazany w pkt 1, a takze ich zniszczenia oraz zniszczenia materiatéw reklamowych lub promocyjnych
tak oznaczonych napojéw energetycznych — na koszt obowigzanej, w terminie jednego miesigca od dnia

uprawomocnienia sie wyroku,

poprzez:

a. zakazanie obowigzanej do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania oznaczania napojéw
energetycznych poprzez nadanie opakowaniu nastepujgcych cech wystepujgcych tgcznie:

- czarna grafika (tto) opakowania,

- kontrastujace do tta biate bgdz srebrne (szare) napisy na opakowaniu,

- wertykalnie umieszczony tzw. logotyp (graficzne przedstawienie nazwy), zapisany wielkimi literami,
pogrubiong czcionka, od dotu do gory,

- element stowny ,BLAST”,

w tym zakazanie obowigzanej umieszczania na opakowaniach napojow energetycznych graficznego
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unijnego znaku towarowego nr 017954012: oraz wprowadzenia do obrotu, importu,
eksportu lub sktadowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu, w tym reklamowania tak

oznaczonych towaréw (napojow energetycznych),

b. zajecie do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania opakowah napoju energetycznego
-BLAST” o wygladzie opisanym w punkcie a. stanowigcych wlasnos¢ obowigzanej, znajdujgcych sie w
posiadaniu obowigzanej badz podmiotéw zaleznych, z zastrzezeniem umozliwienia obowigzanej

przelania znajdujgcego sie w tych opakowaniach napoju energetycznego do innych opakowan;
Il. oddali¢ wniosek w pozostatej czesci;

Ill. wyznaczy¢ F. spdice z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Zabierzowie dwu-tygodniowy
termin dla wystgpienia wzgledem X. spdtki z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie z

pozwem obejmujgcym roszczenia okreslone w pkt I.
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UZASADNIENIE

F. spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Zabierzowie wniosta o udzielenie

zabezpieczenia roszczen:

1. o zaniechanie naruszenia znakéw towarowych: unijnego znaku graficznego ,THE ORIGINAL PRE-
MIUM BLACK ENERGY”, nr 011591344, unijnego znaku graficznego ,ORIGINAL PREMIUM BLACK
ENERGY DRINK”, nr 010149672 oraz krajowego znaku stowno-graficzno-przestrzennego ,BLACK
ENERGY THE ORIGINAL PREMIUM DRINK CHILLED B-VITAMINS TAURINE”, R.295192 (art. 296
ust. 2 pkt 2 i 3 PWP oraz art. 9 ust. 2 ust. 3 Rozporzadzenia UE), tj. roszczenia o zakazanie X. spéice z
ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Warszawie oznaczania towaréw (napojow
energetycznych) elementem stownym ,BLAST” badz innym elementem stownym, wystepujg-cym w
charakterze nazwy (elementu identyfikujacego), zawierajacym sylabe ,BLA” (niezaleznie od ilosci liter
uzytych w elemencie stownym zawierajgcym sylabe ,BLA”) i elementami graficznymi takimi jak: czarne
tto z kontrastujgcymi biatymi badz srebrnymi (szarymi) napisami umieszczonymi wertykalnie (z dotu do
gory), zapisanymi wielkimi literami, pogrubiong czcionkg, w tym w szczegolnosci zakazanie obowigzanej

umieszczania na opakowaniach napojéw energetycznych unijnego graficznego znaku towarowego nr

017954012:

oraz wprowadzenia do obrotu, importu lub eksportu lub sktadowania w celu oferowania Iub
wprowadzania do obrotu, w tym postugiwania sie takim oznaczeniem w dokumentach handlowych oraz

reklamowania tak oznaczonych towaréw (napojéw energetycznych),

2. 0 zaniechanie naruszenia (art. 3 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 i 2 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 1 UZNK), tj.
roszczenia o zakazanie obowigzanej oznaczania towaréw (napojéw energetycznych) poprzez nadanie
opakowaniu nastepujgcych cech wystepujgcych tgcznie:

- czarna grafika (tfo) opakowania,

- kontrastujgce do tta biate bgdz srebrne (szare) napisy na opakowaniu,

- wertykalnie umieszczony tzw. logotyp (graficzne przedstawienie nazwy), zapisany wielkimi literami,
pogrubiong czcionkg, od dotu do gory,

- element stowny ,BLAST” bgdz inny element stowny, wystepujgcy w charakterze nazwy (elementu
identyfikujgcego), zawierajgcy sylabe ,BLA” (niezaleznie od ilosci liter uzytych w elemencie stownym

zawierajgcym sylabe ,BLA”),

oraz wprowadzenia do obrotu, importu, eksportu lub sktadowania w celu oferowania lub wprowadzania

do obrotu, w tym reklamowania tak oznaczonych towaréw (napojéw energetycznych),

3. 0 usuniecie skutkdw naruszen znakéw towarowych uprawnionej (art. 286 PWP), poprzez nakazanie
obowigzanej wycofania z obrotu bedacych jej wilasnoscia opakowan napojow energetycznych

oznaczonych w spos6b wskazany w pkt l.a petitum, a takze ich zniszczenia oraz zniszczenia materiatow



reklamowych lub promocyjnych tak oznaczonych napojéw energetycznych — na koszt obowigzanej, w

terminie jednego miesigca od dnia uprawomocnienia sie wyroku;

4. o zlozenie wielokrotnego oswiadczenia odpowiedniej tresci i w odpowiedniej formie (art. 3 ust. 1 oraz
art. 10 ust. 1i 2 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 3 UZNK) poprzez nakazanie obowigzanej ztozenia w terminie
21 dni od daty uprawomocnienia sie orzeczenia, na koszt obowigzanej, jednokrotnie, w ogélnopolskich
poniedziatkowych i pigtkowych wydaniach dziennikéw: ,(...)” i ,(...)”, na pierwszej stronie, na ktorej
moga by¢ umieszczane ogtoszenia, w tym w serwisach internetowych tych dziennikow, tj. www. (...).pl
oraz www. (...).pl, na ich stronach gtéwnych, przez catg dobe, w sposéb uniemozliwiajgcy wytgczenie
oswiadczenia widocznego dla uzytkownika portalu przez co najmniej 30 sekund, os$wiadczenia
umieszczonego centralnie w formie ogtoszenia przedstawionego pogrubiong czarng czcionkg Tahoma
na biatym tle, o wielkosci nie mniejszej niz 20 pt., interlinia 1,5, w ramce koloru niebieskiego o grubosci
co najmniej 3 milimetréw, o nastepujgcej tresci (bez zadnych wprowadzen, dodatkéw, omdwien):
~opotka X. Sp. z o0.0. z siedzibg w Warszawie — informuje, ze sprzedawany przez nig napgj
energetyczny ,BLAST” nie jest w zaden sposéb zwigzany z napojem energetycznym pod nazwg
,BLACK” wytwarzanym i wprowadzanym do obrotu przez F. sp. z 0.0. z siedzibg w Zabierzowie.

Spotka X. Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie przeprasza spétke F. Sp. z 0.0. z siedzibg w Zabierzowie,
a takze konsumentéw za dopuszczenie sie czyndw nieuczciwej konkurencji, polegajgcych na
niedozwolonym i wprowadzajgcym w btad oznaczaniu napojow ,BLAST”, sugerujgcym zwigzki z
napojem ,BLACK”, wytwarzanym przez F. Sp. z 0.0. z siedzibg w Zabierzowie.

a takze zamieszczenie ww. o$wiadczenia w jezyku (...) oraz jezyku angielskim na stronie internetowej

http:// (...).eu i utrzymywanie przez nieprzerwany okres 4 tygodni od daty uprawomocnienia sie

orzeczenia w niniejszej sprawie;

poprzez:

a. zakazanie obowigzanej do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania oznaczania towarow
(napojow energetycznych) poprzez nadanie opakowaniu nastepujgcych cech wystepujacych tgcznie:

- czarna grafika (tfo) opakowania,

- kontrastujgce do tta biate bgdz srebrne (szare) napisy na opakowaniu,

- wertykalnie umieszczony tzw. logotyp (graficzne przedstawienie nazwy), zapisany wielkimi literami,
pogrubiong czcionkg, od dotu do gory,

- element stowny ,BLAST” bgdz inny element stowny, wystepujgcy w charakterze nazwy (elementu
identyfikujgcego), zawierajgcy sylabe ,BLA” (niezaleznie od ilosci liter uzytych w elemencie stownym
zawierajgcym sylabe ,BLA”),

w tym zakazanie obowigzanej umieszczania na opakowaniach napojow energetycznych unijnego

graficznego znaku towarowego nr 017954012:

oraz wprowadzenia do obrotu, importu, eksportu lub sktadowania w celu oferowania lub wprowadzania

do obrotu, w tym reklamowania tak oznaczonych towaréw (napojow energetycznych);

b. zajecie do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania opakowan napoju energetycznego


http://www.rp.pl/
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.BLAST” obowigzanej o wygladzie opisanym w punkcie a. znajdujagcych sie w posiadaniu obowigzanej
badz podmiotéw zaleznych, z zastrzezeniem umozliwienia obowigzanej przelania znajdujgcego sie w

tych opakowaniach napoju energetycznego do innych opakowan;

c. orzeczenie, ze do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania réwnoznaczne z naruszeniem
zakazow wskazanych w pkt a. bedg naruszenia dokonane takze przez podmioty powigzane osobowo

lub kapitatowo z obowigzang.

Ponadto wniosta o zagrozenie obowigzanej nakazaniem zaptaty na rzecz uprawnionej kwoty 1.000 zt za

kazdy dzien naruszenia obowigzkdéw okreslonych w pkt. a. i c.

Sad ustalit:

F. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Zabierzowie, do 2007 r. wystepujgca
w obrocie pod firmg G., jest liczgcym sie krajowym producentem w branzy spozywczej, z ponad 30-
letnig tradycjg. W 2009 r. otworzyta jeden z najnowoczesniejszych w Europie zaktad produkcyjny
napojow w N.. Na przestrzeni lat rozszerzata asortyment oferowanych produktéw o: ciasta w proszku,
polewy, kremy, dodatki i przyprawy do pieczenia, dodatki zelujgce i inne produkty sypkie (kakao,
czekolada do picia itp.) stajgc sie synonimem najwyzszej jakosci i dobrego smaku. W latach 90-tych XX

wieku rozpoczeta ekspansje na rynki zagraniczne. Aktualnie produkty F. obecne sg na rynkach E., S., K.

oraz wielu krajow (...).

Wiasciwie kazdg z oferowanych konsumentom marek (w marketingowym rozumieniu tego stowa
jako okreslenia produktu i wyobrazen konsumentéw o nim) spdtka F. wykreowata samodzielnie,
poczgwszy od pomystu na produkt, poprzez opracowanie jego koncepcji, do wprowadzenia na rynek
i uzyskania na nim okreslonej pozyciji, jej utrzymywania i zwiekszanie poprzez nieustanng dbatos¢ o jak
najlepsze dopasowanie oferty do potrzeb konsumentéw Spétka F. stawia na najwyzszg jakos$¢

oferowanych produktéw, konkurencyjne ceny i efektywng dystrybucje. Uprawniona jest wiascicielem
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wielu marek, m.in.:

-~

“ . Jest

réwniez najwiekszym producentem marek wtasnych w kategoriach deserowych w Europie Centralnej.
Spotka zatrudnia ponad 900 pracownikéw, bedac jednym z najwiekszych pracodawcéw w regionie.
Flagowe marki F. sg liderami w swoich kategoriach na rynku pokonujgc czesto nie tylko inne polskie
marki, ale réwniez marki zagraniczne. (dowdd: odpis z KRS k.76-88, wydruki ze strony internetowej
k.92-94)

Spotka F. ma w swej ofercie napdj energetyczny ,BLACK”, obecny w sprzedazy na terenie
catego kraju, od wielu lat plasujgcy sie w $cistej czotdwce, nagradzany wieloma wyréznieniami

branzowymi i konsumenckimi. W latach 2018-2019 zajmowat on pierwsze miejsce na rynku napojow



energetycznych w P. zaréwno pod wzgledem iloci sprzedanych produktéw (prawie (...)udziat w rynku),
jak i wartosci sprzedazy (udziatu w rynku (...)ktéry posiada takze najwyzszy w P. wolumenowy udziat w

rynku, na poziomie (...) (dowod: dane (...)k.96-103)

Uprawniona dziata na rynku napojéw energetycznych od 2000 r. Poczgtkowo sprzedawata
napdj instant (w proszku) pod nazwami ,AMERICAN ENERGY DRINK” i ,GELLWE ENERGY DRINK”.
(dowod: etykiety k.105-107, zestawienie sprzedazy k.109-113) W 2003 r. zmienita nazwe produktu na
,TIGER ENERGY DRINK”. Spoétka opracowata wtasng recepture napoju energetycznego w ptynie oraz
koncepcje marketingowg jego sprzedazy. (dowdd: etykiety k.115-127, prezentacja k.129-141) W 2010 r.
wprowadzita na rynek specjalng linie napojow ,BLACK TIGER” w puszce w kolorze czarnym, jako
edycje limitowang sprzedawang réwnolegle z obecng na rynku wersjg standardowg napoju ,TIGER” w
niebiesko-srebrnej puszce. Odwotanie do koloru czarnego (w nazwie i kolorystyce opakowania)
symbolizujgcego prestiz i stuzgcego do oznaczania produktéw ,premium”, miato wzmocni¢ wizerunek
produktu. Potgczenie czarnego tta opakowania z nazwg zawierajgcg stowo ,BLACK” stworzyto silny
przekaz marketingowy, ktéry spotkat sie z pozytywng reakcjg konsumentéw. Napdj byt sprzedawany w
catej Polsce w duzych ilosciach. (dowdd: faktury k.160-182) Wprowadzeniu go na rynek towarzyszyty
dziatania reklamowe o szerokim zasiegu. Wydatki na promocje serii ,BLACK TIGER ENERGY DRINK”
wyniosty w 2010 r. prawie (...) zt. Dziatania reklamowe obejmowaty m.in. emisje spotéw telewizyj-nych,

reklame outdoorowg i kinowg. Przyniosty one zamierzony efekt w postaci wzrostu wolumenu sprzedazy.

(dowod: podsumowanie wydatkow k.184-185, reklamy k.186-223, dane (...)k.)

W grudniu 2010 r. F. zaprzestata postugiwania sie na rynku energetykéw oznaczeniem ,TIGER”
oraz sprzedazy napojow ,TIGER” i ich limitowanej wersji ,BLACK TIGER”, kontynuowata natomiast
strategie odwotywania sie do koloru czarnego zmieniajgc nazwe napoju energetycznego na ,BLACK”.
Przy rozpoczeciu sprzedazy ,BLACK” posiadat wypracowang pozycje na rynku napojéw energetycznych
i rozbudowang sie¢ dystrybucji w catym kraju. Uprawniona dysponowata know-how, na ktére skfadaty
sie m.in. gromadzone przez lata informacje o preferencjach rynkowych zaczerpniete z wynikow badan
prowadzonych celem dostosowania strategii dziatan marketingowych i promocyjnych produktu do

aktualnych potrzeb i oczekiwan konsumentéw.

Od grudnia 2010 r. do marca 2012 r. opakowania napojow energetycznych ,BLACK” miaty
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wyglad:
faktury k.267-273) W kwietniu 2012 r. zostaty odswiezone i do chwili obecnej majg wyglad

(dowdd: prezentacja k.225-248, wyniki badan konsumenckich k.143-158, 250-265,
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(klasyczna wersja napoju). W zasadniczej mierze zachowano elementy poprzedniej
wersji opakowania (duzy pionowy napis ,BLACK” umieszczony wertykalnie od dotu do gory na prawie
catej wysokosci puszki, o szerokosci prawie catego jej frontu, zapisany pogrubiong, pochylong czcionkg
w kolorze biatym, wersalikami, zestawiona z kontrastujgcg, przewazajgcg czarng Kkolorystykg
opakowania jako catosci oraz z zapisanym biatg czcionkg dopiskiem ,ENERGY” na czerwonym tle). W
poréwnaniu z poprzednig wersjg opakowania zwiekszona zostata ilosS¢ koloru czarnego i zmieniono
kolor napisu ,BLACK” (z czarnego na srebrnym tle na biaty na czarnym tle), czcionka zostata
zwiekszona. W miejsce okreslenia ,ENERGY DRINK” zapisanego bialg czcionka na czerwonym tle,

umieszczono napis ,ENERGY” wskazujgcy rodzaj produktu — napdj energetyczny.

Wyglad opakowan ulegat okresowo niewielkim zmianom w zaleznosci od aktualnej kampanii
reklamowej lub promociji produktu, przy czym front opakowania, w tym przede wszystkim graficzny

sposob przedstawienia nazwy (tzw. logotyp) pozostawat niezmienny. Charakterystycznym elementem

S

E

opakowania jest nazwa ,BLACK” i sposob jej graficznego przedstawienia:
(dowdd: etykiety k.275-280)

Podstawowym wariantem smakowym napoju spotki F. jest napdj energetyczny ,BLACK” w
wersji ,classic”. Uzupetnieniem sg dodatkowe wersje smakowe i funkcjonalne, w tym witaminowe. W
ostatnich latach na rynku napojoéw energetycznych mozna zaobserwowac¢ duzg dynamike w zakresie
wprowadzania nowych typoéw produktéw, o odmiennej kolorystyce. W ramach rodziny napojéw ,BLACK”
od 2015 r. wprowadzone m.in.: ,BLACK ENERGY SAMURAI SAKE”, ,BLACK ENERGY MOJITO”,
,BLACK ENERGY ZERO SUGAR”, ,BLACK ENERGY SAMURAI MANGOQO”, ,BLACK SEX ENERGY”,
~BLACK EXTREME 5, ~BLACK AMERICANO COFFEE™:

. W 2019 r. pojawita sie kolejna

wersja smakowa napoju energetycznego ,BLACK” w puszce o zwiekszonej pojemnosci 500 ml ,BLACK



500 ML JUICED MANGO?” z edyciji specjalnej ,Masters of Dakar”. . Od 2010 r. napgj
energetyczny ,BLACK” jest takze sprzedawany w butelkach pet o pojemnosci 1 litra. Szata graficzna

etykiety butelki odpowiada etykiecie umieszczanej na puszkach. . (dowod: etykiety k.282-289,
dowody rzeczowe, print-screeny k.290-305, fotografie k.307, 309-310)

Od czerwca 2014 r. spétka F. oferuje napoje witaminowo-energetyczne ,BLACK VITAMIN +

POWER”

na rynek wode witaminowg ,BLACK VITAMIN WATER+”.

wizerunki opakowan k.316)

. (dowdd:

Spotka F. jest uprawniona do znakéw towarowych z elementem stownym ,BLACK” tworzgcych
serie znakow chronionych m.in. dla towaréw w klasie 32. klasyfikacji nicejskiej - napojow

bezalkoholowych i energetycznych:
- stownego krajowego BLACK TIGER R.179222, z pierwszenstwem od 20.11.2003 r.
- stownego krajowego BLACK ENERGY R.247645, z pierwszenstwem od 11.12.2010r.

- stownego krajowego BLACK IS BACK R.255177, z pierwszenstwem od 6.12.2011 r.



vitamin
- stowno-graficznego krajowego Waerm R.289052, z pierwszenstwem od

27.12.2014 r.
- stownego krajowego Black i mozesz wiecej R.293713, z pierwszenstwem od 25.05.2016 r.

- stownego krajowego BLACK POWER STATION R.288960, z pierwszenstwem od 8.06.2016 r.

- sfowno-graficznego krajowego R.273187, z pierwszenstwem od 8.04.2014 r.

ENERGY &%

- stowno-graficznego krajowego ' ® R.290988, z pierwszenstwem od 1.06.2016 r.

- stowno-graficzno-przestrzennego krajowego
R.295192, z pierwszenstwem od 3.08.2016 r.
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- graficznego unijnego nr 11861234, z pierwszenstwem od 31.05.2013 r.

- stownego unijnego BLACK SMART nr 012891156, z pierwszehstwem od 20.05.2014 r.

vitamin

ECNTEIRTGY WITHOUT TAURINE

- graficznego unijnego nr 013304829, z pierwszenstwem od

27.09.2014 r.

- stownego unijnego BLACK HANGOVER AFTER PARTY nr 014469449, z pierwszenstwem od
14.08.2015.



- stownego unijnego BLACK. MORE THAN POWER nr 015530777, z pierwszenstwem od 10.06.2016 r.

S—rCT )
Samurqi

- graficznego unijnego nr 016198277, z pierwszenstwem od 22.12.2016 r.

AFTER

ALCOHOL

GLUCOSE

VIT. C, NIACIN, PANTOTHENIC ACID,
VIT. B6, VIT. B2, VIT, B12, CAFFEINE

- graficznego unijnego nr 017516477, z pierwszenstwem od 24.11.2017 r.

BEER ENERGY

‘ (N
Yopp it

- graficznego unijnego nr 018022396, z pierwszenstwem od 14.02.2019 r.

THE ORIGINAL PREMIUM

"BLACK

ENER | 4
- graficznego unijnego AN AR 0SS nr 011591344, z pierwszenstwem od
20.02.2013r.
x|
<
Q
: S
§ [
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- graficznego unijnego »* nr 010149672, z pierwszenstwem od 8.11.2011 r.

(dowdd: swiadectwa ochronne, wyciagi z rejestru i wydruki z bazy Urzedu Patentowego RP oraz

Swiadectwa rejestracji i wydruki z bazy EUIPO k.319-469)

Znaki te sg wykorzystywane przez uprawniong dla wytwarzanych przez nig, oferowanych
i wprowadzanych do obrotu napojach energetycznych. (dowdd: opakowania k., faktury k.471-1906)
Napoje spotki F. odniosty znaczacy sukces rynkowy, co potwierdzajg liczne nagrody
i wyrdznienia przyznane uprawnionej od czasu, gdy postuguje sie ona nazwg ,BLACK”. (dowdd:

nagrody i wyréznienia k.1908-1929)

Uprawniona prowadzi z uzyciem znaku BLACK szeroko zakrojone, liczne dziatania reklamowe
oraz kampanie informacyjne i marketingowe, na obszarze catej Polski. W zwigzku z tym ponosi wysokie

koszty. W efekcie jest on bardzo dobrze znany i rozpoznawalny w relatywnym kregu nabywcéw napojow
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energetycznych. (dowdd: materialy reklamowe, wydruki ze stron internetowych k.1930-2078,
zestawienia naktadow k.2080-2086)

Od 2015 r. napéj ,BLACK” jest liderem na rynku (...) pod wzgledem ilosciowym i warto$ciowym
w swojej kategorii produktowej. Jego udziat wynosit: w 2014 r. w ujeciu ilosciowym (...) udziat
wartosciowy (...) w 2015 r. w ujeciu ilosciowym (...) udziat wartosciowy (...) w 2016 r. w ujeciu
ilosciowym (...) udziat wartosciowy (...) w 2017 r. w ujeciu ilosciowym (...) udziat wartosciowy (...) w
2018 r. w ujeciu ilosciowym (...) udziat warto$ciowy (...) w lutym 2019 r. w ujeciu wolumenowym (...) w

ujeciu wartosciowym (...) (dowod: dane (...)k.2097-2089)

X. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie jest producentem napojéw

energetycznych, przede wszystkim napoju pod nazwg »XL Energy Drink”,

IMATUN L ENERGY G
|

ENERGY DRINK

dostepnego w réznych wersjach smakowych i funkcjonalnych,
w P. i w kilkudziesieciu innych krajach. Jak sama twierdzi, oferta obowigzanej kierowana jest przede
wszystkim do zagranicznego klienta. W P. spotka nie osiggneta istotnej pozycji rynkowej. (dowdd: odpis
z KRS k.2105-2112, print-screeny k.2091-2103, dane (...) k.2114-2118)

18 maja 2015 r. obowigzana zgtosita w Urzedzie Patentowym RP trzy stowno-graficzne znaki

f NERGy """ﬁcy ENegg y

E 7 . . . . . .
towarowe "’”‘Y Vercy “Mercy dla towaréw w klasie 32 obejmujgcej napoje energetyczne. Postepowania

BI.A

rejestracyjne zostaty umorzone. (dowdd: wydruki z bazy uprp.pl k.2120-2124)

W grudniu 2018 r. spétka X. wprowadzita do obrotu napdj energetyczny pod nazwg ,BLAST” w

opakowaniu o wyglagdzie: . (dowdd: fotografie k.2127-2139, gazetki promocyjne

11



k.2143-2158) Na poczgtku 2019 r. obowigzana dokonata zmiany opakowania na:

r's
Caujesz spadek mocy? Poczu skuteczny
st

zastrzyk energh

Od marca 2019 r. napdj energetyczny ,BLAST” w takim opakowaniu jest wprowadzany do obrotu.
Wprowadzeniu go na (...) rynek nie towarzyszyly jakiekolwiek dziatania reklamowe (np. w telewizji, w
prasie, billboardy itp.), ktére miatyby promowa¢ napdj ,BLAST”. Na rynku spotka¢ mozna jedynie
okazjonalnie tzw. materiaty POS w punktach sprzedazy, a takze gazetki sprzedazowe przygotowywane
przez punkty sprzedazy. (dowdd: print-screeny k.2160-2176, fotografie k.2178-2200, dowdd rzeczowy,
dowdd zakupu k.2201-2205, gazetki promocyjne k.2143-2158)

Napoje ,BLAST” sg eksponowane w sklepach w ten sposob sugerujgcy konsumentowi, ze

wybiera napoje ,BLACK”. W zgrzewkach sg ustawiane bezposrednio na napojach ,BLACK” i

e .

podpisywane ,BLACK”:
(dowdd: fotografie k. 2212, 2215, 2216)
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12 wrzesnia 2018 r. obowigzana zgtosita w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtiasnosci

Intelektualnej graficzny znak towarowy , hr 017954012, zarejestrowany 11 stycznia 2019 r.
dla towarow z 32 klasy towaréw klasyfikacji nicejskiej (wody mineralne i gazowane oraz inne napoje

bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe. (dowdd: wydruk z bazy EUIPO k.2207-2210)
Sad zwazyk:

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub koncowemu
odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odréznienia go (bez

ewentualnosci wprowadzenia w btgd) od towaréw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Euro-

pejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 23.05.1978 r. w sprawie 102/77 (...), z 18.06.2002 r. w sprawie
C-299/99 (...), z 8.05.2008 r. w sprawie C-304/06 (...), wyrok Sadu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w
sprawie T-157/08 (...)

Prawo wylgczne zostato przyznane, aby umozliwi¢ wtascicielowi znaku towarowego ochrone
jego szczegdlnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mogt spetniaé wiasciwe mu funkcje
wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub ustugi oraz gwarantowania ich jakosci, a takze
funkcje komunikacyjng, reklamowa i inwestycyjng. Wykonywanie prawa wylgcznego jest zastrzezone
dla przypadkéw, w ktérych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia wptywa lub moze

negatywnie wplywac¢ na petnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunatu z 22.09.2011 r. w sprawie C-

482/09 (...), a takze wyroki z 18.06.2009 r. w sprawie C-487/07 (...)., z 23.03.2010 r. w sprawach
potgczonych od C-236/08 do C-238/08 (...)

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej, przez
uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie wylgczno$¢ uzywania znaku towarowego w sposoéb zarob-

kowy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, polegajgcego w szczegdlnosci na:

1. umieszczaniu tego znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, ofero-
waniu i wprowadzaniu tych towaréw do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz sktadowaniu w celu
oferowania i wprowadzania do obrotu, a takze oferowaniu lub $wiadczeniu ustug pod tym znakiem;

2) umieszczaniu znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do obrotu lub
zwigzanych ze $wiadczeniem ustug;

3) postugiwaniu sie nim w celu reklamy. (art. 154 p.w.p.)

Przepis art. 296 ust. 2 przyznaje natomiast wiascicielowi prawo do wytgcznego i niezaktoco-
nego uzywania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, ktére nie majg jego zgody, uzywania

w obrocie gospodarczym znaku identycznego:

1) ze znakiem towarowym, na ktéry udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem na

rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do identycznych towardw;



2) lub podobnego do znaku towarowego, na ktoéry udzielono prawa ochronnego z wczes$niejszym
pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towaréw identycznych lub podobnych,
jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w btad, ktére obejmuje w szczegdlnosci ryzyko
skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na ktéry udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym
pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego;

3) lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na ktéry udzielono prawa ochronnego z
wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towarow,
jezeli uzywanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzysc¢ lub jest szkodliwe

dla odrézniajgcego charakteru lub renomy znaku wczesniejszego.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato
naruszone, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zadaé zaniechania naruszania, wydania
bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia wyrzg-
dzonej szkody: na zasadach ogdlnych albo poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokoSci
odpowiadajgcej optacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich
dochodzenia bylyby nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku.
Przepis art. 286 p.w.p. stanowi natomiast, ze sad, rozstrzygajgc o naruszeniu prawa, moze orzec, na

wniosek uprawnionego, o bedacych wlasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczo-

nych wytworach oraz srodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w
szczegolnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasgdzonej na

jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu.

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

a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do towardw 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 prawdopodobiehstwo 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 towaréw 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 korzysé¢ lub jest szkodliwe

dla odrézniajgcego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego (zaréwno unijnego, jak i
krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci
wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy poréwnywac catosciowo, a decydujgce znaczenie mieé

bedg elementy odrézniajgce, a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze znakiem,



tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupetnien — wszystkie jego elementy, lub gdy

rozpatrywane jako catos¢, wykazuje nieznaczne roznice, ktore nie zostang dostrzezone przez
przecigtnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20.03.2003 r. C-291/00 (...) Dwa znaki towarowe sg do
siebie podobne, jezeli z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcéw, sg przynajmniej czesciowo
identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sgdu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 (...)
Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sg identyczne, czy tez mozna méwi¢ zaledwie o

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

ich catosciowego oddzialtywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i

rozsgdnego przecietnego konsumenta. (tak wyroki Trybunatu z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 (...), z

8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 P (_..)

Dokonujac oceny podobienstwa towardw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki cha-
rakteryzujgce zachodzgace 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 Sgdu z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00 (...), z

4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 (...) Cato$ciowa ocena zaktada pewng wspétzalezno$é miedzy branymi

pod uwage czynnikami, w szczegoélnosci podobienstwem znakéw oraz podobienstwem towaréw/ustug,
ktérych one dotyczg, przy czym niski stopien podobienstwa towardéw i ustug moze by¢ zréwnowazony

znaczacym stopniem podobienstwa znakow i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznosci - tak wyroki

Trybunatu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 (...), z 13.09.2007 r. w sprawie C-234/06 (...), z 18.12.2008 r.

w sprawie C-16/06 (...)

W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w bitad istnieje, gdy
znaczna czes¢ witasciwego kregu odbiorcéw mogtaby zosta¢ skifoniona do omytkowego zakupu towaru
pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego

samego przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodzg z przedsie-
biorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 (...),
z 4.05.1999 r. w sprawach pofgczonych C-108/97, C-109/97 (...), z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97
(...)Prawdopodobienistwo wprowadzenia w btgd powinno by¢ oceniane w sposéb cato$ciowy, wedtug

sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci

konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zaleznosci miedzy podobienstwem oznaczen i towarow
lub ustug, ktérych one dotyczg. (tak wyroki Trybunatu z 11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 (...), z
23.03.2006 r. w sprawie C-206/04 (...), z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 (...), z 8.05.2014 r. w sprawie
C-591/12 (...) oraz wyroki Sadu z 9.07.2003 r. w sprawie T-162/01 (...)i z 20.01.2010 r. w sprawie T-
460/07 (...)

Wiasciwy krag odbiorcéw sktada sie z przecietnych konsumentow, nalezycie poinformowanych,
dostatecznie uwaznych i rozsgdnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie ksztattowac
w zalezno$ci od kategorii towardw lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97

(...), 2 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 (...) i z 12.01.2006 r. C-361/04 (...) Przecigtny konsument rzadko

ma mozliwos¢ przeprowadzenia bezposredniego pordéwnania réznych znakéw towarowych, musi



zazwyczaj zdac¢ sie na zachowany w pamieci niedoskonaty ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im
silniejszy jest charakter odrézniajacy znaku towarowego, ktéry wynika z jego samoistnych cech lub renomy

(znajomosci, rozpoznawalnosci na rynku). (tak wyroki Trybunatu z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 (...),

z11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 (...) i z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 (...)

Istnieje pewna wspodtzaleznos¢ pomiedzy znajomoscig znaku wsréd odbiorcow, a jego charakte-
rem odrdzniajgcym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odréznia-
jacy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrézniajagcym charakterem wynikajacym z jego znajo-
mosci wsréd odbiorcow, nalezy rozpatrzyé wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w szcze-
golnosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dtugos¢ okresu jego uzywania, wielkos¢
inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udziat procentowy zainteresowanych
grup odbiorcow, ktéorym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych z okreslonego
przedsiebiorstwa, jak rowniez oswiadczenia izb handlowych i przemystowych lub stowarzyszen za-

wodowych. (tak wyrok Sadu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 (...) Cigzar udowodnienia sity znaku

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

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 $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c) przywoz lub wywoz towaréw pod takim oznaczeniem;

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

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

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub Zze z jego strony istnieje grozba naruszenia unijnego
znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje zakazujgcg okreslonych
dziatan. Stosuje rowniez srodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktérych celem jest zapewnienie
przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym istniejg inne jeszcze
sposoby (Srodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzgdzenia, sad powinien
je, na wniosek powoda, zastosowaé¢ do ochrony znaku unijnego. Odnosi sie to wprost do przepisow art.
296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. Zgodnie z art. 131, do sadéw panstwa cztonkowskiego 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)

Wylgcznosé spdtki F.  uzywania — odpowiednio do rejestracji - na terytorium P. i Unii
Europejskiej serii znakéw towarowych z elementem stownym ,BLACK” m.in. dla towaréw w klasie 32
klasyfikacji nicejskiej — napojow energetycznych, wynika w sposob niewatpliwy z dokumentéw i

wydrukdw ze stron internetowych.



Dla identycznych towardéw, przeznaczonych dla tego samego kregu nabywcéw i

zaspakajajgcych te same ich potrzeby spoétka X. uzywa oznaczeh BLAST,

BLAST

QITUHD IAUIS

ENERGY DRINK

niewatpliwie kojarzacych sie ze znakami uprawnionej, szczegodlnie, ze
posta¢ graficzna opakowania napojow obowigzanej (ksztalt opakowania - puszki, uktad graficzny,
kolorystyka, czcionka) upodabnia je do znakéw spétki F. . Sg one podobne fonetycznie i wizualnie do

znakéw uprawnione;j, w szczegolnosci znaku przestrzennego

™

A\ /

THE ORIGINAL PREMIUM

"‘BLACK

ENERGY

i graficznego
Mozliwosé wprowadzenia w btad potencjalnych nabywcoéw zwigksza sposéb eksponowania towarow
stron w punktach sprzedazy. Sad jest zatem przekonany o naruszeniu przez spotke X. praw
wytgcznych w sposéb zdefiniowany w art. 9 ust. 2b. rozporzgdzenia oraz w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.
Czyni to bezprzedmiotowym dokonanie oceny naruszenia renomowanych znakéw towarowych w

sposéb zdefiniowany w art. 9 ust. 2c. rozporzgdzenia oraz w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Korzystanie przez obowigzang w dziatalnosci handlowej, w zwigzku z oferowaniem, reklamowa-
niem i wprowadzaniem do obrotu napojow energetycznych, z kwestionowanych oznaczen zakidca
wykonywanie przez znaki towarowe uprawnionej przynaleznych im funkcji oznaczenia pochodzenia,
reklamowej i jakosciowej. Moze takze dziataé na szkode charakteru odrdézniajgcego tych znakéw
prowadzac do ich degeneracji. Uprawdopodobnienie faktu naruszania przez obowigzang praw spotki
F.uzasadnia uznanie za stuszne — na tym etapie postepowania - roszczen okre$lonych w art. 9 ust. 3

rozporzagdzenia oraz w art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p.

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 ogdle, w celu zachowania przez przedsiebiorce dominujacej pozyciji
rynkowej (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30.09.1998 r., | ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1).
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W uzasadnieniu wyroku z 11.07.2002 r. (I CKN 1319/00, OSNC 2003/5/73) Sad Najwyzszy
stwierdzit m.in., ze zatoZzeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej sity
przedsiebiorcy oraz jej oddziatywanie na krgag odbiorcow. Chodzi o rozgraniczenie miedzy dziataniem
uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczajgcym poza ustanowione reguty, nie za$ o ochrone
konkretnego osiggniecia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidfowo$ci zachowania sie i
dziatania podmiotow gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostepu do rynku na réwnych
prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolnosci gospodarczej uzasadnia (...) poszukiwanie
réwnowagi miedzy wolnos$cig rynku i swobodg obrotu a celami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, okreslonymi 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 przedsigbiorcy lub klienta,

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

Sad podziela powszechnie przyjety w doktrynie i orzecznictwie poglad, iz przepis art. 3 w ust. 1
w sposob ogdlny okresla czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykfadowo
niektore czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktére nalezy wyktadac tak, ze ogdlne okreslenie i
przepisy uszczegoétawiajgce czyn nieuczciwej konkurencji pozostajg w nastepujgcych relacjach:
- 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,
- wymagania okreslone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszg sie do czynéw wymienionych w art. 5-17,
a klauzula generalna petni funkcje korygujaca w stosunku do przepiséw szczegoéinych. Gdy dany stan
faktyczny, formalnie, spetnia przestanki z art. 5-17, w rzeczywistosci jednak dziatanie nie wykazuje
ktéregos ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawnosci, sprzecznosci z dobrymi obyczajami), uznanie go

za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest mozliwe.

Prawo konkurencji hotduje zasadzie priori tempore potior iure. Udzielenie ochrony zmierza do
zabezpieczenia stusznych intereséw tego przedsiebiorcy, ktéry ponidst okreslone naktady na
zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocje okredlonego 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
towaréw lub ustug, ktére moze wprowadzi¢ klientéw w btgd co do pochodzenia (ust. 1), a takze
wprowadzenie do obrotu towaréw w opakowaniu moggcym wywotaé skutki okreslone w ust. 1, chyba ze
zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione wzgledami technicznymi (ust. 2). Oceny naruszenia
regut uczciwej konkurencji na gruncie art. 10 dokonuje sie, stosujgc odpowiednio reguty prawa znakow
towarowych. Z przyczyn przedstawionych w pkt I. mozna zatem uzna¢, ze spétka Real Pharm dopuscita
sie naruszenia regut uczciwej konkurencji, o ktérych mowa w powotanym przepisie, uprawniona moze

wiec domagac sie zastosowania wzgledem niej sankcji z art. 18 ust. 1 u.z.n.k., zgodnie z ktérym w razie



dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiebiorca, ktdérego interes zostat zagrozony lub

naruszony, moze zgdaé m.in.:

1. zaniechania niedozwolonych dziatan;

2. usunigcia skutkéw niedozwolonych dziatan.

Z przyczyn wskazanych w pkt |. nalezy zatem uznaé, ze spdtka X. dopuszcza sie naruszenia
interesdw gospodarczych spdtki F. w sposob stypizowany w art. 10 u.z.n.k. Zwalnia to Sad z obowigzku
dokonywania oceny naruszenia renomy oznaczenia BLACK na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

Uprawnionej stuzg zatem roszczenia wskazane w art. 18 ust. 1 u.z.n.k.

Spotka F. nalezycie uprawdopodobnita takze swdj interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia.
Aby nie wystapity niekorzystne dla niej skutki konieczne jest niezwloczne zapewnienie ochrony jej praw
wytgcznych i intereséw gospodarczych. Brak zabezpieczenia i dtugotrwate oczekiwanie na prawomocne
rozstrzygniecie sadu o zakazaniu obowigzanej naruszen pozbawi uprawniong ochrony prawnej i
uniemozliwi osiggniecie celu postepowania gtdwnego. Uzywanie przez obowigzang w jego toku
kwestionowanych oznaczen bedzie utrwala¢ skutki naruszenia poprzez zacieranie, w odbiorze
konsumentow, réznic pomiedzy towarami stron. Usuniecie skutkow takich naruszeh w przysziosci moze

okazac sie bardzo utrudnione, jesli w ogdle mozliwe.

Zadany sposéb zabezpieczenia odpowiada tresci przysztych roszczen okreslonych w pkt 1-3
wniosku. Zapewni spotce F. nalezytg ochrone prawng, a obowigzanej nie obcigzy ponad potrzebe,
moze ona bowiem prowadzi¢ dziatalnos¢ gospodarczg nie naruszajgc praw i interesow gospodarczych
0s0b trzecich. (art. 730" w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.) Sad oddalit natomiast wniosek w czesci w jakiej
uprawniona zmierza do uzyskania zabezpieczenia roszczenia publikacyjnego z pkt 4 wniosku, poniewaz

wskazane sposoby zabezpieczenia sg wobec niego catkowicie nieadekwatne.

Wobec niewykazania istnienia naruszenia praw do znakow towarowych lub regut uczciwej
konkurenciji albo realnej grozby takiego naruszenia w przysziosci uzywanie oznaczen odrdzniajgcych z
innym niz ,BLAST” elementem stownym, wystepujgcym w charakterze nazwy (elementu
identyfikujgcego), zawierajgcym sylabe ,BLA” (niezaleznie od ilosci liter uzytych w elemencie stownym
zawierajgcym sylabe ,BLA”) Sad oddalit wniosek jako nieuzasadniony. Na uwzglednienie nie
zastugiwato takze Zadanie orzeczenia, ze do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania
rébwnoznaczne z naruszeniem zakazéw wskazanych w pkt a. bedg naruszenia dokonane takze przez
podmioty powigzane osobowo lub kapitatowo z obowigzang. Wskazany sposdb zabezpieczenia nie ma
podstawy prawnej i odnosi sie do osob trzecich niebedacych uczestnikami tego postepowania. Wniosek
oddalony zostat réwniez w tym zakresie w jakim Sad dokonat mieszczacych sie¢ w granicach

wyznaczonych w art. 321 k.p.c. zmian sformutowan w poréwnaniu ze zgtoszonymi zgdaniami.

Uznajac, iz zajecie naruszajgcych produktow nalezycie zabezpiecza wykonalnos$¢ tymczaso-
wych zakazow, Sad postanowit o oddaleniu wniosku o zagrozenie obowigzanej nakazaniem zapfaty na

rzecz uprawnionej sumy przymusowej (a contrario art. 756° § 1 k.p.c. w zw. z art. 1050" i art. 1051"

k.p.c.).



Stosownie do art. 733 k.p.c., Sad wyznaczyt uprawnionej dwutygodniowy termin, w ktérym
pismo wszczynajgce postepowanie powinno by¢ wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.



