Sygn. akt XXIl GWzt 40/13

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 27 lutego 2015 .

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII
Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w sktadzie nastepujgcym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant koordynator prawny Andrzej Boboli

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2015 r. w Warszawie

sprawy z powddztwa gtéwnego (...) SAw L.

przeciwko (...) S.A. w G.

- 0 ochrone praw do znaku towarowego i zakazanie czyndw nieuczciwej konkurencji
i z powddztwa wzajemnego (...) S.A. w G.

przeciwko (...) SAw L.

- 0 stwierdzenie niewaznosci i wygasniecia znaku towarowego

I Z powoddztwa gtéwnego:

1. nakazuje (...) S.A. w G., aby zaniechat naruszania prawa powoda z rejestracji, chronionego w
Unii Europejskiej, miedzynarodowego stownego znaku towarowego TOMATIS (IR-0891321) oraz
czyndéw nieuczciwe] konkurencji, przez uzywanie oznaczen ,Metoda Tomatisa”, ,Produkt Metoda
Tomatisa” i ,,eduSensus Metoda Tomatisa” dla systemu, urzadzen oraz oprogramowania do diagnozy i
treningu uwagi stuchowej oraz ustug szkoleniowych dotyczacych produktéw z zakresu diagnozy lub

treningu uwagi stuchowej;
2. w pozostatej czesci powddztwo oddala;

3. zasadza od (...) S.A. w G. na rzecz (...) SA w L. kwote 4.159 (cztery tysigce sto pieédziesiat

dziewiec) ztotych tytutem zwrotu kosztow procesu.

1. Z powddztwa wzajemnego:



1. stwierdza wygasniecie z dniem 18 marca 2013 r. prawa (...) SA w L. do stownego znaku
towarowego TOMATIS, wynikajgcego z rejestracji pod nr IR-0891321, obejmujacego terytorium
Wspdlnoty, w odniesieniu do towaréw w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej, to jest: magnetycznych
nos$nikéw danych i dyskéw do nagrywania dzwieku;

2. w pozostatej czesci powddztwo oddala;

3. zasadza od (...) S.A. w G. na rzecz (...) SA w L. kwote 840 (osiemset czterdziesci) ztotych tytutem

zwrotu kosztow zastepstwa procesowego.



Sygn. akt XXIl GWzt 40/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 28/10/2013 r. w sprawie sygn. akt XX/l GWo 58/13 Sad udzielit (...)
SA w L. zabezpieczenia jej roszczen o nakazanie (...) S.A. w G. zaniechania naruszen prawa z rejestracji
chronionego w Unii Europejskiej, miedzynarodowego stownego znaku towarowego TOMATIS IR-
0891321 oraz czynéw nieuczciwej konkurencji, tj. uzywania oznaczen zawierajgcych stowo , TOMATIS”,
w tym ,TOMATISA”, do oznaczania systemu, urzadzen oraz oprogramowania do diagnozy i treningu
uwagi stuchowej oraz ustug szkoleniowych dotyczacych produktéw z zakresu diagnozy lub treningu
uwagi stuchowej, przez: nakazanie obowigzanej, na czas trwania procesu, zaniechania uzywania
oznaczenia TOMATISA, rowniez w potgczeniu ze stowem ,,metoda”, dla oznaczania systemu, urzagdzen i
oprogramowania do diagnozy i treningu uwagi stuchowej (urzadzenia i oprogramowanie) oraz ustug
szkoleniowych dotyczacych pro-duktéw z zakresu diagnozy lub treningu uwagi stuchowej, w tym w ich

reklamie i promociji. (k.231-240)

Zazalenie obowigzanej oddalone zostato przez Sad Apelacyjny w Warszawie postanowieniem

wydanym 18/02/2014 r. w sprawie sygn. akt | ACz 62/14. (k.738-743)

18/11/2013r. (...) SA w L. wniosta o:

1. nakazanie (..) S.A. w G. zaniechania naruszeri prawa z rejestracji, chronionego w Unii
Europejskiej, miedzynarodowego stownego znaku towarowego TOMATIS (IR-0891321) oraz czyndow
nieuczciwej konkurencji, tj. nakazanie zaniechania uzywania oznaczen zawierajgcych stowo ,TOMATIS",
w tym ,, TOMATISA", do oznaczania systemu, urzadzen oraz oprogramowania do diagnozy i treningu
uwagi stuchowej oraz ustug szkoleniowych dotyczacych produktéw z zakresu diagnozy lub treningu
uwagi stuchowej;

2. zwrot kosztéw postepowania obejmujacych takze koszty udzielenia zabezpieczenia. (k.2-250)

(...) S.A. zazadata oddalenia powddztwa i zwrotu kosztéw procesu. Wystgpita z pozwem
wzajemnym, domagajac sie stwierdzenia wygasniecia znaku towarowego zarejestrowanego pod nr
0891321 w odniesieniu do towardw w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej: aparatura i przyrzgdy naukowe i
do nagrywania, urzadzenia do nagrywania, transmisji i odtwarzania dZwieku, magnetyczne nosniki
danych, dyski do nagrywania dzwieku, dyski cyfrowe, dyski optyczne, na podstawie art. 51 ust. 1la

rozporzadzenia — z dniem 18/03/2013 r. (art. 55 ust. 1 w zw. z art. 160 rozporzgdzenia),

a ponadto stwierdzenia niewazno$ci znaku towarowego w odniesieniu do:



- ustug w klasie 41.: edukacyjnych i szkolenia w zakresie diagnozy oraz treningu uwagi stuchowej;

- ustug w klasie 44.: medycznych i psychoterapeutycznych, takich jak opieka medyczna i analiza
medyczna w zwigzku z problemami ze stuchem lub problemami psychologicznymi (art. 52 ust. 1a w zw.
z art. 7 ust. 1d. i g. rozporzadzenia). (k.315-374)

(...) SA wniosta o oddalenie powédztwa wzajemnego. (k.467-689)
Sad ustalit, ze:

Spétka akcyjna prawa L. (...) zostata zatozona w 2000 r. Jej nazwa wywodzi sie od nazwiska prof.
A. T. - ojca jednego z zatozycieli spdtki (C. T.) - francuskiego lekarza specjalizujgcego sie w
otorynolaryngologii, twdrcy cieszacej sie uznaniem na catym sSwiecie metody dzwiekowej stymulacji
sensorycznej wspomagajgcej m.in. leczenie zaktécen jezykowych, trudnosci w nauce, a takze nauke
jezykdw obcych, bedacej efektem jego wieloletnich prac nad badaniem zaleznosci istniejgcych miedzy
uchem i gtosem, a w szerszym ujeciu miedzy stuchaniem i komunikacjg. (dowdd: lista publikacji

naukowych k.355-366, oswiadczenie A.T. k.367)

Metoda opracowana przez A. T. stosowana jest przez kilka osrodkéw naukowych na $wiecie,
m.in. (...) w S. (Belgia), Centrum (...) M. S. w W., Instytut Fizjologii i Patologii Stuchu w W.. Dziatalno$é
powddki koncentruje sie na badaniach i rozwoju tej metody, dostarczaniu potrzebnych do niej
urzadzen i oprogramowania, szkoleniach oraz na monitorowaniu praktyki jej stosowania. Kazdego roku
z metody korzysta okoto 50.000 oséb. Uzywa jej 700 terapeutdw i nauczycieli licencjonowanych przez
powddke w ponad 40 krajach, w tym w Polsce. Powddka jest witascicielem know-how metody T.,
znakéw towarowych i patentéw na wynalazki stworzone przez A. T.. (dowdd: zaswiadczenie z CEIDG
k.372, 429, opis techniczny urzadzenia k.383-388, oswiadczenie k.627, odpis z rejestru handlowego
k.20-26, 442-448, wydruki ze stron internetowych k.28-32, 34-35, 37-38, 368-371, 425-429, zeznania
Swiadka J. E. k.710,)

(...) SA jest uprawniona m.in. do miedzynarodowego stownego znaku towarowego TOMATIS
(IR-0891321) zarejestrowanego w WIPO, z pierwszenstwem od 6/04/2006 r., o czym opublikowano
17/03/2008 r., ze wskazaniem Unii Europejskiej jako terytorium ochrony, dla:

- towardw w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej: aparatura i przyrzady naukowe i do nagrywania, urzadzenia
do nagrywania, transmisji i odtwarzania dzwieku, magnetyczne nosniki danych, dyski do nagrywania
dzwieku, dyski cyfrowe, dyski optyczne;

- ustug w klasie 41.: ustugi edukacyjne, szkolenia, ustugi rozrywkowe, dziatalnos¢ kulturalna;

- ustug w klasie 44.: ustugi medyczne i psychoterapeutyczne takie jak opieka medyczna i analiza

medyczna w zwigzku z problemami ze stuchem lub problemami psychologicznymi.



Spdétka dysponuje takze prawem do miedzynarodowego stowno-graficznego znaku towarowego

(IR-451157), chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z pierwszernstwem od
10/03/1980 r., dla towardw i ustug w klasach 9, 16, 41, 42 klasyfikacji nicejskiej. (dowdd: wydruki z baz
OHIM k.78-83 i WIPO k.85-90, umowy cesji k.40-48, 50-71, 73-76, ttumaczenia k.275-278, 280-291)

(...) SA w sposéb rzeczywisty uzywata po dniu 17/03/2008 r. znaku towarowego TOMATIS IR-
0891321 dla towarédw w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej. Oznaczata nim, stuzace w metodzie
opracowanej przez A. T., urzagdzenia TOMATIS®AudioPro, TOMATIS®Active Language Key System, na
ktdre sktadajg sie: urzadzenie TALKS, stuchawki z wbudowanym mikrofonem, wibratorem i regulacja
balansu, tadowarka, przewdd mini jack (odtwarzacz SOLISTEN). Umieszczata swéj znak towarowy w
dokumentach handlowych dotyczacych sprzedazy urzadzend, w katalogach, w materiatach
szkoleniowych i promocyjno-reklamowych, opracowanych w jezykach angielskim, francuskim i
hiszpanskim. (dowdd: instrukcje uzytkownika k.476-564, 613-620, faktury k.566, 581, 582, 621-626,
638-688, katalogi k.567-580, materiaty promocyjno-reklamowe k.583-612 i szkoleniowe k.629-636,
wydruki ze stron internetowych k.28-32, 34-35, 37-38, 414-417, 637 ttumaczenia k.753-910) Nie
uzywata znaku TOMATIS dla magnetycznych nosnikéw danych i dyskéw do nagrywania dzwieku.

(obcigzajacy pozwang wzajemng brak dowodu przeciwnego)

(...) S.A. w G. prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie programdw oraz gier edukacyjnych i
jezykowych, jest tez dostawcyg rozwigzan wykorzystywanych przez terapeutdw, nauczycieli i
pedagogow podczas zaje¢ dydaktycznych i terapeutycznych, w tym w zakresie diagnozy i terapii
logopedycznej. (dowdd: odpis z KRS k.102-110, wydruki ze stron internetowych k.92-93, 95-96, 98-100)
Strony wspotpracowaty ze sobg przez wiele lat, nie doszto jednak do zawarcia przez nie umowy
licencyjnej obejmujacej korzystanie przez pozwang ze znaku towarowego TOMATIS. W latach 2010-
2013 spodtka realizowata projekt Uwaga! Sposdb na sukces, dotyczacy nowych metod pracy z uczniami
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Partnerem projektu byta uprawniona. (dowdd: list

intencyjny k.203-213, korespondencja k.215-216, wydruki ze stron internetowych k.218-229)

W paidzierniku 2013 r. (..) S.A. miata w swej ofercie m.in. produkt (zestaw urzadzen i
oprogramowanie) stuzgcy do celdw terapeutycznych pod nazwg handlowg ,Metoda TOMATISA” (takze
»,Produkt Metoda Tomatisa”, ,eduSensus Metoda Tomatisa”), ktéry reklamowata jako ,innowacyjny
system do diagnozy i treningu uwagi stuchowej potgczony z zestawem do terapii domowej” i ,Jest to
zestaw wielonarzedziowy, sktadajgcy sie m.in. z nowoczesnego sprzetu multimedialnego i
oprogramowania, ktore pozwalajq na prowadzenie efektywnej terapii. Zostat stworzony z myslg o

ufatwieniu pracy terapeuty oraz zwiekszeniu komfortu pacjenta”. Produkt ten reklamowata i



promowata, uzywajgc oznaczenia ,Metoda Tomatisa” (,Serdecznie zapraszamy na konferencje
poswiecong nowemu rozwigzaniu Metoda Tomatisa firmy Young Digital Planet”.) Prowadzita rowniez
szkolenia dla jego uzytkownikéw, nie wspétpracujgc w tym zakresie z uprawnionym i nie dysponujac
jego zgodg na korzystanie ze znaku TOMATIS. (dowdd: wydruki ze stron internetowych k.98-100, 112-
114, 116-118, 120-122, 124-126, 128-134, 137-183, 196-197, 199-201, 242-247, informacja handlowa
k.184-186, film promocyjny k.194)

Produkt przeznaczony jest do stymulacji audiolingwistycznej metodg A. T.. Stuzy on do diagnozy
uwagi stuchowej i terapii. Na zestaw sktada sie urzadzenie produkowane jest przez spotke (...) oraz
akcesoria (stuchawki przystawka, elektroniczne ucho) innych producentéw (jak (...)). Obecnie produkt
oferowany jest pod nazwg handlowg UWAGA SLtUCHOWA, w ktdrego opisie znajduje sie informacja, ze
przeznaczony jest on do stosowania w metodzie Tomatisa. (dowdd: zeznania swiadkéw J. E. i M. R.

k.710, K. P., 0.iN., M. Z. i I. K. k.1279)

Sad zwazyt:

. Niewaznos¢ wspdlnotowego znaku towarowego:

Art. 99 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie wspélnotowe-
go znaku towarowego (wersja ujednolicona) stanowi, ze w sprawach o naruszenie praw do wspélnoto-
wych znakéw towarowych sady uznajg znak za wazny, jezeli nie jest to kwestionowane przez
pozwanego w pozwie wzajemnym o stwierdzenie wygasniecia lub uniewaznienie znaku (domniemanie
waznosci) albo we wniosku skierowanym do Urzedu Harmonizacji Rynku Wewnetrznego.

Sad (rozstrzygajac o powddztwie wzajemnym) lub Urzad stwierdzajg niewaznos$é¢ wéwczas, gdy
istniejg bezwzgledne przyczyny odmowy rejestracji wskazane w art. 7 ust. 1, m.in. gdy:

d. znaki towarowe sktadajg sie wytacznie z oznaczen lub wskazéwek, ktére weszty do jezyka
potocznego lub sg zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;
g. znaki towarowe, ktére ze wzgledu na swoj charakter mogg wprowadzaé w bfad opinie publiczng, na

przyktad co do charakteru, jakosci lub pochodzenia geograficznego towardw lub ustugi. (art. 52 ust. 1a)

Gdy podstawa uniewaznienia istnieje jedynie w odniesieniu do niektdrych towardw lub ustug,
dla ktérych wspdlnotowy znak towarowy jest zarejestrowany, stwierdza sie niewaznos$¢ jedynie w
odniesieniu do tych towardw lub ustug. (art. 7 ust. 3) Gdy wspdlnotowy znak towarowy zostat
zarejestrowany z naruszeniem art. 7 ust. 1 b-d, nie mozna stwierdzi¢ jego niewaznosci, jezeli w wyniku
jego uzywania uzyskat po rejestracji odrdzniajgcy charakter w odniesieniu do towardow lub ustug, dla

ktorych jest zarejestrowany. (art. 7 ust. 2)

Zadajac stwierdzenia niewaznosci znaku towarowego TOMATIS IR-0891321 (...) S.A. wskazata
dwie podstawy prawne, cho¢ jej zarzut ograniczat sie do twierdzenia, ze uzycie jako znaku towarowego

nazwiska twdrcy metody terapeutycznej sprawia, ze stowo TOMATIS weszto do jezyka potocznego i



moze wprowadza¢ w btad opinie publiczng. W ocenie Sadu, zarzut ten nie zostat przez powddke

wzajemng nalezycie udowodniony w odniesieniu do ustug z klas 41. i 44.

Nalezy zauwazy¢, ze w okolicznosciach sprawy mamy do czynienia z towarami i ustugami, ktére
sg przeznaczone dla bardzo wyspecjalizowanego, profesjonalnego kregu nabywcow zainteresowanych
stosowaniem w praktyce terapeutycznej metody profesora A. T.. Trudno wiec w tym przypadku mowic
o jezyku potocznym, do ktérego wejs¢ miatoby stowo “tomatis”. Powdédka wzajemna nie przedstawita
zadnych okolicznosci faktycznych, a tym bardziej dowoddéw, ktére umozliwityby Sadowi poczynienie
ustaled co do tego, jaki jest odbiér znaku w relatywnym kregu konsumentéw na terytorium Unii
Europejskiej, jaka jest utrwalona praktyka handlowa uzywania nazwiska T. w odniesieniu do ustug z klas
41. i 44. klasyfikacji nicejskiej, dla ktérych znak jest chroniony, nie tylko w Polsce ale takze w innych
krajach, w ktérych metoda T. jest praktykowana. Dowodem takim nie mogg by¢ zeznania swiadkow J.
E.i M. R, K. P, O.i N., M. Z., I. K. Z. D. pracownikéw (...) S.A., ktérzy w zadnym razie nie s3
reprezentatywni dla wykazania ktérejS z podstaw uniewaznienia znaku towarowego wskazywanych
przez powddke wzajemng. Nie odnoszg sie witasciwie do ustug, jesli majg jakiekolwiek wiadomosci, to
dotyczg one towardéw (urzadzen wykorzystywanych w metodzie Tomatisa), ich zeznania sg dla

udowodnienia zarzutu nieprzydatne.

Zadajac uniewaznienia ze wzgledu na istnienie ryzyka konfuzji konsumenckiej, braku zdolnosci
odrdzniajacej ze wzgledu na to, ze znak jest stowem z jezyka potocznego, oznaczeniem zwyczajowo
uzywanym w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych, powddka wzajemna powinna byta
zaoferowa¢ dowody z dokumentéw, zeznania $wiadkéw (szczegdlnie pacjentéw, terapeutdw i
handlowcéw), wyniki badar opinii spotecznej, moze nawet opinie biegtego. Ich brak obcigza (...) S.A.,
zgodnie z zasadg rozktadu ciezaru dowodu sformutowang w art. 6 k.c. Dowodami na istnienie podstaw
uniewaznienia znaku TOMATIS nie mogg by¢ rozstrzygniecia wydawane w innych sprawach
przedstawione przy replice wobec odpowiedzi na pozew wzajemny, nie majg one bowiem charakteru
wigzgcego Sad w tym postepowaniu. Poglady wyrazone w motywach ztozonych decyzji bytyby do
przyjecia, gdyby powddka wzajemna — zgodnie z regutami polskiej procedury cywilnej - udowodnita

okolicznosci faktyczne, ktére legty u ich podstaw. Nie miato to jednak miejsca.

Ponadto, liczne dowody zgtoszone w pismie przygotowawczym z 11/07/2014 r. (k.916-1232)
nalezy uzna¢ za istotnie spdznione, (...) S.A. powinna je byta zgtosi¢ juz w pozwie wzajemnym. W duzej
mierze nie odnoszg sie one zresztg do kwestii decydujacych o uniewaznieniu znaku TOMATIS dla
towardw i ustug w klasach 41. i 44. klasyfikacji nicejskiej lecz do samej metody terapeutycznej prof. A.

T..

Jakkolwiek istnienie ryzyka konfuzji konsumenckiej, lub jego brak podlega ocenie normatywnej,
to powinna ona wynika¢ ze znajomosci okolicznosci faktycznych odnoszacych sie do funkcjonowania

znaku na rynku, zdefiniowania relatywnego kregu konsumentéw, wiedzy o postrzeganiu przez nich



znaku w warunkach obrotu. W konsekwencji zaniechania przez powddke wzajemng przedstawienia
twierdzen i dowoddéw na ich poparcie, Sad nie ma faktycznej mozliwosci dokonania oceny zaistnienia
przestanek uniewaznienia wskazanych w art. 7 ust. 1d. i g. Sad nie oceniat natomiast odrdzniajgcego
charakteru znaku towarowego TOMATIS, poniewaz powddka wzajemna nie wskazata na przepis art. 7
ust. 1b, nawigzujgc do kwestii dystynktywnosci znaku dopiero w replice wobec odpowiedzi na pozew
wzajemny. Powddztwo wzajemne w tej czesci podlegato oddaleniu, jako catkowicie nieudowodnione.

(a contrario art. 52 rozporzadzenia)

Il. Wygasniecie prawa do wspdlnotowego znaku towarowego:

Zgodnie z przepisem art. 51 ust. 1a, wygasniecie prawa wiasciciela wspdélnotowego znaku
towarowego stwierdza sie na podstawie wniosku do Urzedu Harmonizacji Rynku Wewnetrznego lub z

powddztwa wzajemnego w postepowaniu w sprawie o naruszenie w przypadku gdy w okresie pieciu lat

znak towarowy nie byt w rzeczywiscie uzywany we Wspdlnocie w odniesieniu do towardw lub ustug,

dla ktérych zostat on zarejestrowany, i ze nie istniejg usprawiedliwione powody nieuzywania; jednakze

zadna osoba nie moze wystepowacd z roszczeniem w celu stwierdzenia wygasniecia praw wiasciciela do
wspoélnotowego znaku towarowego w przypadku gdy w okresie miedzy uptywem piecioletniego
terminu i wniesieniem wniosku lub roszczenia wzajemnego rzeczywiste uzywanie znaku towarowego
zostato rozpoczete lub wznowione; jednakze rozpoczecie lub wznowienie uzywania znaku w okresie
trzech miesiecy przed ztozeniem wniosku lub roszczenia wzajemnego, rozpoczynajacym sie po uptywie
nieprzerwanego okresu pieciu lat nieuzywania, nie jest uwzgledniane w przypadku gdy przygotowania
do rozpoczecia lub wznowienia uzywania znaku majg miejsce dopiero wéwczas, gdy witasciciel znaku
dowiedziat sie, ze wniosek lub roszczenie wzajemne mogg by¢ wniesione.

Gdy podstawy wygasniecia istniejg jedynie w odniesieniu do niektérych towardw lub ustug, dla
ktorych znak jest zarejestrowany, stwierdza sie wygasniecie jedynie w odniesieniu do tych towaréw lub

ustug. (ust. 2)

Zgtoszenie przez powddke wzajemng zgdania stwierdzenia wygasniecia — na podstawie art. 51
ust. 1la rozporzadzenia - skutkéw jakie w Unii Europejskiej wywotuje znak towarowy TOMATIS IR-
0891321 rodzi po stronie uprawnionej obowigzek udowodnienia rzeczywistego uzywania znaku dla

wszystkich towardw w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej, dla ktdrych znak ten jest chroniony.

Pojecie rzeczywistego uzywania znaku (ang. genuine use, fr. usage serieux de la marque) byto
przedmiotem licznych orzeczen Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci i Sgdu Pierwszej Instanc;ji
(obecnie Trybunatu Sprawiedliwosci i Sgdu Unii Europejskiej). Dla przyktadu warto przywotaé chocby

wyroki Trybunatu wydane 11/03/2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul, 7/07/2005 r. C-353/03 w sprawie



Nestlé, 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06P Il Ponte Finanziara oraz wyroki Sadu wydane 12/12/2002 r.
w sprawie T-39/01 Hiwatt, 12/03/2003 r. w sprawie T-174/01 Silk Cocoon, 8/07/2004 r. w sprawie T-
203/02 Vitafruit i w sprawie T-334/01 Hipoviton, 6/10/2004 r. w sprawie T-356/02 Vitakraft,
28/03/2012 r. w sprawie T-214/08 Outburst, 15/01/2013r. w sprawie T-237/11 Bellram. Wynika z nich,
Zze za rzeczywiste mozna uznaé¢ jedynie uzywanie znaku w obrocie gospodarczym, a wiec:
wprowadzanie do obrotu towardw ze znakiem, ich oferowanie, magazynowanie w tym celu, import,
eksport, dziatania promocyjne i reklamowe (w tym w Internecie, np. w nazwach domen, stowach
kluczowych), uzywanie znaku w nazwie przedsiebiorstwa np. Swiadczgcego ustugi, a takze w informacji

i dokumentacji handlowej.

Uzywanie znaku powinno mie¢ charakter zewnetrzny, powaziny, trwaty i intensywny,
prowadzgc do powstania efektu w postaci uzyskanie znaczgcej pozycji towardéw i ustug ze znakiem lub
jej wzmocnienie (wywotania w relatywnym kregu konsumentow skutku w postaci rozpoznawalnosci
pochodzenia od uprawnionego opatrzonych znakiem towaréw lub ustug). Uzywanie powinno miec
zatem zwigzek z petnieniem przez znak jego zasadniczej funkcji oznaczenia pochodzenia. (por. wyroki
Trybunatu wydane 29/04/2004 r. w sprawach od C-468/01P do C-472/01P Procter & Gamble,
21/10/2004 r. C-64/02P w sprawie Erpo Mébelwerk, 8/04/2008 r. w sprawie C-304/06P Eurohypo,
12/07/2012 r. w sprawie C-311/11P Smart, 16/11/2004 r. C-245/02 w sprawie Anheuser-Busch)

Ocena rzeczywistego charakteru uzywania znaku towarowego opiera sie na wszystkich faktach i
okolicznosciach pozwalajgcych na ustalenie, czy znak byt faktycznie wykorzystywany handlowo,
uwzgledniajgc w szczegdlnosci sposoby korzystania ze znaku uznawane w danym sektorze gospodar-
czym za uzasadnione dla zachowania lub wykreowania rynku zbytu dla towaréw lub ustug chronionych
znakiem, charakter tych towaréw lub ustug, cechy danego rynku oraz zasieg i czestotliwo$é uzywania
znaku. (wyrok z 28/03/2012 r. w sprawie T-214/08 Outburst) Nalezy mie¢ na uwadze handlowy wymiar
ogbtu czynnosci stanowigcych uzywanie, okres, w ktédrym czynnosci te miaty miejsce, jak réwniez
czestotliwo$¢ tych czynnosci. (wyroki z 8/07/2004 r. w sprawach T-203/02 Vitafruit i T-334/01

Hipoviton)

Rzeczywiste uzywanie znaku towarowego nie moze przy tym zosta¢ dowiedzione za pomoca
przypuszczen i domnieman, musi ono opierac sie na konkretnych i obiektywnych dowodach, z ktérych
wynika, iz znak byt uzywany faktycznie i na wystarczajgca skale na danym rynku (wyroki z 12/12/2002 r.
w sprawie T-39/01 Hiwatt i 6/10/2004 r. w sprawie T-356/02 Vitakraft).

W tym miejscu warto takze przywotaé teze wyroku wydanego 19/12/2012r. C-149/11 w
sprawie Leno Merken, w ktérym — odpowiadajgc na pytanie prejudycjalne sgdu krajowego - Trybunat
stwierdzit, iz wspdlnotowy znak towarowy jest rzeczywiscie uzywany w rozumieniu art. 15.1 rozporza-
dzenia, gdy korzysta sie z niego zgodnie z jego podstawowg funkcjg i w celu zachowania lub stworzenia
udziatéw w rynku we Wspdlnocie Europejskiej dla oznaczonych nim towaréw lub ustug. Do sadu

odsytajgcego nalezy dokonanie oceny, czy warunki te zostaty spetnione, przy uwzglednieniu wszystkich



okolicznosci faktycznych majgcych znaczenie, takich jak w szczegdlnosci cechy rozpatrywanego rynku,
charakter towaréw lub ustug chronionych znakiem, zakres terytorialny iilosciowy uzywania, jak

rowniez czestotliwosc¢ i regularno$é tego uzywania.

Znak towarowy TOMATIS IR-0891321 jest chroniony w Unii Europejskiej dla towardw w klasie
9. klasyfikacji nicejskiej (aparatura i przyrzady naukowe i do nagrywania, urzagdzenia do nagrywania,
transmisji i odtwarzania dzwieku, magnetyczne nosniki danych, dyski do nagrywania diwieku, dyski
cyfrowe, dyski optyczne). Nie jest rzeczg Sgdu czynienie rozwazan o stusznosci wskazania takich wtasnie
towardw, nie za$ tych zawartych w klasie 10. Uwagi powddki wzajemnej na ten temat nie majg
znaczenia dla oceny rzeczywistego uzywania spornego znaku.

Dokonujgc oceny zaoferowanego przez pozwang wzajemng materialu dowodowego, Sad
stwierdzit, ze (...) SA w sposdb rzeczywisty uzywata po dniu 17/03/2008 r. znaku towarowego TOMATIS
IR-0891321 dla towaréw w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej. Oznaczata nim, stuzagce w metodzie
opracowanej przez A. T., urzagdzenia TOMATIS®AudioPro, TOMATIS®Active Language Key System, na
ktdre sktadajg sie: urzadzenie TALKS, stuchawki z wbudowanym mikrofonem, wibratorem i regulacja
balansu, tadowarka, przewdd mini jack (odtwarzacz SOLISTENO,. Uzywa go w dokumentach
handlowych dotyczacych sprzedazy urzadzen, w katalogach, w materiatach szkoleniowych i

promocyjno-reklamowych, opracowanych w jezykach angielskim, francuskim i hiszpanskim.

O statej obecnosci towardéw z tym znakiem na rynku aparatury i przyrzagdéow naukowych i do
nagrywania, urzadzen do nagrywania, transmisji i odtwarzania diwieku, dyskow cyfrowych i
optycznych przekonujg wymienione w ustaleniach faktycznych instrukcje uzytkownika, faktury,
katalogi, materiaty promocyjno-reklamowe i szkoleniowe, a takze wydruki ze stron internetowych.
Udokumentowane fakturami sprzedazy uzywanie obejmowato rozlegte terytorium Unii Europejskiej:
Francje, Grecje, Belgie, Szwecje, Polske, Austrie, Niemcy, Hiszpanie, Irlandie, Wtochy, Portugalie oraz
Cypr. Za przekonujgcg nalezy uznaé argumentacje przedstawiong w pismie procesowym (...) SA z

15/10/2014 r. (k.1243-1248)

Zwazywszy, e relatywny krag nabywcéw tego rodzaju towardw ogranicza sie do
profesjonalistéw, osdb stosujgcych metode Tomatisa, nalezy uznaé, ze zakres terytorialny i iloSciowy
podejmowanych dziatann zwigzanych z korzystaniem ze znaku towarowego, jest wystarczajgcy dla
stwierdzenia, iz uprawniona uzywata znaku w sposéb rzeczywisty. Jej dziatania nie byly pozorne, miaty
na celu spopularyzowanie urzadzenia wykorzystywanego w metodzie Tomatisa, osiggniecie dobrego
wyniku jego sprzedazy, wypracowanie pozycji rynkowej i jej utrzymanie. Zarzut czyniony uprawnione;j
ze sprzedazy pojedynczych urzadzen nie moze sie osta¢ wobec zeznan swiadka M. Z., ktdra stwierdza,

ze tyle samo sprzedaje (...) S.A.



Dowody przedstawione przez pozwang wzajemng sg W petni wiarygodne, nie sg tez
kwestionowane przez powddke. Co wiecej, poza zarzutami dotyczacymi nietrafnosci wyboru towaréw
w klasie 9. dla specyficznych urzadzen stuzacych stricte do stosowania w metodzie terapeutycznej
Tomatisa, nie przedstawia ona wtasnych twierdzen dotyczgcych rynku wtasciwego, dziatajgcych w nim
producentéw i wytwércéw, ich udziatéw w rynku, wynikdw prowadzonej przez nich dziatalnosci
gospodarczej. W istocie powddka wzajemna nie neguje uzywania znaku TOMATIS dla urzadzen
TOMATIS®AudioPro, TOMATIS®Active Language Key System. Twierdzac, ze elementy tego urzadzenia
nie sg tozsame z towarami, dla ktdrych znak zostat zarejestrowany powinna byta tego dowies¢. Sad nie
ma wiadomosci technicznych na poziomie umozliwiajgcym stwierdzenie braku zgodnosci urzadzen
sktadajacych sie na zestaw TOMATIS®AudioPro, TOMATIS®Active Language Key System z towarami, dla
ktdrych znak zostat zgtoszony. Ocena Sadu dokonana zostata na podstawie opisu towaru, zawartego w
materiatach informacyjno-reklamowych i fakturach. Dla potwierdzenia zarzutu konieczne bytoby
przeprowadzenie dowodu z opinii biegtego, ktdrego jednak powddka wzajemna w tym postepowaniu

nie zgtosita.

Ustalajac, ze znak towarowy TOMATIS IR-0891321 jest rzeczywiscie uzywany Sad uwzglednit

fakt korzystanie przez pozwang wzajemng ze stowno-graficznego znaku towarowego (IR-
451157), zgodnie bowiem ze stanowigcym odpowiedZ na pytanie prejudycjalne, wyrokiem Trybunatu
Sprawiedliwosci UE wydanym 18/04/2013 r. w sprawie C-12/12 Colloseum Holding AG p/ko Levi
Strauss & Co., wymog rzeczywistego uzywania znaku towarowego moze zostac spetniony, w przypadku
gdy zarejestrowany znak towarowy, ktory uzyskat swdj charakter odrdzniajgcy w nastepstwie uzywania
innego ztozonego znaku towarowego, ktdrego element stanowi, jest uzywany wytgcznie za posréd-
nictwem tego innego ztozonego znaku towarowego lub w przypadku gdy jest on uzywany wytgcznie w
potgczeniu z innym znakiem, a potgczenie tych dwéch znakéw jest ponadto takze zarejestrowane jako

znak towarowy.

Zwazywszy, ze pozwana wzajemna nie udowodnita rzeczywistego uzywania znaku TOMATIS IR-
0891321 dla magnetycznych nos$nikdw danych i dyskéw do nagrywania diwieku ani okolicznosci
uzasadniajgcych niewygaszenie znaku pomimo jego nieuzywania, o czym mowa w art. 51 ust. 1a

rozporzgdzenia, Sad uwzglednit w tej czesci powddztwo wzajemne.

Orzeczenie o kosztach postepowania oparte zostato na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c.,

albowiem pozwana wzajemna ulegta zaledwie niewielkiej czesci swego roszczenia.

Do niezbednych kosztow procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie

wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki jednego



adwokata, koszty sgdowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98
k.p.c.) Opfaty za czynnosci radcow prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 28/09/2002 r. w sprawie optat za czynnosci radcow
prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Paristwa kosztow pomocy prawnej udzielonej przez radce
prawnego ustanowionego z urzedu. Zasadzajac optate sgd bierze pod uwage niezbedny naktad pracy, a
takze charakter sprawy i wkfad pracy petnomocnika w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i
rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasadzenia opfaty stanowig stawki minimalne okreslone w
rozdziatach 3i 4, z tym, ze nie moze by¢ ona wyzsza od 6-0 krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej
wysokos¢ zalezy od wartosci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie
prawa z rejestracji wynagrodzenie wynosi 840 zt (§ 10 ust. 1 pkt 18). Zwazywszy charakter sprawy, jej
wage i stopien skomplikowania, Sagd uznat, ze adekwatne do naktadu pracy petnomocnika pozwanej

wzajemnej wykonujgcego zawdd radcy prawnego jest wynagrodzenie w minimalnej wysokosci.

Ill. Naruszenie prawa z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego:

Prawo znakéw towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezaktéconej konkurencji,
ktérego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celéw TWE. W systemie tym przedsiebiorcy powinni
mieé petng mozliwos¢ przyciggania do siebie klientéw dzieki wysokiej jakosci ich towardéw lub ustug, co
jest uzaleznione od istnienia oznaczen odrdzniajacych, pozwalajacych na ich zidentyfikowanie (tak
wyroki Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 17/10/1990 r. w sprawie C-10/89 HAG, z 4/10/2001
r. w sprawie C-517/99 Merz&Krell i z 12/11/2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club)

Z orzecznictwa Trybunatu wynika, ze prawo wytgczne zostato przyznane wiascicielowi znaku
towarowego, aby umozliwi¢ mu ochrone jego szczegdlnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten
mogt spetnia¢ wtasciwe mu funkcje gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub
ustugi oraz ich jakosci, funkcje komunikacyjng, reklamowg i kapitalowg. Wykonywanie tego prawa
winno by¢ zastrzezone dla przypadkéw, w ktérych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego
oznaczenia wptywa lub moze negatywnie wptywaé na petnione przez znak funkcje. (tak wyrok
Trybunatu Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej z 22/09/2011 r. w sprawie C-482/09 Budéjovicky Budvar, a
takze wyroki z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 L’Oréal i in., z 23/03/2010 r. w sprawach potgczonych
od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google) Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest przy
tym gwarantowanie konsumentowi lub koncowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia
towaru lub ustugi oznaczonych znakiem, odréznienia (bez ewentualnosci wprowadzenia w btad) ich od
towardw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunatu z 23/05/1978 r. w sprawie 102/77
Hoffmann-La Roche, z 18/06/2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, z 8/05/2008 r. w sprawie C-304/06
Eurohypo, wyrok Sadu Unii Europejskiej z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life)



Prawo (...) SA w L. do wytgcznego uzywania na terytorium Unii Europejskiej stownego znaku
towarowego TOMATIS (IR-0891321) byto kwestionowane przez pozwang gtéwna (...) S.A. w G. jak
chodzi o jego waznos$¢. Oddalenie powddztwa wzajemnego (za wyjatkiem stwierdzenia wygasniecia
znaku w odniesieniu do magnetycznych nosnikdw danych i dyskéw do nagrywania dZzwieku) stworzyto
w zasadniczej czesci na powrdt sytuacje zwigzania Sgdu domniemaniem wynikajgcym z art. 99 ust. 1

rozporzadzenia.

Z art. 9 wynika prawo wiasciciela wytgcznego i niezaktéconego uzywania zarejestrowanego
wspdlnotowego znaku towarowego oraz do zakazywania innym osobom, nie majgcym jego zgody,
uzywania w obrocie:

a. identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towaréw lub ustug;

b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identycznosci lub podobieristwa do znaku oraz identycznosci albo
podobienstwa towaréw lub ustug, ktérych dotyczag znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btgd opinii publicznej, ktére obejmuje takze prawdopodobienstwo ich skojarzenia.

¢. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towardw lub ustug, ktére nie sg
podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy sie on renomg w Unii
Europejskiej i gdy uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszycielowi
nienalezng korzys¢ albo jest szkodliwe dla odrdzniajgcego charakteru lub renomy wspdlnotowego

znaku towarowego. (ust.1)

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku
opiera na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Znaki nalezy poréwnywacé catosciowo, a
decydujace znaczenie mieé¢ bedg elementy odrdzniajgce (dominujace), a nie opisowe. Wspdlnotowy
znak towarowy nie musi by¢ bezwzglednie rezultatem procesu twdérczego ani opierac sie na elemencie
oryginalnosci czy fantazji, ale na zdolnosci indywidualizowania towardw lub ustug na rynku wzgledem
towaréw lub ustug tego samego rodzaju oferowanych przez konkurentéw (por. wyroki Sadu z
31/05/2006 r. w sprawie T-15/05 Wim de Waele, z 31/01/2001 r. w sprawie T-135/99 Taurus-Film, z
27/02/2002 r. w sprawie T-79/00 Rewe-Zentral).

Dwa znaki towarowe sy do siebie podobne jezeli, z punktu widzenia okreslonego kregu
odbiorcéw, sg przynajmniej czesciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok
Sadu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen) ldentyczno$é poréwnywanych znakéw wystepuje
woéwczas, gdy sy one doktadnie jednakowe (tozsame) lub charakteryzujg sie rdznicami nie-
dostrzegalnymi dla przecietnego konsumenta. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sg
identyczne, czy tez mozna mowi¢ zaledwie o podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny
wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakow i ich catosciowego oddziatywania na percepcje
nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta. (tak

wyrok Trybunatu z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 LT/ Diffusion)



Dokonujgc oceny podobienstwa towardow i ustug nalezy braé¢ pod uwage wszystkie czynniki
charakteryzujgce zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie ich rodzaj i przeznaczenie,
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
ELS, z 4 X1 2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo) Cato$ciowa ocena zaktada pewng wspotzaleznosé miedzy
branymi pod uwage czynnikami, w szczegdlnosci podobieristwem znakéw towarowych oraz podo-
bienstwem towardw lub ustug, ktdrych one dotycza, przy czym niski stopien podobieristwa towarow i
ustug moze by¢ zréwnowazony znaczgcym stopniem podobienstwa znakdéw towarowych i odwrotnie.
(zasada wzajemnej zaleznosci - tak wyroki Trybunatu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen, z

13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 Il Ponte Finanziaria, z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix)

W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad istnieje wtedy,
gdy znaczna czes$¢ witasciwego kregu odbiorcdw mogtaby zostaé sktoniona do omytkowego zakupu
towaru pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajgc, ze dane towary lub ustugi
pochodzg z tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uznaé, ze dane towary lub ustugi
pochodzg z przedsiebiorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z 29/09/1998 r.
w sprawie C-39/97 Canon, z 4/05/1999 r., z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik
Meyer, z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 CK Kalvin Klein oraz wyrok Sadu z 9/12/2010 r. w sprawie T-
303/08 Golden Elephant) Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btgd powinno by¢ oceniane w sposéb
catosciowy, wedtug sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich
istotnych  okolicznosci  konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zaleznosci miedzy
podobiefnstwem oznaczen i towardw lub ustug, ktdrych one dotycza. (tak wyroki Trybunatu z
11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 Miilhens, z 18/12/2008 .
w sprawie C-16/06 Mobilix oraz wyroki Sadu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills i z
20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 Mendion)

Ocena ryzyka konfuzji, w zakresie podobiefstwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego
znakéw, powinna sie opiera¢ na wywieranym przez nie catosciowym wrazeniu ze szczegdlnym
uwzglednieniem ich elementdw odrdzniajacych i dominujacych. (tak wyroki Trybunatu z 11/11/1997 r.
w sprawie C-25/95 Sabel, z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen i z 12/06/2007 r. w sprawie C-
334/05 Shaker oraz wyrok Sadu z 14/10/2003 r. w sprawie T-292/01 BASS) Z zasady, odbiorcy nie
uznajy elementu opisowego za odrdzniajacy i dominujgcy w catosciowym wrazeniu, jakie ten znak
wywiera. (tak wyroki Sgdu z 3/07/2003 r. w sprawie T-129/01 Budmen i z 6/07/2004 r. w sprawie T-
117/02 Chufafit) O ile przecietny konsument postrzega zwykle znak jako cato$¢ i nie zagtebia sie w
analize jego poszczegdlnych elementéw (tak wyrok Trybunatu z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95
Sabel, wyrok Sadu z 10/10/2006 r. w sprawie T-172/05 Armafoam), o tyle to wtasnie jego dominujace i
odrdzniajace cechy s3, co do zasady, najtatwiej zapamietywane. (tak wyroki Sadu z 23/10/2002 r. w
sprawie T-104/01 Fifties, z 10/09/2008 r. w sprawie T-325/06 Capio)



Wiasciwy kragg odbiorcow sktada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformo-
wanych, dostatecznie uwaznych i rozsgdnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie rdznie
ksztattowaé w zaleznosci od kategorii towaréw lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z 22/06/1999 r. w
sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel i z 12/01/2006
r. C-361/04 Ruiz Picasso oraz wyroki Sadu z 13/02/2007 r. w sprawie T-256/04 Respicur iz 8/02/2011 r.
w sprawie T-194/09 LAN) Przecietny konsument rzadko ma mozliwos¢ przeprowadzenia bez-
posredniego poréwnania réznych znakdéw towarowych, musi zazwyczaj zdawad sie na zachowany w
pamieci niedoskonaty obraz tych znakéw towarowych. Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy
jest charakter odrézniajacy znaku towarowego, ktéry wynika z jego samoistnych cech lub renomy
(znajomosci, rozpoznawalnosci znaku na rynku). (tak wyroki Trybunatu z 22/06/1999 r. w sprawie C-
342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL i z 29/09/1998 r. w
sprawie C-39/97 Canon oraz wyroki Sgdu z 1/02/2005 r. w sprawie T-57/03 Hooligan, z 21/02/2006 r. w
sprawie T-214/04 POLO, z 14/11/2007 r. w sprawie T-101/06 Castell del Remei Oda i z 15/09/2009 r. w
sprawie T-308/08 MANGO adorably)

Istnieje pewna wspédizaleznos¢ miedzy znajomoscia znaku wsréd odbiorcéw, a jego
charakterem odrdzniajgcym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego
charakter odrdzniajacy. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy sie wysoce odrdzniajgcym
charakterem wynikajgcym z jego znajomosci wsérdd odbiorcéw, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne
okolicznosci danego przypadku, w szczegdlnosci 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 odbiorcéw, ktérym znak towarowy umozliwia
zidentyfikowanie towardw jako pochodzacych z okresSlonego przedsiebiorstwa, jak réwniez
os$wiadczenia izb handlowych i przemystowych lub stowarzyszen zawodowych. (tak wyrok Sadu z
12/07/2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke) Ciezar udowodnienia sity znaku towarowego i jego

odrdzniajgcego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

W okolicznosciach sprawy miedzynarodowemu stownemu znakowi towarowemu TOMATIS (IR-
0891321) przeciwstawione zostaty oznaczenia stowne: ,Metoda TOMATISA”, ,Produkt Metoda
Tomatisa”, ,eduSensus Metoda Tomatisa”, uzywane przez pozwang gtdwng w zwigzku z oferowaniem i
reklamg jej urzadzenia przeznaczonego do terapii stuchowej prowadzonej metodg prof. Alfreda
Tomatisa. A zatem dla towaréw podobnych (konkurencyjnych, o identycznym przeznaczeniu) do
objetych ochrong znaku zarejestrowanego na rzecz powoda gtdwnego, chronionego w Unii
Europejskiej jako wspdlnotowy znak towarowy TOMATIS. Uzywania spornych oznaczen pozwana

gtéwna zaniechata w konsekwencji tymczasowego zakazu natozonego na nig w trybie zabezpieczenia.



Oznaczenia stowne: ,Metoda TOMATISA”, ,Produkt Metoda Tomatisa”, ,eduSensus Metoda
Tomatisa” nie sg identyczne ze znakiem IR-0891321, mozna je jednak uzna¢ za wysoce do nich
podobne, ze wzgledu na to, ze znak TOMATIS stanowi ich jedyny element odrdzniajacy. Elementy
stowne ,metoda” i, produkt metoda” majg charakter stricte opisowy, pozwana gtéwna nie udowodnita
natomiast w tym postepowaniu, ze element ,eduSensus” jest na tyle dystynktywny, by zniwelowac

podobienstwo oznaczenia ,,eduSensus Metoda Tomatisa” do znaku TOMATIS.

W przekonaniu Sadu, uzycie przez pozwang gtéwng elementu stownego TOMATIS w nazwie
handlowej oferowanego do sprzedazy urzadzenia wykracza poza granice dopuszczalnego uzywania
znaku towarowego osoby trzeciej, stanowigc naruszenie prawa wytgcznego uzywania znaku w sposéb

zdefiniowany w art. 9 ust. 1b rozporzadzenia.

Wytacznos¢ uzywania wspélnotowego znaku towarowego jest ograniczona. Zgodnie z art. 12 pkt
b i c rozporzadzenia, uprawniony nie moze zakazac osobie trzeciej uzywania w obrocie m.in.:
- oznaczen dotyczacych rodzaju, jakosci, ilosci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia geograficznego,
czasu produkcji towaru lub swiadczenia ustugi, lub tez innych witasciwosci towardw lub ustug,
- znaku towarowego, jezeli jest to niezbedne dla wskazania przeznaczenia towaréw lub ustug, w
szczegolnosci bedacych akcesoriami lub czesciami zapasowymi

pod warunkiem, 7e osoba ta uzywa go zgodnie z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu.

Zastosowana tu przez ustawodawce wspdlnotowego klauzula generalna pozostawia orzecznictwu

sprecyzowanie katalogu zachowan, ktdre nalezy uznac za niedopuszczalng forme uzywania znaku.

Wyktadnia art. 12 pkt. b i c rozporzadzenia powinna by¢ oparta o poglady wyrazone przez
Europejski Trybunatu Sprawiedliwosci w wyroku wydanym 23/02/1999 r. w sprawie C-63/97 Bayerische
MotorenWerke AG oraz BMW Nederland BV vs Roland Karel Deenik. Odpowiadajgc na pytanie
prejudycjalne, Trybunat dokonat gruntownej wyktadni art. 6 i 7 Pierwszej Dyrektywy Rady (89/104/EWG)
z 21/12/1988 r. w sprawie harmonizacji przepisow panstw cztonkowskich dotyczgcych znakéw

towarowych, odpowiadajacych unormowaniom art. 12 i 13 rozporzadzenia.

Trybunat dopuscit mozliwos¢ informowania o sprzedazy uzywanych samochodéw marki BMW,
jesli samochody z tym znakiem zostaty uprzednio wprowadzone do obrotu przez BMW lub za jego zgoda.
(por. takze wyrok z 4/11/1997 r. w sprawie C-337/95 Parfums Christian Dior) Stwierdzit jednak, ze
niedopuszczalne jest uzycie znakéw BMW w celu reklamowania sprzedazy lub naprawy samochodow tej
marki, jezeli sposéb ich uzycia mogtby wywotaé wrazenie co do istnienia zwigzkéw handlowych miedzy
uprawnionym do znaku a uzywajgcym go. Takie formy uzywania znakéw w celu reklamowym nie s3
niezbedne dla zapewnienia ochrony interesu uzywajgcego znak, polegajgcego w rozpatrywanej przez
Trybunat sprawie na mozliwosci swobodnej sprzedazy towardw i Swiadczenia ustug. (cyt. za Wtasnosé
przemystowa, orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwosci Wspdlnot Europejskich i Sqdu Pierwszej Instancji.

Wydanie Il pod redakcjg R. Skubisza. Zakamycze 2006 s. 55-74)



Podobne do cytowanych poglady Trybunat zaprezentowat w wydanym 17/03/2005 r. wyroku w
sprawie C-228/03 The Gillette Company i Gillette Group Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy.
Odpowiadajac na pytanie prejudycjalne wskazat na istote i funkcje prawa wytgcznego na znak towarowy.
(...) ograniczajqc skutki praw przystugujgcych wtascicielowi na mocy art. 5 dyrektywy 89/104, art. 6 tej
dyrektywy ma na celu pogodzenie podstawowych interesow ochrony praw do znaku z interesem swobod-
nego przepfywu towardéw i swobody swiadczenia ustug na wspdlnym rynku w sposob umozliwiajgcy
petnienie przez znaki towarowe ich roli zasadniczego elementu systemu niezaktéconej konkurencji,
ktorego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celdw traktatu. (...) Uzycie znaku towarowego przez

osobe trzecig, ktora nie jest jego wtascicielem, jest niezbedne do wskazania przeznaczenia towaru

sprzedawanego przez te osobe, jezeli stanowi to w_praktyce jedyny sposob podania odbiorcom

zrozumiatej i kompletnej informacji o jego przeznaczeniu w celu zachowania systemu niezaktdconej

konkurencji na rynku tego towaru. W kazdym przypadku ocena naleze¢ bedzie do Sadu, ktdry odniesie jg

do ustalonych okolicznosci faktycznych konkretnej sprawy. (w wyroku w sprawie Gillette ETS stwierdzit:
Do sgdu krajowego nalezy zbadanie, czy w okolicznosciach postepowania (...) uzycie znaku towarowego
byto niezbedne, przy czym powinien on wzig¢ pod uwage wymogi wymienione w pkt 33—36 niniejszego

wyroku oraz charakter kregu odbiorcow, dla ktdrych przeznaczony jest towar sprzedawany {(...).

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, wymodg uczciwych praktyk stanowi w istocie wyraz
obowigzku poszanowania stusznych intereséw wtasciciela znaku towarowego (por. cyt. wyrok w sprawie
BMW oraz wyrok z 7/01/2004 r. w sprawie C-100/02 Gerolsteiner Brunnen). Uzycie znaku jest niezgodne z
uczciwymi praktykami w handlu i przemysle przede wszystkim wtedy, gdy:

O moze sprawiac wrazenie istnienia powigzan gospodarczych osoby trzeciej z wtascicielem znaku,
QO narusza warto$¢ znaku poprzez osigganie nieuzasadnionych korzysci wynikajacych z jego charakteru
odrdzniajacego albo renomy,

0 prowadzi do dyskredytacji / oczerniania znaku. (por. opinia rzecznika generalnego z 9/12/2004 r.)

Wykfadnia tak okreslonych przestanek pokrywa sie, odpowiednio, z wyktadnig art. 9 ust. 1b (w
zakresie, w jakim analizowana jest mozliwo$¢ wprowadzenia opinii publicznej btgd wtedy, gdy odbiorcy
mogliby uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego samego przedsiebiorstwa, ewentualnie z
przedsiebiorstw powigzanych ze sobg gospodarczo) oraz art. 9 ust. 1c (co do pojecia renomy, uzyskiwania

nieuzasadnionych korzysci i szkodliwosci dla odrézniajgcego charakteru lub renomy znaku towarowego).

Nie ulega watpliwosci Sadu, ze oferujgc urzgdzenie przeznaczone do stosowania w terapii
metodg prof. Tomatis, Young Digital Planet S.A. musi mie¢ mozliwos¢ postugiwania sie nazwiskiem jej
twoércey, by prawidtowo okresli¢ przeznaczenie towaru. Uzycie to powinno sie jednak miesci¢ w granicach
koniecznosci i byé zgodne z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu. W sytuacji braku zgody stron
dotyczacych granic informacyjnego uzywania znaku towarowego osoby trzeciej, to sad rozstrzyga o tym,

Czy oznaczenie narusza wytgcznosé uprawnionego, czy tez nie. Specyfikg tego rodzaju spraw jest



ograniczenie kognicji sadu do rozstrzygania o konkretnych oznaczeniach. Mozliwosci sformutowania

bardziej ogdlnego zakazu na przysztos¢ sg bardzo ograniczone, jesli w ogdle nie wytgczone.

(...) SA wnosita w tym postepowaniu o nakazanie (...) S.A. zaniechania naruszer prawa z
rejestracji, chronionego w Unii Europejskiej, miedzynarodowego stownego znaku towarowego
»TOMATIS" (IR-0891321) oraz czyndw nieuczciwej konkurencji, tj. nakazanie zaniechania uzywania
oznaczen zawierajgcych stowo ,TOMATIS", w tym ,TOMATISA", do oznaczania systemu, urzadzen oraz
oprogramowania do diagnozy i treningu uwagi stuchowej oraz ustug szkoleniowych dotyczacych
produktéw z zakresu diagnozy lub treningu uwagi stuchowej. Zadanie to odnosito sie do stosowanych
przez pozwang gtéwng dla jej urzadzenia nazw ,Metoda TOMATISA”, ,Produkt Metoda Tomatisa”,
»eduSensus Metoda Tomatisa”. W kazdym z tych oznaczen element stowny ,tomatis” ma charakter
odrdzniajacy i — jakkolwiek zostat uzyty w powigzaniu ze stowem ,metoda”, co wskazywaé¢ moze na
przeznaczenie towaru, to uzycie takiego sformutowania w nazwie handlowej urzadzenia nie jest zgodne
z dobrym obyczajem handlowym. Wykracza poza granice informowania nabywcy o przeznaczeniu
towaru, stwarzajagc wrazenie istnienia pomiedzy stronami powigzan gospodarczych, ktore
usprawiedliwiajg uzywanie przez pozwang gtéwng znaku towarowego TOMATIS. Efektem dziatania (...)

S.A. jest wiec ryzyko konfuzji konsumenckie;j.

Towary, dla ktérych znak TOMATIS jest chroniony mogg by¢ uznane za podobne do urzadzen
(...) S.A., maja bowiem toisame przeznaczenie, stosowane s3 do terapii metodg prof. A. T..
Kwestionowane oznaczenia pozwanej gtéwnej niewatpliwie kojarzg sie ze znakiem towarowym IR-
0891321, osoby nalezgce do kregu zainteresowanych ich nabyciem mogg bowiem uznaé, ze pozwana
gtéwna jest gospodarczo powigzana z (...) SA, stad jej prawo do uzywania znaku TOMATIS. Stusznie
wiec powddka gtéwna zarzuca (...) S.A. naruszenie jej wytacznosci. Dziatania pozwanej gtéwnej moga
tez szkodzi¢ sile odrézniajgcej znaku TOMATIS. Naruszajg one prawidiowe petnienie przezen funkcji

oznaczenia pochodzenia, jakosciowej, reklamowej i inwestycyjnej.

Skutki wspdlnotowego znaku towarowego podlegajg wytgcznie przepisom rozporzadzenia. W
innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszgcemu sie do naruszenia krajowego
znaku towarowego wg przepiséw tytutu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia witascicielowi realizacji jego

praw z rejestracji mogg by¢ zakazane, w szczegdlnosci:

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

b. oferowanie towardow, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub
oferowanie i Swiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c. przywoz lub wywdz towardw pod takim oznaczeniem;

d. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)



W przypadku, gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba
naruszenia wspolnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba Zze istniejg szczegdlne powody
zaniechania tego, decyzje zakazujgcg mu dziatan stanowigcych naruszenie lub stwarzajgcych grozbe
naruszenia wspolnotowego znaku towarowego. Stosuje réwniez takie srodki, zgodnie z przepisami
swojego ustawodawstwa krajowego, ktérych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102
ust.1) Odnosi sie to wprost do przepiséw ustawy z 30/06/2000 r. prawo wtasnosci przemystowe;.
Sformutowanie - chyba ze istniejq szczegdlne powody zaniechania — uprawnia Sad do odstgpienia od
stosowania sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadajgca klauzuli generalnej art. 5 k.c., nie moze by¢
stosowana przez sad w postepowaniach w sprawach gospodarczych z urzedu. Zainteresowany,
uniknieciem sankcji pozwany, ktéry dopuscit sie naruszenia, winien skonkretyzowaé te szczegdlne
powody i wykazaé ich istnienie, pozostawiajgc sagdowi ocene, przy rozstrzyganiu o sposobie usuniecia

skutkdw naruszenia prawa z rejestracji.

Naruszenie prawa (...) SA, wynikajgce z przekroczenia przez (...) S.A. dopuszczalnych granic
informacyjnego uzycia znaku osoby trzeciej okreslonych w art. 12 rozporzgdzenia, uzasadnia natozenie
na pozwang gtéwng nakazu zaniechania uzywania oznaczen ,Metoda Tomatisa”, ,Produkt Metoda
Tomatisa” i ,,eduSensus Metoda Tomatisa” dla systemu, urzadzen oraz oprogramowania do diagnozy i
treningu uwagi stuchowe] oraz ustug szkoleniowych dotyczacych produktéw z zakresu diagnozy lub

treningu uwagi stuchowe;j. (art. 102 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2 i w zw. z ust. 1b rozporzadzenia)

W pozostatym zakresie powddztwo gtéwne podlega oddaleniu jako nieusprawiedliwione i
nieudowodnione, (...) SA nie wykazata bowiem uzywania przez (...) S.A. innych jeszcze oznaczen z
elementem stownym , TOMATIS” (,TOMATISA”), ani realnej grozby naruszenia w ten sposéb w

przysztosci jej prawa wytacznego.

Iv. Naruszenie gtdwna regut uczciwej konkurenciji:

Ustroj Rzeczypospolitej Polskiej opiera sie na zasadzie wolnosci gospodarczej i swobody
konkurencji. Dziatania konkurencyjne, bez wzgledu na to, jak dotkliwe skutki mogg wywiera¢ w sferze
intereséw innych uczestnikéw obrotu, sg co do zasady dozwolone, kazdy przedsiebiorca funkcjonujgcy na
polskim rynku moze wiec podejmowac dziatania zmierzajgce do pozyskiwania kontrahentéw — nabywcéw
oferowanych przezen towardw i ustug. Ustawodawca zwraca sie przeciwko nim tylko o tyle, o ile s3 one
sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub tez podwazajg fundamenty konkurencji jako takiej.
(por.: Wojciech Pyziot, Anna Walaszek-Pyziot Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojecia). Przeglad

Prawa Handlowego 1994/10/1)

W uzasadnieniu wyroku z 11/07/2002 r. (I CKN 1319/00 OSNC 2003/5/73) Sad Najwyzszy

stwierdzit m.in.: zafoZzeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej sity



przedsiebiorcy oraz jej oddziatywanie na krgg odbiorcow. Chodzi o rozgraniczenie miedzy dziataniem
uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczajgcym poza ustanowione reguty, nie zas o ochrone
konkretnego osiggniecia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidfowosci zachowania sie i
dziatania podmiotéow gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostepu do rynku na rownych
prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolnosci gospodarczej uzasadhnia (...) poszukiwanie rownowagi
miedzy wolnoscig rynku i swobodg obrotu a celami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

okreslonymi w art. 1.

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16/04/1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje
zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalnosci gospodarczej - w interesie publicznym,
przedsiebiorstw oraz klientow, nie moze jednak by¢ traktowana jako instrument stuzgcy wyeliminowaniu
konkurencji w ogdle, w celu zachowania przez przedsiebiorce dominujacej 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 nastepujacych przestanek :
Q czyn ma charakter konkurencyjny,
O narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,

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

Dziatanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest na wzmocnienie badz utrzy-
manie pozycji na rynku danego przedsiebiorcy, ktory jednak niekoniecznie musi mie¢ $wiadomosé
skutkéw jakie rzeczywiscie moze wywrzeé, w szczegdlnosci bez znaczenia jest jego ewentualna
Swiadomos¢ mozliwosci naruszenia interesdw innych uczestnikdéw obrotu. Konkurencyjne sg wytgcznie
dziatania zewnetrzne, adresowane do innych uczestnikdéw wymiany rynkowej, majgce na celu zdobycie
klientédw dla oferowanych przez nich towaréw przez zwiekszenie wiasnej efektywnosci gospodarczej badz

ostabienie cudzej.

Zagrozenie intereséw musi mieé charakter bezposredni i realny. Muszg one by¢ zdolne wywieraé
wptyw na innych przedsiebiorcow-konkurentéw (albo na konsumentéw), niekorzystnie oddziatywac na
ich sytuacje, naruszajgc ich interesy gospodarcze. Decyduje o tym sposdb, w jaki dziatanie konkurenta jest
odbierane przez potencjalnych adresatéw. Obowigzek wskazania i udowodnienia naruszenia lub
zagrozenia jego interesdw gospodarczych, a takze winy naruszyciela obcigza wystepujgcego z zarzutem

nieuczciwej konkurencji.

Naruszenie prawa odnosi sie do bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw, w szczegdlnosci
u.z.n.k., przepiséw o przeciwdziataniu praktykom monopolistycznym, o ochronie débr osobistych, prawa

wtasnosci, praw autorskich, ochrony konsumentéw, kodeksu karnego.

Dobre obyczaje rozumieé nalezy podobnie do zasad wspdtzycia spotecznego, jako normy moralne

i zwyczajowe stosowane w dziatalnosci gospodarczej. O tym, czy dane dziatanie jest sprzeczne z dobrymi



obyczajami, decyduje catoksztatt okolicznosci, a zwifaszcza cel, uzyte S$rodki i konsekwencje
przedsiebranych dziatan. Czyn sprzeczny z prawem moze, ale nie musi by¢ zarazem sprzeczny z dobrymi
obyczajami, gdyz zalezy to od charakteru naruszonych norm. Dla ustalenia dobrych obyczajow powazne
znaczenie mogg mieé ustalane przez organizacje samorzadu zawodowego kodeksy etyczne. (por.
M.Kepinski Problemy ogdlne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ruch Prawniczy

Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1)

Pojecie dobrych obyczajow odczytuje sie najczesciej w ujeciu ekonomiczno-funkcjonalnym,
przywigzujgcym wage nie do przestrzegania dobrych obyczajow w ogdle lecz do zachowania przedsie-
biorcéw w dziatalnosci gospodarczej, odchodzgc od dokonywania oceny z punktu widzenia ogdlnych
zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowito poczucie godnosci ogétu ludzi myslgcych
sprawiedliwie i stusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w
dziatalnosci gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sgdu Najwyzszego z 26 IX 2002 r. Ill CKN 213/01
OSNC 2003/12/169, Beata Gadek op.cit. s.127-144) Sprzeczno$¢ z dobrymi obyczajami, jako klauzula
generalna, podlega ocenie sadu z punktu widzenia tresci, motywdw i celu dziatania konkurencyjnego.
Obiektywnie niezgodne z dobrymi obyczajami sg dziatania (lub zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami

uznanymi przez dang spotecznos¢, obowigzujgcymi w okreslonym srodowisku.

Sad podziela przyjety w doktrynie poglad, iz przepis art. 3 w ust. 1 w sposdb ogdlny okresla czyn
nieuczciwe] konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przyktadowo niektére czyny, typizowane
dodatkowo w art. 5-17, ktére nalezy wyktadac tak, ze ogdlne okreslenie czynu nieuczciwej konkurenciji i

przepisy czyn ten uszczegdtawiajgce pozostajg w nastepujgcych wzajemnych relacjach:

m] 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,

a wymagania okreslone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszg sie do czyndw wymienionych w art. 5-17, a
klauzula generalna petni funkcje korygujacg w stosunku do przepisdw szczegdlnych. 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
konkretnego deliktu wskazanego w rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub 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.

(tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt | ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)



Zdaniem Sadu, zasadny jest stawiany pozwanej gtdwnej zarzut popetnienia czynu nieuczciwej
konkurencji stypizowanego w art. 10 u.z.n.k., tj., takiego oznaczenia towaréw lub ustug, ktére moze
wprowadzi¢ klientéw w btad co do ich pochodzenia. (ust. 1). Powddce gtéwnej stuzy bowiem
pierwszenstwo uzywania na polskim rynku oznaczenia stownego TOMATIS. Kwestionowane oznaczenia
uzywane przez (...) S.A. na opakowaniach, w informacji handlowej i reklamie moze wprowadza¢
nabywcéw w btad co do pochodzenia oferowanych urzadzen. Przestanki ryzyka konfuzji konsumenckiej

sg przy tym oceniane w sposdb przedstawiony w pkt Ill. uzasadnienia.

Nalezy sie takze zgodzi¢ z powddka gtdwng, ze wykorzystywanie przez pozwang wypracowanej
przez (...) SA renomy jej przedsiebiorstwa i produktu oraz pozycji rynkowej (bezsporne) wyczerpuje
znamiona czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. (...) S.A. narusza dobry
obyczaj polegajacy na niepodszywaniu sie pod firme i renome konkurencyjnego przedsiebiorstwa,
godzeniu w sife przyciggania (atrakcyjnosc) konkurenta i jego oddziatywania na krqg odbiorcéw. (por.
uchwata Sgdu Najwyzszego z 23/02/1995 r. Ill CZP 12/95) Dziatanie takie narusza interesy gospodarcze
powddki gtdwnej, ograniczajac jg w korzystaniu z naktadéw finansowych i osobowych poczynionych na
budowe renomy przedsiebiorcy i jego oferty rynkowej. Jest takze sprzeczne z interesami potencjalnych
klientow, przekonujac ich o jakosci towardw i ustug pozwanej gtdwnej, nie na podstawie jej wtasnego

wysitku gospodarczego i naktaddw lecz przez odniesienie do dorobku konkurenta.

Uznajac za usprawiedliwione zgdanie pozwu, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 10
ust. 1 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k., Sad nakazat (...) S.A., aby zaniechat czynéw nieuczciwej konkurencji, przez
uzywanie oznaczen ,Metoda Tomatisa”, ,Produkt Metoda Tomatisa” i ,,eduSensus Metoda Tomatisa”
dla systemu, urzadzen oraz oprogramowania do diagnozy i treningu uwagi stuchowej oraz ustug

szkoleniowych dotyczacych produktéw z zakresu diagnozy lub treningu uwagi stuchowe].

Sad oddalit natomiast powddztwo w takim zakresie, w jakim (...) SA zgdat zakazania pozwane;j
uzywania innych oznaczen zawierajgcych stowo TOMATIS, nie jest bowiem wykluczone, ze jego uzycie
w innych niz kwestionowane oznaczeniach nie bedzie stwarzato ryzyka konfuzji konsumenckiej, ze
bedzie sie miesci¢ w granicach dopuszczalnego uzywania znaku towarowego osoby trzeciej. W sytuacji,
gdy znak towarowy jest tozsamy z nazwiskiem osoby bedacej twdércg metody terapeutycznej, nalezy
wyraznie odrdzni¢ uzywanie znaku od wskazania nazwiska. Uprawniony, rejestrujgc znak towarowy
TOMATIS musiat mieé¢ swiadomos¢ braku wytgcznosci uzywania w celu informacyjnym nazwiska A. T.
przez osoby zwigzane ze stosowaniem jego metody. W kazdym konkretnym przypadku konieczne
bedzie dokonanie oceny, czy oznaczenie towaru lub ustugi miesci sie w dopuszczalnych granicach art.
12 rozporzadzenia, czy wykraczajgc poza nie, w sposob zaktdcajacy prawidtowe petnienie przez znak

towarowy jego funkcji, narusza wytgcznosé przynalezng uprawnionej.



O kosztach postepowania Sad orzekt na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., obcigzajgc nimi

pozwang gtéwng poniewaz (...) SA ulegt zaledwie niewielkiej cze$ci swych zadan.



