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POSTANOWIENIE
Dnia 22 stycznia 2016 r.
Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII
Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemyslowych
w skladzie nastepujacym :
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 stycznia 2016 r. w Warszawie
sprawy z wniosku (...) spdlki z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w R.
z udzialem R. K.
o udzielenie zabezpieczenia
postanawia:

I. udzieli¢ (...) spblce z ograniczona odpowiedzialnoscia w R. zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie popeliania
przez R. K. czynoéw nieuczciwej konkurencji polegajacych na oznaczaniu produkowanych przez niego makaronow,
oferowanych aktualnie pod nazwa ,Makarony Babuni R. K. z jaj przepiorczych 12 jajeczny”, nieprawdziwymi
oznaczeniami wskazujacymi na ich wyprodukowanie z jaj wylacznie przepiorczych oraz na oferowaniu i wprowadzaniu
do obrotu tak oznakowanych makaronéw, podczas gdy makarony te nie zawieraja jaj przepiorczych, zawierajg ich
Sladowe ilo$ci lub zawieraja jaja przepiorcze i kurze, poprzez:

1. zakazanie obowigzanemu - na czas trwania postepowania:

a. umieszczania na opakowaniach produkowanych przez niego makaronéw informacji o tresci: ,,z jaj przepioérczych”
i/lub ,jaja przepidrcze 14%”, a takze umieszczania na opakowaniach graficznego wyobrazenia przepioérki i/lub jaj
przepiorczych, w tym stosowania opakowan w wygladzie:

b. oferowania i wprowadzania do obrotu makaronéw w opakowaniach okres$lonych w pkt a.,

2, zajecie — na czas trwania procesu — stanowiacych wlasnosé R. K. i wyproduko-wanych przez niego makaronoéw w
opakowaniach okre§lonych w pkt 1a., w miejscach prowadzenia przez obowigzanego dzialalnoSci gospodarczej - pod
adresami: (...)-(...) R. ul. (...), (...)-(...) K. ul. (...), (...)-(...) K. ul. (...), (...)-(...) M. ul. (...) oraz we wszystkich innych
miejscach, ktore zostang ustalone w toku egzekucji;

II. w pozostalej czesci wniosek oddalic;

II1. zakresli¢ (...) spblce z ograniczong odpowiedzialno$cia w R. dwutygodniowy termin do wystapienia wzgledem R.
K. z pozwem obejmujacym roszczenie z pkt I.
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UZASADNIENIE

18 stycznia 2016 . (...) spotka z ograniczona odpowiedzialnoécia w R. po raz wtory wniosla o udzielenie zabezpieczenia
roszczenia o zaniechanie przez R. K. prowadzacego dzialalno$é gospodarcza pod firma (...) w R. popelniania czynow



nieuczciwej konkurencji z art. 10, art. 14 i art. 3 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
oraz naruszania niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego i wspdlnotowego znaku towarowego ,,(...) Makaron z
jaj przepioérezych” C. (...), polegajacego na oznaczaniu przez obowigzanego produkowanych przez niego makaronéw
oferowanych aktualnie pod nazwa ,Makarony Babuni R. K. z jaj przepiorczych 12 jajeczny” nieprawdziwymi
oznaczeniami wskazujacymi na ich wyprodukowanie z jaj wylacznie przepiérczych oraz oferowaniu i wprowadzaniu
do obrotu tak oznakowanych makaron6ow, podczas gdy makarony te nie zawierajg jaj przepiérczych lub zawieraja ich
Sladowe iloSci lub zawieraja jaja przepiorcze i kurze, poprzez:

1. zakazanie obowiazanemu na czas trwania postepowania:

a. umieszczania na opakowaniach produkowanych przez niego makaronéw informacji o brzmieniu: ,z jaj
przepiorezych” i/lub ,jaja przepiorcze 14%” i/lub innych podobnych informacji i/lub oznaczen sugerujacych, ze
makaron ten jest makaronem z jaj wylacznie przepiorczych, a takze umieszczania na opakowaniach graficznego
wyobrazenia przepiorki i/lub jaj przepidrezych, w tym stosowania opakowan:

b. oferowania i wprowadzania do obrotu makaron6w w opakowaniach z informacja o brzmieniu: ,,z jaj przepiorczych”
i/lub ,jaja przepiorcze 14%” i/lub z innymi podobnymi informacjami i/lub oznaczeniami sugerujacymi, ze
makaron ten jest makaronem z jaj wylacznie przepiorczych, a takze oferowania i wprowadzania do obrotu
makaronéw w opakowaniach z graficznym wyobrazeniem przepiorki i/lub jaj przepiorczych, w tym w opakowaniach
przedstawionych powyzej,

2, zajecie — na czas trwania procesu — w miejscach prowadzenia przez R. K. dzialalnosci: (...)-(...) R. ul. (...), (...)-
(...) K ul (...), (..)-(...) K. ul. (...), (...)-(...) M. ul. (...) oraz we wszystkich innych miejscach, ktére zostana ustalone
w toku egzekucji - makaronéw produkowanych przez obowiazanego w opakowaniach z informacjami o brzmieniu:
»Z jaj przepiérczych” i/lub ,jaja przepidrcze 14%” i/lub z innymi podobnymi informacjami i/lub oznaczeniami
sugerujacymi, ze makaron ten jest makaronem z jaj wylacznie przepiorczych, a takze makaronéw produkowanych
przez obowiazanego w opakowaniach z graficznym wyobrazeniem przepidrki i/lub jaj przepiérczych, w tym w
opakowaniach przedstawionych w pkt 1.a.

Sad ustalil, ze:

(...) spbltka z ograniczong odpowiedzialno$cia w R. prowadzi dzialalno$¢ gospo-darcza w zakresie produkecji i sprzedazy
makarondéw, klusek, kuskusu i innych wyrobéw macznych. (dowdd: odpis z KRS k.33-40, faktury k.41-46, oferta
handlowa k.47, fotografie opakowan k.48)

Od 2005 r. spdlka (...) produkuje makarony z jaj przepiérczych, w tym makaron ,(...) Nitka przepidrcza”, ktore
sprzedaje m.in. w sieciach handlowych (np.: A,, S. (...), P.iP., (...)) i w sklepach obstlugiwanych przez dystrybutoréow
w calej Polsce (np.: (...), (...), (...), sklepy (...)).

Jaja przepiorcze sa produktem spozywczym o wysokiej wartoSci odzywczej. Ich sklad chemiczny jest bogatszy od jaja
kurzego, wiecej w nim niezbednych aminokwaséw, zwigzkdw mineralnych i pierwiastkdéw §ladowych, a szczegolnie
atrakcyjny jest poziom witamin z grupy B, kwasu foliowego, witaminy A, fosforu, wapnia, zelaza, cynku, selenu.
Jaja te nie uczulaja. Makarony z jaj przepiorczych (...) moga by¢ spozywane przez osoby uczulone na jaja kurze,
zawieraja wiecej bialka, a mniej zwiazkow thuszezowych niz makarony z jaj kurzych. Ze wzgledu na swe wlasciwosci
produkty wnioskodawcy ciesza sie zainteresowaniem i uznaniem konsumentéw. Cena zakupu jaj przepiérezych jest
jednak wyzsza od ceny jaj kurzych. (dowod: faktury k.49-52, fotografie k.54-94, opis produktu k.100-101, ulotka
reklamowa k.102-103, faktury zakupu jaj przepiérczych i oSwiadczenie k.104-119, decyzja k.120-121, ekspertyza
k.122-123, artykuly prasowe k.95-99)

Od stycznia 2015 r. wnioskodawca uzywa opakowania o wygladzie:



6 listopada 2015 r. zostalo ono zgloszone w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w A. jako przestrzenny
wspolnotowy znak towarowy dla towaréw w klasie 30. klasyfikacji nicejskiej (potrawy na bazie maki, makarony).
(dowdd: zgloszenie znaku nr (...) k.157-165)

Obowiagzany prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza pod firma (...) w R. w zakresie produkeji makaronéw, klusek, kuskusu
i podobnych wyrobéw macznych. (dowod: informacja z (...) k.124-125) Produkuje i sprzedaje m.in. makaron o nazwie
»~Makarony Babuni R. K. z jaj przepiérczych 12 jajeczny” w opakowaniu o wygladzie z umieszczona na nim informacja
»Z jaj przepiorczych” i wskazaniem jako jednego ze skladnikow: ,jaja przepiorcze 14 %”. (dowod: fotografie k.126)
Makaron ten jest oferowany na stronie (...) oraz w sklepach stacjonarnych. (dowod: faktury k.132-134, fotografie
K.128-131)

Z badan przeprowadzonych na zlecenie wnioskodawcy w lipcu, sierpniu i wrze$niu 2015 r. wynika, ze produkt pod
nazwa handlowa ,Makarony Babuni R. K. z jaj przepiérczych 12 jajeczny” nie zawiera w swym skladzie w ogole jaj
przepiorczych lub zawiera obok nich takze jaja kurze. (dowod: ekspertyzy prywatne k.135-156)

Sad zwazyl:
I. Zarzut naruszenia prawa do niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego :

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw wspodlnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1
z 5/01/2002 r.) stworzyto ujednolicony system nabywania prawa wylacznego do wzoru, jego jednolitego skutku na
terytorium Unii Europejskiej i systemu ochrony. (ust. 3 art.1) Rozporzadzenie zawiera legalng definicje, zgodnie
z ktora wzorem jest posta¢ calego produktu lub jego czeSci, wynikajaca w szczego6lnoéci z cech linii konturow,
kolorystyki, ksztaltu, tekstury lub materialéw produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Posta¢ produktu przejawia sie
w jego zewnetrznych cechach charakterystycznych, formie i uksztaltowaniu, jego przyozdobieniu, wyrazajacym sie w
zestawieniu linii, konturéw, doborze koloréw lub uzyciu powierzchni o specjalnych wlasciwosciach.

Niezarejestrowany wzor wspolnotowy jest chroniony przed kopiowaniem w zakresie w jakim jest nowy i posiada
indywidualny charakter przez okres 3 lat, liczac od dnia, w ktorym wzor zostal po raz pierwszy udostepniony publicznie
w Unii Europejskiej. Co do zasady, prawo do wzoru wspdlnotowego przystuguje tworcy lub jego nastepcy prawnemu.
(art. 14 ust.1) Moze on zakaza¢ uzywania wzoru, tj. wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu,
eksportu lub uzywania produktu, w ktérym wzor jest zawarty badz zastosowany lub skladowania takiego produktu w
tych celach, wylacznie wowczas jednak, gdy wynika ono z nas§ladowania chronionego wzoru. (art. 19 ust.2) Uzywanie
nie jest wynikiem kopiowania, jesli tworca nie znal wzoru ujawnionego przez uprawnionego. (art. 19 ust. 2 zdanie
drugie)

W przeciwienistwie do wzoréw zarejestrowanych, ktére podlegaja ochronie skutecznej ,erga omnes”, zapewniajacej
wylgcznoéé (monopol) eksploatacji, wzor niezarejestrowany podlega ochronie jedynie przed kopiowaniem bez zgody
uprawnionego oraz wszelkim formom korzystania ze wzoru sta-nowigcego kopie. [M.PoZniak-Niedzielska Ochrona
wzoru niezarejestrowanego w prawie europejskim. cyt za : J. Sienczylo-Chlabicz op.cit. s.15] Ochrona ta nie jest
jednak ograniczona do dzialan, w rezultacie ktorych powstaje oczywista kopia wzoru, lecz takze do nas§ladownictwa,
tj. imitacji. Zasadno$ci zarzutu kopiowania nie moze zaprzeczy¢ zmiana wzoru w nieistotnych szczegbtach, ktére nie
stanowig istotnych roéznic.

Odmiennie niz w przypadku wzoréw zarejestrowanych, rozporzadzenie nie stanowi domnie-mania waznosci
wspoélnotowego wzoru niezarejestrowanego. Art. 85 ust. 2 nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze aby sad w sprawach
wzoréw wspolnotowych uznal taki wzér za wazny, wladciciel nie musi wykazywaé, iz wzér cechuje indywidualny
charakter w rozumieniu art. 6, musi jedynie wskazaé, na czym ten indywidualny charakter polega, identyfikujac
element lub elementy wzoru, ktére mu taki charakter nadaja. (tak Trybunal Sprawiedliwosci UE w wyroku z
19/06/2014 w sprawie C-345/13 Karen Millen Fashions) Zainteresowany zaprzeczeniem zarzutu kopiowania,



pozwany ma natomiast obowigzek wykazania, ze identycznosé¢ wzoru nie wynika z kopiowania, ze jego wzor stanowi
wynik samodzielnej pracy tworczej. (art. 19 ust. 2 zdanie drugie)

Z powyzszych unormowan wynika dla powoda obowiazek udowodnienia, a dla wnioskodawcy w postepowaniu o
udzielenie zabezpieczenia uprawdopodobnienia, ze wzor niezarejestrowany cechuje nowo$¢ i indywidualny charakter
oraz daty jego pierwszego publicznego udostepnienia, od ktdrej zaleze¢ bedzie wyznaczenie zakresu czasowego
ochrony, odpowiednio do art. 11 ust. 2. On takze dowodzi to, ze kwestionowany przezen produkt pozwanego stanowi
kopie wzoru, a ponadto §wiadomo$¢ pozwanego istnienia chronionego wzoru, od ktérej istnienia zaleze¢ bedzie
mozliwo$¢ uznania dzialania za kopiowanie. (art. 6 k.c.) [por. A.Tischner Niezarejestrowany wzér wspolnotowy. PPH
lipiec 2006 r. 5.39-40, J. Sienczylo-Chlabicz Ochrona niezarejestrowanego wzoru wspdlnotowego. EPS luty 2008 .
S.16] Zainteresowany zaprzeczeniem zarzutu kopiowania, pozwany ma obowiazek wykazania, ze identyczno$¢ wzoru
nie wynika z kopiowania, ze identyczny wzoér stanowi wynik samodzielnej pracy tworczej jego autora. (art. 19 ust. 2
zdanie drugie)

Niezarejestrowany wzor wspolnotowy ma indywidualny charakter, jesli calociowe (ogblne) wrazenie, jakie wywoluje
na poinformowanym uzytkowniku, rézni sie od wrazenia, jakie wywiera na takim uzytkowniku wzér, ktéry zostal
udostepniony publicznie przed data pierwszego ujawnienia. Przy ocenie indywidualnego charakteru bierze sie pod
uwage stopienn swobody tworcy przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust.2) Zakres ochrony wzoru okreslaja cechy
zewnetrzne, ktére mogg by¢ postrzegane zmyslem wzroku. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady
7 13/10/1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorow, w wersji angielskiej w sposdb wyrazny odnosi sie do tych wlaénie
cech. ( shown visibly) Zakres ochrony wzoru bedzie zdecydowanie wiekszy gdy swoboda projektanta ograniczona
jest w niewielkim stopniu. Wéwczas stosunkowo niski stopienn podobienstwa moze stanowi¢ podstawe do uznania
istnienia naruszenia, gdyz nie istnieja obiektywne przyczyny, dla ktorych wystepujace podobienstwa bylyby konieczne
ze wzgledu na brak swobody tworczej w danej dziedzinie. [por. K. Szczepanowska-Kozlowska Ochrona wzoru w
prawie europejskim. PPH nr 5z 2005 r. 5.30-34, M. PoZniak-Niedzielska Ochrona wzoréw przemystowych w prawie
europejskim. Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.4-11]

Wystepujac ponownie o udzielenie zabezpieczenia spoélka (...) powolala sie na prawo do niezarejestrowanego wzoru
wspoélnotowego w postaci przedstawionej w dwuwymiarze: wskazujac jednocze$nie, ze jest to opakowanie makaronu,
ktére z natury rzeczy ma forme przestrzenng. Nie wyjaénita okoliczno$ci jego stworzenia ani sposobu nabycia przez
nia (osobe prawng) praw do wzoru. Nie okreslila, kiedy i w jakich okolicznoSciach tak przedstawiony wzor zostal po
raz pierwszy udostepniony publicznie. Nie wskazala cech wzoru decydujacych o jego waznoSci, w rozumieniu nowosci
iindywidualnego charakteru oraz stanu sztuki.

Nawet jednak gdyby uznaé, ze spoélce (...) przyshuguje prawo do niezarejestrowanego wzoru wspdlnotowego,
to w zadnym razie nie mozna uznaé, ze kwestionowany wzoér przemyslowy obowigzanej stanowi jego kopie.
Przeciwstawione sobie wzory:

r6znia sie zardwno kolorystyka, poszczeg6lnymi elementami graficznymi i stownymi, jak i ich uktadem. O kopiowaniu
wzoru nie mozna wnioskowaé z ksztaltu zewnetrznego, ktéry jest znany i typowy dla opakowan. Wspoélne w obu
wzorach: przepiorka, jajka, klosy zb6zi wyglad makaronu widocznego pod przezroczysta foliag maja charakter opisowy,
wskazujac na zawarto$¢ opakowania. Sposob ich przedstawienia jest ponadto caltkowicie odmienny.

W konsekwencji nalezy uzna¢, ze spoélka (...) takze w ponownie zlozonym wniosku nie wykazala swego prawa do
niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego ani faktu jego naruszenia przez obowigzanego. Jej wniosek o udzielenie
zabezpieczenia nieuprawdopodobnionego roszczenia z art. 89 ust. 1a cyt. rozporzadzenia o zakazanie kontynuowania

dzialan, ktore naruszaja lub groza naruszeniem wzoru podlegal zatem oddaleniu. (a contrario art. 730" k.p.c.)
I1. Zarzut naruszenia prawa do wspélnotowego znaku towarowego :

Wspoélnotowy znak towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym, funkcjonujacym w oparciu o unormowania
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego



(wersja ujednolicona), ktore reguluje w go sposob caloéciowy, w szczego6lnoéci zasady jego rejestracji, wynikajace
z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozporzadzenia, jako cze$¢ acquis
communautaire stanowia element polskiego porzadku prawnego, znajdujgc bezposrednie zastosowanie. Zasadniczo,
sq one powtdrzeniem regulacji Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1989 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych. Implementujgca ja ustawa
Prawo wlasno$ci przemyslowej znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w
rozporzadzeniu, w szczegoblnosci w tym zakresie w jakim odsyta ono do wlasciwych przepisé6w prawa krajowego.

Art. 9 rozporzadzenia przyznaje uprawnionemu prawo wylgcznego i niezakléconego uzywania wspoélnotowego znaku
towarowego i zakazania osobom nie majacym jego zgody:

a. uzywania w obrocie identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towaréow lub ushug;

b. uzywania w obrocie oznaczenia, gdy, z powodu jego identyczno$ci lub podobiefistwa do znaku oraz identycznos$ci
albo podobienstwa towaréw lub ushug, ktérych dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad opinii publicznej, ktore obejmuje takze prawdopodobien-stwo ich skojarzenia.

c. uzywania w obrocie oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktore nie
sa podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy sie on renoma w Unii Europejskiej i gdy
uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszycielowi nienalezng korzysc albo jest szkodliwe
dla odroézniajacego charakteru lub renomy wspolnotowego znaku towarowego. (ust.1)

Dla zapewnienia wla$cicielowi realizacji jego praw moga by¢ zakazane, w szczegblnoSci:
a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

b. oferowanie towar6w, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub oferowanie i Swiadczenie
ustug pod tym oznaczeniem;

c. przywoz lub wywoéz towarow pod takim oznaczeniem;
d. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyl lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia wspdlno-towego znaku
towarowego, wydaje, o ile nie istnieja szczegblne powody, decyzje zakazujacq okreslonych dzialan. Stosuje rowniez
srodki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, ktérych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art.
102 ust. 1) Oznacza to, ze jeSli w prawie krajowym istnieja inne jeszcze sposoby ($rodki ochrony) znaku przed
naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, sad powinien je na wniosek powoda zastosowa¢ do ochrony znaku
wspolnotowego. Odnosi sie to wprost do przepiséw ustawy z 30/06/2000 r. prawo wlasnoéci przemystowe;j.

Zgodnie z art. 103, do sadéw panstwa czlonkowskiego moze by¢ zlozony wniosek o zastosowanie $rodkow
tymczasowych (w tym zabezpieczajacych) w odniesieniu do wspolnotowego znaku towarowego, ktére stosuje sie, na
mocy prawa tego panstwa do znaku krajowego. (ust.1)

Spoélce (...) nie sluza roszczenia wynikajgce z powolanych przepisow nie dysponuje ona bowiem prawem
z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego, tymczasem — jak stanowi art. 9 ust. 3 zdanie pierwsze
rozporzadzenia - prawa przyznane przez wspolnotowy znak towarowy sq skuteczne wobec 0s6b
trzecich z dniem opublikowania rejestracji znaku towarowego. Jej wniosek o udzielenie zabezpieczenia
nieuprawdopodobnionego roszczenia z art. 102 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2 podlegal zatem oddaleniu. (a contrario art.

730" k.p.c.) Nawet jednak gdyby wnioskodawczyni uzyskala decyzje o rejestracji znaku C. (...) to brak jest podstaw do

uznania za konfuzyjnie do niego podobny wyglad opakowania uzywanego przez obowiazana dla identycznych towaréw
w Kklasie 30. klasyfikacji nicejskiej (makarony).



Ocena identyczno$ci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego
powinna sie opiera¢ na ich zgodno$ci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy porownywaé calo$ciowo, a
decydujace znaczenie mie¢ beda elementy odrozniajace, a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne
ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupelnien — wszystkie jego elementy,
lub gdy rozpatrywane jako calo$é¢, wykazuje nieznaczne rdznice, ktore nie zostana dostrzezone przez przecietnego
konsumenta. (tak wyrok Trybunalu z 20/03/2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion) Dwa znaki towarowe sg do siebie
podobne jezeli, z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcéw, sa przynajmniej cze$ciowo identyczne w jednym
lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen ) Dla stwierdzenia,
czy w konkretnym przypadku znaki sa identyczne, czy tez mozna moéwié zaledwie o podobienstwie, konieczne
jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i ich caloSciowego oddzialywania na
percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta. (tak wyroki
Trybunalu z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P Bimbo SA )

Dokonujac oceny podobienistwa towaréw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki cha-rakteryzujace
zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegolnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposéb uzywania lub korzystania
z nich, warunki w jakich sa sprzedawane, a takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak
wyroki Saduz 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 ELS,z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo) CaloSciowa ocena
zaklada pewna wspotzalezno$é miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczegblnosci podobienistwem znakéw oraz
podobienstwem towardw/ustug, ktoérych one dotycza, przy czym niski stopieni podobienstwa towardw i ustug moze byc
zrOwnowazony znaczacym stopniem podobienistwa znakoéw i odwrotnie. (zasada wzajemnej zalezno$ci - 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
,218/12/2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix )

W my$l utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad istnieje, gdy znaczna czeéc
wlaéciwego kregu odbiorcéw moglaby zostaé skloniona do omylkowego zakupu towaru pozwanego, myslac, ze
jest to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub uslugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa),
ewentualnie moglaby uzna¢, ze dane towary lub uslugi pochodza z przedsie-biorstw powigzanych ze soba
gospodarczo. (tak wyroki Trybunalu z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4/05/1999 r. w sprawach
polaczonych C-108/97, C-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions , z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd
Schuhfabrik Meyer ) Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad powinno by¢ oceniane w sposéb calo$ciowy, wedlug
sposobu postrzegania okreSlonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okoliczno$ci konkretnego
przypadku, szczegélnie wzajemnej zalezno$ci miedzy podobienstwem oznaczen i towaréw lub uslug, ktérych one
dotycza. (tak wyroki Trybunalu 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 r. w sprawie C-16/06 Mobilix, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P Bimbo )

Wilasciwy krag odbiorcéw sklada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowanych, dostatecznie
uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie ksztaltowaé w zaleznos$ci od kategorii
towaréw lub ustug. (tak wyroki Trybunalu z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer , z
6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel i z 12/01/2006 r. C-361/04 Ruiz Picasso ) Przecietny konsument
rzadko ma mozliwos¢ przeprowadzenia bezposredniego poréwnania réznych znakéw towarowych, musi zazwyczaj
zdaé sie na zachowany w pamieci niedoskonaly ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter
odrozniajacy znaku towarowego, ktory wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalno$ci
na rynku). (tak wyroki Trybunalu z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer , z 11/11/1997 r. w
sprawie C-251/95 SABELiz 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 Canon )

Istnieje pewna wspolzalezno$¢ pomiedzy znajomoscia znaku wérod odbiorcéw, a jego charakte-rem odrozniajacym
- im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odrézniajacy. Ciezar udowodnienia sily
znaku towarowego i jego odrézniajacego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Przeciwstawiane sobie znak towarowy i opakowanie sg calkowicie odmienne na plaszczyZnie wizualnej, fonetycznej
i koncepcyjnej. Podobny ksztalt i zamkniecie sa typowe dla opakowan produktéw macznych, podobnie jak



przezroczyste okienko, przez ktére widoczna jest zawarto§é (makaron). Elementy graficzne (postac przepiorki, jajka
i klosy zb6z) opisuja produkt, podobnie jak sformulowania ,Makaron z jaj przepiérczych” i ,Makaron ... z jaj
przepiorezych 12 jajeczny”. Opakowania odrozniajg elementy dystynktywne: logoi E. M. Makarony Babuni R. K.
oraz kolorystyka. W przekonaniu Sadu konsumenci w znacznej ich liczbie nie mogliby uznaé, ze makaron przepiorczy
obowiazanego pochodzi od spo6iki (...) lub z przedsiebiorstwa powigzanego z nig gospodarczo. R. K. nie narusza
prawa wylacznego w sposob stypizowany w art. 9 ust. 1 rozporzadzenia, spolce (...) nie stuzq przeto
roszczenia okreslone w ust. 2 art. 9.

III. Zarzut naruszenia zasad uczciwej konkurencji:

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i
zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dzialalno$ci gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiebiorstw oraz
klientéow, nie moze jednak byé¢ traktowana jako instrument sluzacy wyeliminowaniu konkurencji w ogole, w
celu zachowania przez przedsiebiorce dominujacej pozycji rynkowej. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z
30/09/1998 1. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie dzialania za czyn
nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spelnieniem nastepujacych przestanek :

« czyn ma charakter konkurencyjny,
« narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,
« jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Sad podziela przyjety w doktrynie poglad, iz przepis art. 3 w ust. 1 w sposéb ogdlny okreSla czyn nieuczciwej
konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykladowo niektére czyny (m.in.: wprowadza-jace w blad oznaczenie
towarow), typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktére nalezy wykladaé w ten sposob, ze ogoélne okreslenie czynu
nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegodlawiajace pozostaja w nastepujacych wzajemnych relacjach:

« wymienione w ustawie czyny nieuczciwej konkurencji nie tworzg zamknietego katalogu, za nie-uczciwie
konkurencyjne mozna uzna¢ takze dzialanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko spelnia ono przestanki
zdefiniowane w art. 3 ust. 1,

» wymagania wskazane w definicji odnosza sie do czynéw wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1 spelnia funkcje
korygujaca w stosunku do przepiséw szczegblnych typizujacych czyny nieuczciwej konkurencji. Gdy dany stan
faktyczny, formalnie, spelnia przestanki z art. 5-17, w rzeczywistoS$ci jednak dzialanie nie wykazuje ktérego$ ze
znamion art. 3 ust.1 (np. bezprawnosci) uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji jest wykluczone.

Uznanie konkretnego dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji wymaga ustalenia na czym ono polegalo i
zakwalifikowania go pod wzgledem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w Rozdziale
2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujetego ale odpowiadajacego hipotezie art.
3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny by¢ badane przede wszystkim w $§wietle przeslanek okreslonych w przepisach
art. 5-17u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszczg sie w dyspozycji ktéregokolwiek z tych przepisow, podlegaja ocenie wedlug
klauzuli generalnej z art. 3. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-
Lub.1999/1/1)

Zgodnie z art. 10 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie towaru lub jego brak, ktore
moze wprowadzi¢ klientobw w blad co do iloSci, jakoSci, sktadnikow, sposobu wykonania, przydatnoéci, mozliwosci
zastosowania lub innych istotnych cech towaréw. Przed-miotem ochrony tego przepisu jest transparentnosé rynku,
ktéra moze byé zaklocona przez dzialania przedsiebiorc6w wprowadzajace konsumentéw w blad co do oferowanych
przez nich towaréw (ustug). Nalezy przy tym wyraznie podkresli¢, ze termin ,0znaczenia towaréw i uslug" swoim
zakresem normatywnym obejmuje zar6wno oznaczenia opisowe i informacyjne (wskazujace np. sktad produktu),
jak i oznaczenia o charakterze odrdzniajacym, bez wzgledu na ich forme przedstawieniowa. Przepis art. 10 u.z.n.k.



znajduje zastosowanie wowczas, gdy oznaczenie stwarza ryzyko wprowadzenia klientéw w blad co do istotnych cech
towaréw lub ushug. Przepis ten nie zakazuje natomiast podawania informacji falszywych, jezeli przecietny klient ma
$wiadomos¢, ze wskazana przez przedsiebiorce cecha towaru lub ushugi jest w sposob oczywisty niezgodna z prawda i
wobec tego powstaje w jego umysle mylne wrazenie co do cech produktu /ustugi/. (red. M.Zdyb, M. Sieradzka, Ustawa
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz, Warszawa 2011, str. 279)

Ponadto, zgodnie z dyspozycja art. 4 ust. 1 ustawy z 21/12/2000 r. 0 jakoSci handlowej artykuléw rolno-spozywezych
(Dz.U. 2001 nr 5 poz.44) doprecyzowujacej wymagania w zakresie oznaczenia i informowania o cechach towarow
i uslug, wprowadzane do obrotu artykuly rolno-spozywcze powinny spelniaé¢ wymogi w zakresie
Jjakosci handlowej (jezeli zostaly one okreslone w przepisach) oraz wymogi dodatkowe, ktérych
spelnienie zadeklarowat producent. Opakowania wprowadzanych do obrotu artykutow rolno-spozywczych
powinny zachowywac cechy istotne dla danego rodzaju artykulu, decydujace o jego tozsamosci. (art. 5) Warto w
tym miejscu odwotaé sie do wyroku Sadu Wojewodzkiego w Czestochowie z 14/06/1996 r. (sygn. akt V GC 436/95),
ktéry uznal za czyn nieuczciwej konkurencji niezgodne z prawda oznaczenie jako o$miojajecznego makaronu, w
rzeczywistoS$ci zawierajacego od jednego do czterech jajek na kilogram maki.

Skoro wiec wyniki obiektywnych badan wykonanych na zlecenie uprawnionej wskazuja, ze makarony obowigzanego
nie zostaly wytworzone z jaj przepiorczych albo w niewielkiej czesci z jaj przepiorezych, gléwnie za$ z jaj kurzych,
co moze mieé zasadnicze znaczenie dla cech oferowanego produktu oraz decyzji zakupowej nawet rozsadnego i
swiadomego konsumenta, nalezy uznaé, ze R. K. dopuszcza sie czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w art.
10 u.z.n.k., na opakowaniu wytwarzanych przezen makaronéw widnieje bowiem informacja o tym, ze kwestionowany
produkt jest makaronem 12 jajecznym, przedstawienie przepio6rki i jaj przepiorczych. Tego rodzaju oznaczenie nie jest
precyzyjne ani jasne i moze wprowadza¢ konsumentéw w blad co do skladu i cech produktu.

Czynem nieuczciwej konkurencji stypizowanym w art. 14 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 u.z.n.k. jest rozpowszechnianie
nieprawdziwych lub wprowadzajacych w blad wiadomos$ci o wytwarzanych towarach lub §wiadczonych ustugach,
w celu przysporzenia korzy$ci lub wyrzadzenia szkody. Zakres podmiotowy ochrony intereséw gospodarczych
konkurenta rynkowego gwarantowanej przez cytowany przepis jest szeroki i obejmuje zaréwno przedsiebiorcow,
jak i konsumentéw. Informacje nieprawdziwe to takie, ktére sa sprzeczne z rzeczywisto$cia, natomiast informacje
wprowadzajace w blad to takie, ktére powoduja rozbiezno$é w wyobrazeniach ich odbiorcy co do ogdlnie postrzegane;j
rzeczywistoSci. Jak wynika z literalnego brzmienia przepisu, czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany w art. 14
polega na ukierunkowanym dzialaniu sprawcy, bowiem informacje nieprawdziwe lub wprowadzajace w blad musza
byt rozpowszechniane w celu przysporzenia korzySci lub wyrzadzenia szkody. Przypisanie czynowi nieuczciwej
konkurencji charakteru dzialania nastawionego na okreslony rezultat powoduje, Ze popelienie go jest mozliwe
jedynie z winy umys$lne;j.

Rozpowszechnianie nieprawdziwych badZz wprowadzajacych w blad informacji o wytwarzanych towarach i
Swiadczonych ushugach, o ktérym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 stanowi czyn nieuczciwej konkurencji powigzany
funkcjonalnie z czynem stypizowanym w art. 10. Zakres przedmiotowy obu przepis6w jest taki sam, gdyz nieprawdziwe
lub wprowadzajace w blad wiadomosci najczeSciej odnosza sie do elementéw opisanych w art. 10 ust. 1 (ij.:
pochodzenia, iloSci, jako$ci, sktadnikow, sposobu wykonania, przydatnosci, mozliwo$ci zastosowania, naprawy,
konserwacji lub innych istotnych cech towaréw albo uslug, a takze zatajenia ryzyka, jakie wigze sie z korzystaniem
z nich). Zasadnicza réznica pomiedzy omawianymi przepisami polega na tym, ze art. 10 odnosi sie wylgcznie do
oznaczen towaréw i ushug, podczas, gdy art. 14 ust. 2 pkt 2 do wszelkich wiadomoSci o tychze towarach i uslugach.
Informacja, ze produkt spozywczy zawiera wylgcznie jaja przepibreze, podczas gdy w rzeczywistoSci nie uzyto ich
do jego wytworzenia lub, ze oprdcz nich wytwoérea uzyl jaj kurzych (skladnika tanszego, o innych cechach) jest
informacja obiektywnie nieprawdziwa. Nie ulega watpliwosci Sadu, ze nabywcy makaronéw stron nie maja mozliwosci
zweryfikowania informacji umieszczonej na opakowaniu w momencie podejmowania decyzji zakupowej, przez co
moga zosta¢ wprowadzeni w blad co do sktadu makaronu obowigzanego i jego wlasciwosci.



W ocenie Sqdu, wniosek spolki (...) zastuguje na uwzglednienie. Przedstawiona w nim argumentacja i zaoferowane
dowody uzasadniaja postawienie R. K. zarzutu naruszenia regul uczciwej konkurencji. Ekspertyzy prywatne
przekonuja, ze makaron w zakwestionowa-nych opakowaniach zostal wyprodukowany bez uzycia jaj przepiérczych
lub takze przy wykorzystaniu jaj kurzych, czego wytworca nie wskazuje w sposob jednoznaczny, jasny i zrozumialy
dla konsumenta. Informacja umieszczona na zakwestionowanym opakowaniu nie jest zatem zgodna z prawda, a
umieszczone na nim slowno-graficzne oznaczenie moze wprowadzaé¢ nabywcéw w blad, co do skltadu produktu. Nie
ulega przy tym watpliwoSci, ze dzialanie obowiazanego ma charakter celowy. R. K. uzywa kwestionowanych oznaczen,
by zdoby¢ przewage konkurencyjna i przekona¢ potencjalnych nabywcow, ze maja do czynienia z produktem dobrej
jakosci o szczegblnych wlaéciwos$ciach.

W przekonaniu Sadu, zaoferowane dowody nalezycie uprawdopodobniaja, ze spdlce (...) stluzg roszczenia okreSlone
w art. 18 ust. 1 w zw. z art. 10, art. 14 ust. 11 ust. 2 pkt 2 u.z.n.k., w szczegdlnoéci sankcje zakazowe oraz zadanie
usuniecia dotychczasowych skutkow naruszen, poprzez wycofanie z rynku makaronu w opakowaniach zawierajacych
informacje nieprawdziwe lub wprowadzajace w blad, a takze zniszczenie opakowan o wygladzie:

Uprawniona nie wykazala natomiast w tym postepowaniu, ze inne informacje lub opakowania wykorzystywane przez
obowiazanego stanowi¢ moga czyn nieuczciwej konkurencji, ktérego popelnianie powinno by¢ R. K. tymczasowo
zakazane. Sad oddalil zatem wniosek spoiki (...) w zakresie w jakim zmierzala ona do zakazania obowigzanemu
uzywania opakowan z informacjami podobnymi do: ,z jaj przepiorczych” i/lub ,jaja przepiodrcze 14%”, i/lub
oznaczeniami sugerujacymi, ze makaron ten jest makaronem z jaj wylacznie przepiérczych. Takie sformulowanie
sposobéw zabezpieczenia przenosi ponadto ocene naruszenia na rzeczowo niewlasciwy do rozstrzygniecia
ewentualnego sporu (art. 17 k.p.c.) organ egzekucyjny.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 u.z.n.k., w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiebiorca, ktorego interes
zostal zagrozony lub naruszony, moze zada¢ m.in.:

1. zaniechania niedozwolonych dzialan;
2. usuniecia skutkoéw niedozwolonych dzialan.

Sad, na wniosek uprawnionego, moze orzec rowniez o wyrobach, ich opakowaniach, materialach reklamowych i
innych przedmiotach bezposrednio zwigzanych z popelnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczegdlnosci sad
moze orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania. (ust. 2)

Zabezpieczenia roszczen przedsiebiorcy w tym zakresie udziela sie na zasadach ogélnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza
udzielenie zabezpieczenia w kazdej sprawie cywilnej podlegajacej rozpoznaniu przez sad lub sad polubowny, zar6wno

przed wszczeciem postepowania jak i w jego toku. (§ 2.) Zgodnie z art. 730" k.p.c. wniosek powinien zawieraé
uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, ktory istnieje wtedy, gdy jego
brak uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie zapadlego w sprawie orzeczenia lub w inny spos6b uniemozliwi
albo powaznie utrudni osiggniecie celu postepowania w sprawie. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sad uwzglednia
interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewni¢ nalezyta ochrone prawng, a obowigzanego nie obcigzaé
ponad potrzebe.

Zabezpieczenie roszczen pienieznych moze nastapié m.in. poprzez zajecie ruchomosci, wierzytelnosci lub innego
prawa majatkowego. (art. 747 pkt 1 k.p.c.) Jezeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniezne, sad udziela
go w taki sposéb, jaki stosownie do okoliczno$ci uzna za odpowiedni, nie wylaczajgc sposobéw przewidzianych do
zabezpieczenia roszczen pienieznych, w szczegdlnosci sad moze unormowac prawa i obowigzki stron lub uczestnikow
postepowania na czas trwania postepowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Sad wuznal, ze uprawniona nalezycie uprawdopodobnila fakt naruszenia jej interesow gospodarczych,
usprawiedliwiajacy przyszle roszczenia zakazowe i zagdania zmierzajace do usuniecia skutkéw naruszen, a takze swdj
interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystapily niekorzystne dla spoélki (...) skutki, konieczne jest



niezwloczne zapewnienie ochrony przystugujacych jej intereséw gospodarczych przed nieuczciwie konkurencyjnymi
dzialaniami obowigzanego. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego naruszania regul uczciwej konkurencji w sposob
stypizowany w art. 10, art. 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 u.z.n.k. moze naraza¢ uprawniong na szkode majatkowa, a
obowiazanemu przynosi¢ bezpodstawna korzy$¢. Wniosek o zabezpieczenie przyszlych roszczen zasluguje zatem
na uwzglednienie. Orzeczone sposoby zabezpieczenia mieszcza sie w zakresie roszczen przynaleznych uprawnione;j.
Zapewnia wnioskodawcy nalezyta ochrone, a obowigzanej nie obcigza ponad potrzebe, moze on bowiem prowadzié¢

dzialalno$¢ gospodarcza nie naruszajac praw i intereséw gospodarczych osob trzecich. (art. 730" w zw. z art. 755 § 1
pkt 1k.p.c.)

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

ZARZADZENIE
e (..)
e (..)
e (..)
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