Sygn. akt XXGC 499/10

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lutego 2011 .

Sad Okregowy w Warszawie XX Wydzial Gospodarczy
w skladzie nastepujacym :

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant : starszy sekretarz Sadu Grzegorz Romanowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lutego 2011 .

z powodztwa (...) S.A. wP.

przeciwko (...) spblce z ograniczona odpowiedzialnos$cia w W.

o zakazanie i zobowiazanie

1. oddala powddztwo;

2. oplate ostateczng ustala na kwote 4.500 (cztery tysigce piecset) zlotych i uznaje za pobrana od powoda w calosci;

3. zasadza od (...) S.A. w P. na rzecz (...) spolki z ograniczong odpowiedzialnoScia w W. kwote 5.057 (piec tysiecy
piecdziesiat siedem) zlotych, tytulem zwrotu kosztow zastepstwa procesowego.

SSO Beata Piwowarska

Sygn. akt XX GC 499/10

UZASADNIENIE

23 VII 2010 r. sp6lka akcyjna prawa francuskiego (...) société anonyme z siedziba w P. wniosta o :

1. zakazanie (...) spOlce z ograniczong odpowiedzialno$cia w W. naruszania jej praw ochronnych na przestrzenny
znak towarowy (...) oraz dopuszczania sie czynow nieuczciwej konkurencji poprzez :

a. oferowanie produktow mlecznych w opakowaniach o ksztalcie skladajacym sie z dwoch zwezajacych sie ku
podstawie pojemnikdw, mniejszego o przekroju zblizonym do pdlowalu, wiekszego o przekroju zblizonym do Scietej
na jednym koncu elipsy, przy czym oba pojemniki, z ktérych jeden jest co najmniej dwukrotnie wiekszy od drugiego,
polaczone sa ze soba wspo6lng krawedzig gorna, ukladajaca sie w ksztal zblizony do elipsy, zas przestrzen pomiedzy
nimi tworzy, w przekroju pionowym, trapez;

b. uzywania w obrocie gospodarczym i/lub wprowadzania do obrotu produktéw mlecznych w opakowaniach o
ksztalcie skladajacym sie z dwoch zwezajacych sie ku podstawie pojemnikow, mniejszego o przekroju zblizonym do
polowalu, wiekszego o przekroju zblizonym do $cietej na jednym koncu elipsy, przy czym oba pojemniki, z ktérych
jeden jest co najmniej dwukrotnie wiekszy od drugiego, polaczone sa ze soba wspdlna krawedzia goérna, ukladajaca
sie w ksztalt zblizony do elipsy, za$ przestrzen pomiedzy nimi tworzy w przekroju pionowym trapez;

2. nakazanie pozwanej usuniecia skutkoéw naruszenia praw ochronnych (...) S.A. na znak towarowy (...) oraz skutkow
czynow nieuczciwej konkurencji poprzez :



a. wycofanie znajdujacych sie w obrocie jakichkolwiek produktéw mlecznych w opakowaniach o ksztalcie sktadajacym
sie z dwoch zwezajacych sie ku podstawie pojemnikéw, mniejszego o przekroju zblizonym do pdotowalu, wiekszego o
przekroju zblizonym do $cietej na jednym konicu elipsy, przy czym oba pojemniki, z ktérych jeden jest co najmniej
dwukrotnie wiekszy od drugiego, polaczone sg ze soba wspdlna krawedzia gorng, ukladajaca sie w ksztalt zblizony do
elipsy, za$ przestrzen pomiedzy nimi tworzy w przekroju pionowym trapez,

b. zniszczenie opakowan produktow mlecznych o ksztalcie skladajacym sie z dwdch zwezajacych sie ku podstawie
pojemnikoéw, mniejszego o przekroju zblizonym do potowalu, wiekszego o przekroju zblizonym do $cietej na jednym
konicu elipsy, przy czym oba pojemniki, z ktorych jeden jest co najmniej dwukrotnie wiekszy od drugiego, potaczone sa
ze sobg wspolng krawedzia gorna, uktadajacg sie w ksztalt zblizony do elipsy, za$ przestrzen pomiedzy pojemnikami
tworzy w przekroju pionowym trapez,

3. nakazanie pozwanej trzykrotnego opublikowania w dzienniku (...) o§wiadczenia o wskazanej tresci i w okreslonej
formie;

4. podanie do publicznej wiadomo$ci prawomocnego orzeczenia, w cze$ci uwzgledniajacej zadanie pozwu;
5. zasgdzenie od pozwanej kosztoéw procesu.

W motywach (...) przedstawila historie spolki i jej ugruntowana, wysoka pozycje na rynku jogurtéw. Powolala sie
na sluzace jej od 1998 r. prawo ochronne na przestrzenny znak towarowy w postaci dwukomorowego pojemnika o
bardzo charakterystycznym, unikalnym i dobrze rozpoznawalnym ksztalcie, uzywanego jako opakowanie jednego z
jej najpopularniejszych jogurtow, oferowanych od 1997 r. pod nazwa (...), ktory to produkt jest przedmiotem licznych
szeroko zakrojonych akcji reklamowych i promocyjno-marketingowych. Wyniki prowadzonych badan wskazuja, ze
37% o0s6b jedzacych jogurty kojarzy ksztalt opakowania, bedacego znakiem towarowym (...), z jogurtami (...),
cieszacymi sie najwiekszym na polskim rynku uznaniem konsumentéw, ze wzgledu na wysoka jakos¢ i wySmienity
smak.

Powodka zarzucila, Zze od 2008 r. (...) oferuje jogurty pod nazwami (...), (...) i P. (...), nawiazujace do jej
jogurtow (...), w opakowaniach nasladujacych renomowany znak towarowy (...), naruszajac prawo ochronne (...)
S.A. i dopuszczajac sie czynow nieuczciwej konkurencji. Wysoka sprzedaz produktéow (...) wynika z pozytywnego
skojarzenia jej produktéow — bez wzgledu na ich nazwe - z jogurtami (...) . Konfuzyjny ksztalt dwukomorowego
opakowania nie jest w zaden sposdb uzasadniony pelniona przez nie funkcja, na rynku jest bowiem wiele innych
produktéw, ktorych dwukomorowe opakowania, r6znia sie od siebie. W efekcie bezprawnych dzialan pozwana czerpie
nienalezne korzySci, rownoczeénie szkodzac renomie znaku (...) i interesom gospodarczym spoétki. Wskazala takze, iz
wlatach 1998-2006, tj. w okresie kiedy jogurty (...) ze znakiem towarowym IR- (...) zdobywaly silng pozycje i uznanie
konsumentow, powddka byla wspolnikiem, a nastepnie akcjonariuszem pozwanej, w jej przekonaniu, rozpoczecie
oferowania jogurtéw w spornych opakowaniach w sierpniu 2008 r. nie wynikalo ze zwyklego zbiegu okolicznosci, lecz
bylo celowym dzialaniem pozwane;.

Jako podstawe roszczen (...) wskazala przepisy art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p. oraz art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Na poparcie
swych twierdzen zaoferowala dowody z dokumentéw, wydrukow ze stron internetowych, raportéw z badan, fotografii
inagran video. (k.3-295, replika k.580-622)

(...) spolka z ograniczong odpowiedzialnosciq w W. zazgdala oddalenia powédztwa i zasadzenia
najej rzecz zwrotu kosztow procesu.

Zakwestionowala prawidlowo$¢ sformulowania (niedookreslonych) zadan pozwu. Zarzucila, ze opakowanie jej
produktéw odbiega od ich opisu w petitum pozwu, zawiera ponadto szereg elementéow stownych i graficznych.
Zapewnila, ze swymi dzialaniami nie narusza praw wylacznych powo6dki ani nie dopuszcza sie czyndéw nieuczciwej
konkurencji. Wyjasnila, ze zajmuje wysoka ugruntowang pozycje na polskim rynku produktéw mleczarskich. Wyroby
(...) i jej znak towarowy cieszg sie renoma w Polsce i za granica. Przyznala, ze od 2008 r. produkuje, wprowadza do



obrotu, oferuje i reklamuje jogurty (...) (...) (...) (poprzednio (...) ) w spornych opakowaniach. W lipcu i sierpniu
2008 r. uzyskala prawa z rejestracji wzoré6w wspolnotowych nr (...)- (...) i (...)- (...), przedstawiajacych dwukomorowy
pojemnik uzywany jako ich opakowanie. Na wniosek (...) S.A. toczy sie obecnie w Urzedzie Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego w A. postepowanie w sprawie uniewaznienia tych wzoréow.

W przekonaniu pozwanej, nie mozna twierdzi¢ o istnieniu ryzyka konfuzji konsumenckiej, poniewaz powodka nie
uzywa znaku towarowego (...) w takiej formie w jakiej zostal on zarejestrowany. Obecnie w Urzedzie Patentowym toczy
sie postepowanie o wygaszenie tego znaku. Jogurty (...) oferowane sa konsumentom w dwoch réznych opakowaniach,
dodatkowo z foliag wierzchnia i naklejkami zawierajacymi inne znaki towarowe (...), nazwe produktu i informacje o
jego cechach. Zarzucila, ze znak powddki nie ma zdolnosci odrozniajacej, o czym $wiadczy m.in. odmowa objecia go
ochrong w wielu krajach. Ponadto ksztalt opakowania jest determinowany charakterem produktu i pelniong przez
nie funkcja.

Pozwana zaprzeczyla twierdzenie powodki o renomie znaku towarowego (...). Zarzucila jej nieudowodnienie
przestanek naruszenia, okreslonych w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., tj. istnienia zwigzku pomiedzy znakiem towarowym i
opakowaniem produktu pozwanej, nieuczciwego wykorzystywania lub szkodzenia przez (...) zdolnoSci odr6zniajacej,
albo renomie znaku (...) S.A.

Sprzeciwita sie twierdzeniu, ze (...) dopuszcza sie czyndéw nieuczciwej konkurencji. Nadto powodka nie jest
legitymowana do zadania ochrony na podstawie art. 18 w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k., nie wykazala bowiem
prowadzenia w Polsce dzialalnoSci gospodarczej, a w konsekwencji naruszenia lub zagrozenia jej intereséw. Odwolujac
sie do klauzuli generalnej (...) S.A. nie zdefiniowala czynu nieuczciwej konkurencji ani nie wskazala w sposob
jednoznaczny przedmiotu ochrony. Nie wykazala zasadno$ci, stawianego pozwanej zarzutu naruszenia prawa czy
dobrych obyczajow, w konicu za$, nie dowiodla pierwszenstwa uzywania swego oznaczenia.

Na poparcie zarzutéw zaoferowala dowody z dokumentow, fotografii, raportow z badan i zeznan $wiadka, a takze z
przestuchania jej w charakterze strony. Ten ostatni dowod zostal pomi-niety przez Sad wobec nieusprawiedliwionego
niestawiennictwa prezesa zarzadu spoétki. (k.307-569)

Na zarzut pozwanej, Sad przeprowadzil postepowanie zmierzajace do ustalenia prawidlowej warto$ci przedmiotu
sporu. Wobec braku informacji i dokumentéw, do ktérych zlozenia zobowigzane zostaly obydwie strony i w sytuacji,
gdy powodka bedaca spotka prawa francuskiego nie ma w Polsce swego przedsiebiorstwa, Sad uznal, ze niemozliwe
jest okreslenie wartoSci przedmiotu sporu i ustalil oplate tymczasowa. (k.576, 723-724, 820-822, 860)

Bezsporne w sprawie jest, ze :

(...) S.A. z siedziba w P. sluzy prawo ochronne na przestrzenny znak towarowy, zarejestrowany przez (...) pod
nr (...), z pierwszenstwem od 12 VIII 1998 r., dla towar6éw w klasach 5, 29, 30 i 32 klasyfikacji nicejskiej (m.in.
jogurty), chronionego takze w Polsce, zgodnie z decyzja Urzedu Patentowego RP z 12 VII 2002 r. Znak przedstawia
sie nastepujaco : (tak tez Swiadectwo rejestracji k.144-149, wydruki z bazy (...) k.150-157, 401-418, dowody uznania
ochrony w Polsce k.158-161)

Na wniosek spolki (...), zZtozony 16 X 2008 r., prowadzone sa w Urzedzie Patentowym RP postepowania w sprawach o
stwierdzenie wygasniecia prawa ochronnego na ten znak towarowy (tak tez wniosek k.522-524) i jego uniewaznienie
(tak tez wniosek k.796-813)

(...) S.A. nie prowadzi w Polsce dzialalno$ci gospodarczej. Jej prawa do znakéw towarowych wykonuje spolka
zalezna - (...) spolka z ograniczona odpowiedzialnoScig w W. (tak tez odpis z KRS k.58-63, zaswiadczenie k.64-66,
wyciag z umowy licencji z 23 IV 2007 r. k.162-217), produkujaca i oferujgca od 2007 r. jogurty pod nazwa (...) w
dwukomorowych nieco réznigcych sie od siebie opakowaniach, przedstawiajacych sie nastepujaco.

(tak tez fotografie k.255, 256, 389-395, 399-400)



(...) spolka z ograniczona odpowiedzialno$cig w W. produkuje i oferuje wyroby mleczne, m.in. - od sierpnia 2008 r. —
jogurty w dwukomorowych opakowaniach, pod nazwa (...), obecnie (...) (...) lub (...) . (tak tez fotografie k.247-254,
463-465) Pozwana zajmuje samodzielng, wysoka pozycje na krajowym rynku, a jej znak towarowy jest dobrze znany
nabywcom. Jogurt pod nazwa (...) (...) byl przedmiotem kampanii reklamowej prowadzonej w 2009 r. (dowdd: wyniki
sprzedazy za lata 2003-2008 k.435-438, dyplomy i k.439-456, zeznania §wiadka A. Z. k.725-727)

Wybér opakowania jogurtu (...) (...) w ksztalcie pojemnika dwukomorowego wynikal z jego funkcjonalnoéci i
dostosowania do sposobu konsumpcji (produkt z malej komory jest przelewany do duzej). Opakowania o takim
ksztalcie sa latwe do produkcji, umieszczenia w opakowaniu zbiorczym, logistyki i ekspozycji na polce. (dowdd:
zeznania $wiadka A. Z. k.725-727) Spolce (...) stuza prawa do wzoréw wspolnotowych zarejestrowanych w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w A. 13 VIII 2008 r. pod nr (...)- (...) 1 18 VII 2008 r. pod nr (...)- (...). Obecnie
tocza sie postepowania o uniewaznienie obu wzoréw. (tak tez wydruk z bazy (...) k.466-473)

Czyniac powyzsze ustalenia Sad pominal, zaoferowane przez powodke, dowody odnoszace sie w istocie do dziatalnosci
(...) spoiki z 0.0. w W. oraz dzialah promocyjno-marketingowych i reklamowych produktow (...), co do ktoérych
niemozliwe jest wyodrebnienie spornego znaku towarowego (...) od innych znakéw towarowych i oznaczen uzywanych
przez powodowa spolke. Przedstawione przez nig materialy reklamowe, wyniki badan rynku i inne dokumenty
odnosza sie do produktu, a nie do znaku towarowego (...), ktérego nie da sie wyizolowaé, dokonujac rzetelnej oceny
stopnia w jakim o popularno$ci produktu i jego znajomos$ci wérdd konsumentéw decyduje wlasnie ksztalt opakowania,
nie za$ znaki slowno-graficzne

lub .

Takze wyniki badan rynkowych dotycza produktéw o okre§lonych nazwach, ze wskazaniem producenta, a nie
opakowania bedacego znakiem towarowym (...) i opakowania uzywanego przez pozwana. (k.99-134, 419-424)

Zalaczone do pozwu dokumenty i fotografie dowodza raczej renomy znaku towarowego (...) , niz pozostalych.
Decydujac sie na ich laczne uzywanie, co zdaniem Sadu w zadnym razie nie tylko nie jest zakazane, ale bardzo
czesto stosowane w praktyce gospodarczej, powddka musi mie¢ $§wiadomo$é, ze ze wzgledu na jego bardzo niska
dystynktywno$¢, opakowanie jogurtu (...) (w czystej, pozbawionej jakichkolwiek oznaczen stownych i graficznych)
postaci nie bedzie traktowane przez nabywcow jako znak towarowy, wskazujacy pochodzenie konkretnego jogurtu od
(...) S.A., atym bardziej mogacy stuzy¢ reklamie produktu. W istocie, nawet w reklamach filmowych, ktére podkreslaja
walory jogurtu (...) , ksztalt opakowania jest przedstawiany w taki sposob, ze akcentuje sie jego funkcjonalnosé.

(k.55-57, 67-136, 138-143)

Nalezy zgodzi¢ sie z zarzutem pozwanej niesprecyzowania przez powodke przedmiotu ochrony przed dzialaniami
nieuczciwej konkurencji. (...) S.A. nie okres$lila bowiem, czy twierdzenie o wykorzystywaniu renomy odnosi do ksztalttu
opakowania tozsamego ze znakiem towarowym (...), czy tez do opakowania faktycznie przez nig uzywanego (z innymi
znakami towarowymi i oznaczeniami). Tylko w tym drugim przypadku mozna uznaé za dowiedzione pierwszenstwo
uzywania, wynikajace chocby z niekwestionowanych przez pozwang co do ich autentycznosci katalogéw produktow
(VI-IX 2007 r. k.87-89, I-III 2008 r. k.90-92), czy tez z reklam (k.137). Takze odniesienie sie przez spoétke (...) w
informacji handlowej (k.272-275) wprost do jogurtu (...) przekonuje za uznaniem pierwszenstwa (...).

Czynieniu ustalen i ocenie ryzyka konfuzji nie moga stuzy¢ fotografie opakowan uzywanych przez strony, ale
pozbawionych oznaczen slownych i graficznych, konsument bowiem nie spotyka sie na rynku z produktem w
takich wlasnie opakowaniach. WyraZnie przy tym widoczna jest r6znica pomiedzy wygladem opakowania w znaku
towarowym (...) i obecnie stosowanego. (k.218) Uwaga ta odnosi sie takze do poréwnan opakowan produktéw stron,
poniewaz powddka w zadnym miejscu nie o§wiadczyla, ze przedmiotem ochrony przed nieuczciwie konkurencyjnymi
dzialaniami pozwanej ma by¢ nie opakowanie uciele$nione w znaku towarowym (...) lecz to, ktérego (...) spotka
z 0.0. w W. faktycznie uzywa. (k.255-259) Rownie nieprzydatne sa zatem opinie przedstawione przez pozwana,



ktore szczegblowo poréwnuja opakowania produktéw stron, uwzgledniajac ich wymiary, ksztalty i linie, ktére nie sa
dostrzegalne, ani mozliwe do zapamietania dla nabywcy tego rodzaju produktéw. (k.376-400)

Przyznanie przez pozwang faktu uzywania spornych opakowan dla produktu (...) , a takze odmowy dobrowolnego
zaniechania kwestionowanych dzialan, czynilo zbednym prowadzenie dowodu na te okolicznosé. (k.219-246,
260-270)

Powodka przedstawila wyniki sprzedazy jogurtu (...) po wejSciu na rynek produktu pozwanej (...) , ktérych Sad nie
moze uznac za pelne i wiarygodne, czynigc na ich podstawie ustalenia co do rzeczywistego wplywu dzialan (...) na
sytuacje gospodarcza spoélki (...) i renome jej znaku towarowego (...). Obrazuje ono zaledwie poréwnanie wynikow
w bardzo krotkim czasie, bez wyja$nienia jak ksztalttowala sie sprzedaz jogurtow (...) w dluzszym okresie, jakie inne
czynniki mogly mie¢ wplyw na zaledwie 5% spadek sprzedazy, jak w tym samym czasie przedstawiala sie sprzedaz
obecnych na rynku innych tego rodzaju produktéw. (k.271) Bezsporna jest natomiast obecno$¢ na rynku innych
produktéw w dwukomorowych opakowaniach o ksztalcie odmiennym od opakowan jogurtéow stron. (k.276-278, w
innych krajach k.457-462)

Dla porzadku przywolano okolicznosci dotyczace wystapienia przez pozwana o uniewaznienie i stwierdzenie
wygas$niecia spornego znaku towarowego, dopoki bowiem Urzad Patentowy RP nie wyda w tej mierze ostatecznej
decyzji, Sad jest zwigzany udzieleniem prawa ochronnego i nie moze samodzielnie ustalaé, ze znak (...), jako caltkowicie
pozbawiony zdolnos$ci odrdézniajacej, nie powinien by¢ zarejestrowany, a nieuzywany nieprzerwanie przez 5 lat od daty
rejestracji podlega wygaszeniu. Przyznane spolce (...) w 2008 r. prawa z rejestracji wzoru wspdlnotowego nie moga
skutecznie podwazy¢ uprawnien powddki do zadania zakazania naruszania jej praw wylacznych i czynéw nieuczciwe;j
konkurencji. Zaden z przepiséw rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzoréw
wspoélnotowych nie uprzywilejowuje bowiem tego prawa w odniesieniu do wezesniejszych znakéw towarowych.

Zaoferowane Sadowi dowody z listy znakéw pozwanej z bazy (...) (k.279-281) albo jej innych produktéw. (k.282-284,
743-750), historii (...) z W. (k.285-286) i dokumentow jej przedsiebiorstwa (k.287-293), badania rozpoznawalnosci
marek jogurtow (k.419-424), trackingu kampanii reklamowej pozwanej (k.425-429), raportu z badania iloSciowego
(k.430-434) a takze wyroki Sadow Najwyzszego i Apelacyjnego (k.525-533, 609-618) i znakoéw towarowych dot.
butelki (...)(k.619-621, 635-662) nie mialy istotnego znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy, w rozumieniu art. 227 k.p.c.

Odnoszqc sie do zarzutow stawianych spoélce (...) , a opartych na przepisie art. 3 ust. 1 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Sad zwazyl co nastepuje :

Ustroj gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej opiera sie na zasadach wolnoSci gospodarczej i swobody konkurencji.
Kazdy przedsiebiorca funkcjonujacy na rynku moze podejmowaé dzialania zmierzajace do pozyskiwania
kontrahentéw — nabywcow oferowanych przezen towaréw i ushug. Dzialania konkurencyjne, bez wzgledu na to
jak dotkliwe skutki moga wywieraé w sferze interesé6w innych uczestnikéw obrotu, sa co do zasady dozwolone.
Ustawodawca zwraca sie przeciwko nim tylko o tyle, o ile sa one sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub
tez podwazaja fundamenty konkurencji jako takiej. (por.: W. P., A. P. Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojecia).
Przeglad Prawa Handlowego 1994/10/1)

Ustawa z dnia 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej
konkurencji w dzialalnoSci gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiebiorstw oraz klientoéw (art. 1) i nie moze by¢
traktowana jako instrument stuzacy wyeliminowaniu konkurencji w ogdle, w celu zachowania dominujgcej pozycji.
(tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) Zgodnie z przepisem art. 3,
czynem nieuczciwej konkurencji jest dzialanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub narusza
interes innego przedsiebiorcy lub klienta. (ust. 1) Czynami nieuczciwej konkurencji sa w szczegolno$ci: wprowadzajace
w blad oznaczenie przedsiebiorstwa, falszywe lub oszukancze oznaczenie pochodzenia geograficznego towaré6w albo
ustug, wprowadzajace w blad oznaczenie towaréw lub ustug, naruszenie tajemnicy przedsiebiorstwa, naklanianie
do rozwigzania lub niewykonania umowy, nasladownictwo produktéw, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
utrudnianie dostepu do rynku, przekupstwo osoby pehligcej funkcje publiczna, a takze nieuczciwa lub zakazana



reklama, organizowanie systemu sprzedazy lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie dzialalno$ci w systemie
konsorcyjnym. (ust.2) Uznanie dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest zatem 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.

Jak stusznie stwierdzil Sad Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 22 XI 2000 r. (I ACa 688/00, OSA 2001/5/28),
nie kazde zachowanie naruszajace dobre obyczaje moze by¢ uznane za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art.
3 ust. 1. Dyspozycja tego przepisu objete sa bowiem tylko te czyny sprzeczne z dobrymi obyczajami, ktére zagrazaja lub
naruszajg interes przedsiebiorcy. Naruszenie interesu przedsiebiorcy nastepuje wowczas, gdy dzialania (zaniechanie)
konkurenta powoduja pogorszenie lub brak spodziewanej poprawy mozliwoéci nabycia lub zbytu oferowanych débr
i ustug. (tak Beata Gadek Generalna klauzula odpowiedzialno$ci za czyn nieuczciwej konkurencji (art.3 u.z.n.k.),
Uniwersytet Jagiellonski, Zeszyt 85, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003 r. s.156-161)

Konkurencyjne sa wylgcznie dzialania zewnetrzne, adresowane do innych uczestnikoéw wymiany rynkowej, majgce
na celu zdobycie klientéw dla oferowanych przez nich towaréw przez zwiekszenie wlasnej efektywnosci gospodarczej
badZz oslabienie cudzej. Zagrozenie intereséw innych uczestnikow rynku musi mie¢ charakter bezpos$redni i
realny. Musza one by¢ zdolne wywiera¢ wplyw na innych przedsiebiorcéw-konkurentéw (albo na konsumentow) i
niekorzystnie oddzialywaé na ich sytuacje, naruszajac ich interesy gospodarcze.

O naruszeniu interesu innego przedsiebiorcy mozna moéwi¢ wtedy, gdy na skutek dzialania konkurencyjnego
nastapi pogorszenie lub nie nastapi oczekiwana poprawa mozliwoSci nabywania lub zbywania débr badz ushug.
Decyduje o tym sposob, w jaki dzialanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatéw. Zwazywszy,
ze prawa przedsiebiorcy uczestniczacego w obrocie maja charakter wzgledny, tylko adresatom dzialan nieuczciwie
konkurencyjnych stuzy¢ bedzie roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowigzek wskazania i
udowodnienia istnienia zagrozenia obcigza wystepujacego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. Deliktowy charakter
odpowiedzialnoéci nieuczciwego konkurenta uzasadnia takze obcigzenie powoda obowigzkiem udowodnienia szkody
iistnienia zwiazku przyczynowego. (art. 4151 art. 361 § 1 w zw. z art. 6 k.c.)

Naruszenie prawa odnosi sie do bezwzglednie i powszechnie obowigzujacych przepiséw, w szczegbdlnosci u.z.n.k.,
przepiséw o przeciwdzialaniu praktykom monopolistycznym, o ochronie débr osobistych, prawa witasnosci, praw
autorskich, ochrony konsumentéw, kodeksu karnego. Dobre obyczaje, w znaczeniu okre§lonym w art.3 ust.1 u.z.n.k.,
rozumie¢ jednak nalezy podobnie do zasad wspélzycia spolecznego. Sa to zatem normy moralne i zwyczajowe
stosowane w dzialalnoéci gospodarczej. Normy te moga sie wiec odnosi¢ do innych stosunkéw spolecznych niz
typowe zasady wspolzycia spolecznego na tle kodeksu cywilnego. O tym, czy dane dzialanie jest sprzeczne z dobrymi
obyczajami, decyduje caloksztalt okolicznoéci, a zwlaszcza cel, uzyte $rodki i konsekwencje przedsiebranych dzialan.
Czyn sprzeczny z prawem nie musi byé¢ zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyz zalezy to od charakteru
naruszonych norm. Dla ustalenia dobrych obyczajéw powazne znaczenie moga miec ustalane przez organizacje
samorzadu zawodowego kodeksy etyczne. (tak: Marian Kepinski Problemy ogo6lne nowej ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1) Pojecie dobrych obyczajow
odczytuje sie najczesciej w ujeciu ekonomiczno-funkcjonalnym, przywiazujacym wage nie do przestrzegania dobrych
obyczajow w ogole lecz do zachowania przedsiebiorcow w dzialalnoSci gospodarczej, odchodzac od dokonywania
oceny z punktu widzenia ogo6lnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowito poczucie godnosci
ogotu ludzi myslacych sprawiedliwie i stusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane
w dzialalno$ci gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sadu Najwyzszego z 26 IX 2002 r. III CKN 213/01 OSNC
2003/12/169, Beata Gadek op.cit. s.127-144)



Sad podziela reprezentowany w doktrynie poglad, iz przepis art. 3 ust. 1 w sposéb ogoélny okresla czyn nieuczciwej
konkurencji, podczas gdy ust.2 wymienia przykladowo niektore czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17 u.z.n.k.,
ktére nalezy wykladaé w ten sposob, ze ogoélne okreSlenie czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten
uszczegoblawiajace pozostaja w nastepujacych wzajemnych relacjach :

« wymienione w ustawie czyny nieuczciwej konkurencji nie tworza zamknietego katalogu, za nieuczciwie
konkurencyjne mozna uznaé 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 wiec funkcje
korygujaca w stosunku do przepiséw szczegélnych typizujacych czyny nieuczciwej konkurencji. Gdy dany stan
faktyczny, formalnie, spetlnia przestanki z art. 5-17, w rzeczywistoSci jednak dzialanie nie wykazuje ktoregos ze
znamion art. 3 ust.1 (np. bezprawnoSci) uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji jest wykluczone.

Uznanie konkretnego dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagaé bedzie zatem 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 przestanek okreslonych
w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszcza sie w dyspozycji ktdregokolwiek z tych przepiséw, podlegaja
ocenie wedlug klauzuli generalnej z art.3. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. I ACa 281/98
Apel.-Lub.1999/1/1)

W ocenie Sqdu, powodka nie udowodnila w tym postepowaniu, ze dzialania pozwanej w sposoéb
bezposredni naruszajq jej interesy gospodarcze. Nie wykazala, iz jest obecna na polskim rynku, przyznajac,
ze interesy (...) S.A. reprezentuje w Polsce spoélka z 0.0. (...) z siedzibg w W, ktdra bezspornie jest samodzielnym
podmiotem gospodarczym. Przekonuja za tym argumenty samej powodki, odmawiajgcej precyzyjnego okreSlenia
interesu gospodarczego w zakazaniu naruszen jej praw wylacznych i czynéw nieuczciwej konkurencji, zadanego przez
Sad na uzytek ustalenia wartosci przedmiotu sporu.

Powodka w zaden spos6b nie wykazala, a tym bardziej nie udowodnila na czym mialoby polegaé naruszenie przez
pozwang jej wlasnych intereso6w gospodarczych. W obecnym stanie prawnym, Sad nie znajduje uzasadnienia dla
szerokiej wykladni pojecia naruszenia interesu gospodarczego, mogacej uzasadnia¢ stosowanie przepisow ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do wszystkich samodzielnych podmiotéw prawnych, tylko z tej przyczyny,
ze ze wzgledu na istniejace powigzania gospodarcze nieuczciwie konkurencyjne dzialania pozwanego ostatecznie
wplywaja takze na ich sytuacje ekonomiczna (np. producenta, dostawcy, kooperanta, nabywcy, agencji reklamowej).
Takie rozumienie pojecia naruszenia lub zagrozenia interesu innego przedsiebiorcy mogloby, w istniejacym ustroju
gospodarczym, prowadzi¢ w skrajnych przypadkach do stwierdzenia, ze wlasSciwie kazdy uczestnik gry rynkowej
jest w mniejszym lub wiekszym stopniu dotkniety dzialaniem nieuczciwie konkurencyjnym, kazdy zatem moglby
dochodzi¢ na drodze sadowej roszczen okre§lonych w art. 18 u.z.n.k. Stuszne, w przekonaniu Sadu, jest uznanie, ze
roszczenia z art. 18 u.z.n.k. stuza wylgcznie przedsiebiorcom, prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza na polskim rynku,
ktorych interesy gospodarcze zostaly bezpoérednio naruszone lub zagrozone. Ustawa nie ma wiec zastosowania do
podmiotéw zagranicznych, ktore nie prowadza w Polsce dzialalnoSci, a jedynie sa korporacyjnie powigzane z polskimi

przedsiebiorcami, zachowujacymi odrebno$¢ prawng i ekonomiczng, ktérym zbywaja swoje towary lub udzielaja
licencji na uzywanie znakéw towarowych czy wzoréow przemystowych. W okolicznoSciach faktycznych sprawy,
stosunek konkurencji, ktéry moglby by¢ poddawany ocenie z punktu widzenia zgodno$ci z zasadami uczciwo$ci
kupieckiej istnieje wylacznie pomiedzy spotkami (...) sp. z o.0.

Nalezy zgodzi¢ sie z powolanym przez pozwang wyrokiem Sadu Najwyzszego z 23 X 2003 r. (VCK 411/02), iz : Istnienie
finansowo-organizacyjnych podstaw funkcjonowania tzw. grupy kapitalowej spolek z ograniczona odpowiedzialnoécia
oraz wykonywania przez spolke dominujaca uprawnien w ramach posiadanych udzialéw w spoétkach zaleznych
nie powoduje powstania zorganizowanego zespolu praw majgtkowych i niemajatkowych nalezacego do spoiki



dominujacej. (por. takze wyroki Sadéw Apelacyjnych w Poznaniu z 13 XII 2005 r. IACa 568/05 i w Katowicach z 277
IT 2009 r. VACa 308/08)

Wobec niezdefiniowania czynu nieuczciwej konkurencji, spetniajgcego przestanki okreslone w
klauzuli generalnej art. 3 ust. 1 i w braku dowodu naruszenia intereséow gospodarczych (...)
S.A. (jako innego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 2) dzialaniami spoélki (...), Sad uznal za bezzasadne
roszczenia oparte na przepisie art. 18 u.z.n.k.

Odnoszqc sie do zarzutow opartych na przepisach art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 VI 2000
r. Prawo wlasnosci przemyslowej Sad zwazyl co nastepuje :

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub koncowemu odbiorcy mozliwos$ci
okreélenia pochodzenia towaru lub uslugi oznaczonych znakiem, odrdznienia (bez ewentualno$ci wprowadzenia
w blad) tego towaru lub ustugi od towaréw lub ustug innego pochodzenia. (por. wyroki Europejskiego Trybunalu
Sprawiedliwoéci z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 (...) , z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 (...),z 8 V2008 r. w
sprawie C-304/06 (...) , wyrok Sadu Unii Europejskiej z 8 IT 2011 r. w sprawie T-157/08(...)

Przepis art. 296 ust. 1 p.w.p. przyznaje uprawnionemu prawo do wylacznego i nie-zakl6conego uzywania znaku
towarowego oraz prawo do zakazania innym osobom, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie :

1. znaku identycznego do znaku zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towaréw;

2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towaréw
identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcoéw w blad, ktére obejmuje w szczegolnosci
ryzyko skojarzenia znakow;

3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu
do jakichkolwiek towaréw, jezeli moze to przynie$¢ uzywajacemu nienalezng korzy$é lub byé¢ szkodliwe dla
odrozniajacego charakteru badz renomy znaku weze$niejszego.

Kwalifikacja naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy na tle tego przepisu powinna by¢ dokonywana wedlug
zasad wypracowanych w orzecznictwie Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwo$ci i Sadu Pierwszej Instancji (obecnie
Trybunalu Sprawiedliwo$ci i Sadu Unii Europejskiej) na tle Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 XII
1989 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych
(zmienionej Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 X 2008 r. majacg na celu zblizenie
ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakoéw towarowych) oraz rozporzadzenia Rady (WE) nr
207/2009 z dnia 26 IT 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego. Warto podkresli¢, ze poglady Trybunatlu
i Sadu cechuje w tym zakresie duza jednolito$é i stabilno$¢. W najnowszych orzeczeniach wielokrotnie powolywane sa
tezy weze$niejszych wyrokow, do ktérych, jako majacych istotne znaczenie dla zrozumienia pojecia naruszenia prawa
do znaku towarowego, Sad pragnie sie odnie$¢.

Ocena identyczno$ci lub podobienstwa znakéw opiera sie na ich zgodnos$ci graficznej (wizualnej), fonetycznej
oraz znaczeniowej (koncepcyjnej). Sporne znaki nalezy poréwnywac calo$ciowo, a decydujace znaczenie mie¢ beda
elementy odro6zniajace i dominujace, a nie opisowe. Dwa znaki towarowe sg do siebie podobne jezeli, z punktu
widzenia okreSlonego kregu odbiorcow, sa one przynajmniej cze$ciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych
aspektach. (por. wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 (...)) Identyczno$¢ poréwnywanych (przeciwstawianych
sobie) znaku i oznaczenia wystepuje wbéwczas, gdy sa one dokladnie jednakowe (tozsame) lub charakteryzuja
sie niedostrzegalnymi dla przecietnego konsumenta réznicami. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku
znak i oznaczenie sa identyczne, czy tez mozna moéwic zaledwie o podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny
wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i ich caloéciowego oddzialywania na percepcje nalezycie
poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsgdnego przecietnego konsumenta. (por. wyrok Trybunatlu z 20 III
2003 r. w sprawie C-291/00 (...))



Dokonujac oceny podobienstwa towaréw nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki charakteryzujace zachodzace
miedzy nimi relacje (zalezno$ci), szczegoblnie rodzaj towardw, ich przeznaczenie, sposdb uzywania lub korzystania z
nich, warunki w jakich sa sprzedawane, a takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (por.
wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 (...), z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 (...) ) CaloSciowa ocena
zaklada pewng wspolzaleznosé miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczegblnoSci podobienistwem znakow
towarowych oraz podobienstwem towaréow, ktérych one dotycza, przy czym niski stopieni podobienstwa miedzy
towarami moze by¢ zrobwnowazony znaczacym stopniem podobienstwa miedzy znakami towarowymi i odwrotnie.
(zasada wzajemnej zaleznoSci - por. wyroki Trybunatu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 (...),z 13 IX 2007 r. w sprawie
C-234/06 1. F.,z18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 M., wyroki Sadu z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 Echinacin,
7 14 X 2006 r. w sprawach polaczonych T-81, 82, 103/03 V.)

W mys$l utrwalonego orzecznictwa prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby
uznaé, ze dane towary lub ushugi pochodza z tego samego przedsie-biorstwa, ewentualnie z przedsiebiorstw
powiazanych gospodarczo. (por. wyroki Trybunatu z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 (...),z 4 V1999 1., z 22 VI
1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 2 IX 2010 r. w sprawie C-254/09 (...) ) Prawdopodobienstwo wprowadzenia
w blad powinno by¢ oceniane w sposéb caloéciowy, zgodnie ze sposobem postrzegania okreslonego konsumenta,
przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okoliczno$ci konkretnego przypadku, w szczegolno$ci wzajemnej zaleznosci
miedzy podobienstwem oznaczen i towaréw lub uslug, ktérych one dotycza. (por. wyroki Sadu z 9 VII 2003 r. w
sprawie T-162/01 G. (...), z 20 1 2010 r. w sprawie T-460/07 M. iz 22 X 2002 r. w sprawie T-104/01 (...) , wyroki
Trybunahu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 (...), z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 M. )

Ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w zakresie podobienstwa wizualnego, fonetycznego lub
koncepcyjnego spornych oznaczen powinna sie opiera¢ na wywieranym przez nie calo$ciowym wrazeniu ze
szczegblnym uwzglednieniem ich elementéw odrézniajacych i dominuja-cych. (por. wyroki Trybunatu z 11 XI 1997 r.
w sprawie C-25/95 (...), z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 (...) , wyroki Sadu z 14 X 2003 r. w sprawie T-292/01 (...)
, Z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 (...) ) Z zasady, odbiorcy nie uznajg elementu opisowego, stanowiacego cze$c
zlozonego znaku towarowego, za element odrézniajacy i dominujacy w calo§ciowym wrazeniu, jakie ten znak wywiera.
(por. wyroki Sadu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 (...) iz 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 (...) ) O ile przecietny
konsument postrzega zwykle znak towarowy jako calo$¢ i nie zaglebia sie w analize jego poszczegoélnych elementow
(por. wyrok Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 (...), wyrok Sadu z 10 X 2006 r. w sprawie T-172/05 (...)),
o tyle to wlaénie dominujace i odrbézniajace cechy oznaczenia sa, co do zasady, najlatwiej zapamietywane. (por. wyroki
Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 (...), z 10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06 (...))

Ocena podobienstwa dwdch znakéw towarowych nie moze ograniczy¢ sie do zbadania tylko jednego z elementéow
tworzacych zlozony znak towarowy i poréwnania go z innym znakiem. Poréwnania nalezy dokonaé¢ poprzez
analize przeciwstawionych sobie znakow postrzeganych kazdy jako calo$¢, co nie oznacza, ze caloSciowe wrazenie
pozostawione przez zlozony znak towarowy w pamieci wlaSciwego kregu odbiorcow nie moze w niektérych
przypadkach zosta¢ zdominowane przez jeden lub kilka z jego skladnikow. Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostale
skladniki sa bez znaczenia, ocena podobienstwa moze zaleze¢ wylacznie od skladnika dominujacego. (por. wyroki
Trybunalu z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 (...) , z 20 IX 2007 r. w sprawie C 193/06 (...), wyrok Sadu z
25 111 2009 r. w sprawie T-109/07 (...) ) Jezeli zlozony znak towarowy zostal utworzony za pomoca zestawienia
odrebnego elementu z innym znakiem towarowym, to ten ostatni znak, nawet jesli nie stanowi dominujacego elementu
zlozonego znaku towarowego, moze zachowac¢ w nim niezalezna pozycje odrozniajaca. W takim przypadku zlozony
znak towarowy i ten inny znak moga zosta¢ uznane za podobne. (por wyrok Sadu z 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07
(...) ,z 2 XII 2008 r. w sprawie T-212/07 B. B.)

Wilasciwy krag odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinfor-mowanych, dostatecznie
uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie ksztaltowaé w zaleznos$ci od kategorii
przedmiotowych towarow lub ustug. (por. wyroki Trybunalu z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 (...) ,z 6 V
2003 r. w sprawie C-104/01(...) z 12 I 2006 r. C-361/04 R. P., wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01



(...) , z 30 VI 2004 r. w sprawie T-186/02 (...) ) Przecietny konsument rzadko ma mozliwo$¢ przeprowa-dzenia
bezposredniego poréwnania r6znych znakéw towarowych, musi zazwyczaj zdawaé sie na zachowany w pamieci
niedoskonaly obraz tych znakéw towarowych. Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad jest tym wieksze im
silniejszy jest charakter odr6zniajacy znaku towarowego, ktéry wynika z jego samoistnych cech lub jego renomy
(znajomo$ci, rozpoznawalno$ci znaku na rynku). (por. wyroki Trybunatu z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 (...) , z
11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 (...) iz 291X 1998 r. w sprawie C-39/97 (...) , wyroki Sadu z 1 II 2005 r. w sprawie
T-57/03 (...),z 2111 2006 r. w sprawie T-214/04 (...) iz 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 (...))

Istnieje pewna wspoélzalezno$¢é miedzy znajomos$cia znaku towarowego wéréd odbiorcow, a jego charakterem
odrdzniajacym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odr6zniajacy.
Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy sie wysoce odrozniajacym charakterem wynikajacym z jego
znajomosci wérod odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznoéci danego przypadku, w szczego6lnoéci
udzial znaku towarowego w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugosé okresu jego uzywania, wielko$¢ inwestycji
dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udzial procentowy zainteresowanych grup odbiorcéw,
ktorym znak towarowy umozliwia zidentyfikowanie towar6éw jako pochodzacych z okreSlonego przedsiebiorstwa, jak
roéwniez o$wiadczenia izb handlowych i przemystowych lub innych stowarzyszen zawodowych. (por. wyrok Sadu z 12
VII 2006 r. w sprawie T-277/04 V.-W.) Ciezar udowodnienia sily znaku towarowego, a przez to jego odrozniajacego
charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Renoma znaku jest elementem, ktoéry nalezy uwzgledni¢ w ramach oceny, czy podobiefistwo oznaczen lub towaréw
i uslug jest wystarczajace dla zaistnienia prawdopodobienstwa wprowadze-nia w blad, po ustaleniu podobienistwa
znakow, a nie w celu ustalenia tego podobienstwa. (por. wyrok Trybunalu z 3 IX 2009 r. w sprawie C-498/07
(...) , wyroki Sadu z 12 XII 2002 r. w sprawie T-110/01 (...) , z 15 IX 2009 r. w sprawie T-308/08 (...) (...)
, z 8 II 2011 r. w sprawie T-194/09 (...) ) Orzecznictwo Sadéw Unii Europejskiej utozsamia za renome ze
znajomos$cia znaku towarowego, jego stawa, nie za$ z jako$cig towaréw lub ushug, dla ktérych znak ten jest chroniony
(ekskluzywno$cig). Juz w wyroku z 14 IX 1999 r. w sprawie C-375/97 ( (...) (...)) Europejski Trybunal Sprawiedliwo$ci
stwierdzil, ze elementem renomy znaku, jest jego szeroka znajomos$é przez relewantnych odbiorcéw na okreslonym

terytorium (niekoniecznie powszechna znajomo$¢ w rozumieniu art. 6(P1s) Konwencji paryskiej o ochronie wlasnoéci
przemystowej z 20 111 1883 r.). Oceniajac, czy wymaganie jest spelnione, sad musi wzig¢ pod uwage wszystkie istotne
elementy stanu faktycznego, w szczegoblnosci :

« udzial w rynku,
« intensywno$¢, zasieg geograficzny i okres uzywania,
« wielko$¢ inwestycji poniesionych przez przedsiebiorstwo w zwigzku z promocja.

Kryteria te zostaly zastosowane przez Sad Pierwszej instancji w wyrokach z 13 XII 2004 r. w sprawie T#8/03 (E. P. ) i
z dnia 25 V 2005 r. w sprawie T#67/04 ( (...) ) Takze w wyroku z 6 II 2007 r. w sprawie T-477/04 ( (...) ) Sad Pierwszej
Instancji stwierdzil, Ze aby spelni¢ wymodg zwigzany z renoma, znak towarowy musi byé znany znacznej cze$ci
odbiorcow potencjalnie nimi zainteresowanych. Rozstrzygajac o renomie Sad dokonuje szczegolowej i wszechstronnej
oceny zaoferowanych mu dowodéw w odniesieniu do zakresu i poziomu dzialan handlowych, sponsoringowych i
promocyjnych uprawnionego, stuzacych budowaniu renomy. Sad zwraca uwage na rodzaj towaru, uzyskany poziom
sprzedazy, popularno$¢ wéréd konsumentow, rozmiar, czestotliwo$é i regularno$é sponsorowania réznych wydarzen
przyciagajacych duza liczbe widzoéw, pozwalajace na uznanie, ze znak towarowy spelnia kryterium renomy, a zatem
winien by¢ znany znacznej cze$ci odbiorcow. (por. takze wyrok Trybunalu z 27 XI 2008 r. w sprawie C-252/07 (...) )

W ocenie Sadu, (...) S.A. nie dowiodla w tym postepowaniu, ze znak towarowy (...) jest znakiem renomowanym ani
tego, ze produkujac, oferujac i reklamujac jogurt w kwestionowanych opakowaniach (...) narusza jej prawa wylgczne.
Po raz kolejny nalezy podkresli¢, ze ocena znajomoéci znaku oraz jego wtérnej zdolnosSci odrézniajacej jest w tym
przypadku utrudniona przez fakt lacznego uzywania opakowania uciele$niajacego znak (...) oraz innych znakow



towarowych i oznaczen, w szczegdlnosci bardzo dobrze znanych i rozpoznawalnych (...) i (...). Jak wyzej wyjas$niono,
to na powodce ciazyt obowiazek udowodnienia sily i renomy swego znaku towarowego (art. 6 k.c.), czego w tym
procesie nie uczynila.

Zdaniem Sadu, (...) S.A. nie dowiodla spelienia przestanek okreslonych w pkt 3 ust. 2 art. 296 p.w.p., tj. ze
uzywanie przez (...) kwestionowanego opakowania, bez uzasadnionej przyczyny przynosi jej nienalezna korzy$c
albo jest szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy znaku (...). Odwolywanie sie wylacznie do pogladéw
orzecznictwa i doktryny, bez wskazania i udowodnienia konkretnych okoliczno$ci sprawy uzasadniajacych taka ocene,
nalezy uznac za niewystarczajace. Powddka nie okreslila, a tym bardziej nie udowodnila tego, z jaka intencja dzialala
pozwana, dazac do uzyskania nienaleznych jej korzySci ani tez zmiany rynkowej, jaka nastapila na skutek uzywania
przez (...) opakowania z zarzucanym naruszeniem znaku towarowego (...).

Uzasadniajac stanowisko Sadu wystarczy odwola¢ sie do odpowiedzi na pytanie prejudycjal-ne udzielonej przez
Europejski Trybunal Sprawiedliwoéci w wyroku z 27 XI 2008 r. w sprawie C-252/07 (...) , odnoszacej sie do
wykladni przepisu art. 4 ust. 4a pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21 XII 1988 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych, zgodnie z ktérym istnienie zwigzku
miedzy wcze$niejszym renomowanym znakiem towarowym a znakiem p6zniejszym, o ktéorym mowa w wyroku z 23 X
2003 r. w sprawie C-408/01 (...), a takze uzywanie pézniejszego znaku powodujace lub mogace powodowac czerpanie
nienaleznych korzy$ci z charakteru odrézniajacego lub renomy weze$niejszego znaku badz tez dzialajace lub mogace
dziala¢ na ich szkode, winno by¢ oceniane calo$ciowo, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci sprawy.
To, ze pézniejszy znak przywodzi na my$l przecietnemu, wlasciwie poinformowanemu, dostatecznie uwaznemu

i rozsadnemu konsumentowi znak wcze$niejszy, jest jednoznaczna z istnieniem miedzy nimi takiego zwigzku.
Okoliczno$é, ze :

+ wezeéniejszy znak towarowy dla okreélonych towar6ow i ustug cieszy sie duza renoma i

« te towary i uslugi nie sa podobne lub w znacznym stopniu podobne do towaréw i ustug, dla ktérych zostal
zarejestrowany pozniejszy znak, i

« wczesniejszy znak jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek towar6ow lub ustug, i

+ pbZniejszy znak przywodzi przecietnemu, wla$ciwie poinformowanemu, dostatecznie uwaznemu i rozsgdnemu
konsumentowi na mys$l wcze$niejszy znak towarowy,

nie wystarczy, aby dowie$¢, ze uzywanie pOzniejszego znaku towarowego powoduje lub moze powodowaé
czerpanie nienaleznej korzy$ci z charakteru odrézniajacego lub renomy wcze$niejszego znaku towarowego badz tez
dziala lub moze dzialaé¢ na ich szkode. Przedstawienie dowodu na okoliczno$é, ze uzywanie po6zniejszego znaku
towarowego dziala lub moze dzialaé na szkode charakteru odrézniajacego znaku wezeéniejszego, wymaga wykazania
zmiany rynkowego zachowania przecietnego konsumenta towaréw lub ushlug, dla ktérych wcze$niejszy znak jest
zarejestrowany, bedacej konsekwencja uzywania znaku pézniejszego lub duzego prawdo-podobienstwa, ze taka
zmiana nastapi w przysztoéci.

W przekonaniu Sqdu, brak jest podstaw do uznania, ze (...) dopuscila sie naruszenia praw
ochronnych na znak towarowy (...), o ktérym mowa w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Oceniajqgc zarzut naruszenia prawa wylgcznego, z punktu widzenia przepisu art. 296 ust. 2 pkt
2 p.w.p. Sad uznal, ze znak towarowy (...) cechuje sie bardzo niska zdolno$cig odrozniajaca. Takie, jak zostalo
zarejestrowane, opakowanie nie jest uzywane w obrocie. Jego skojarzenie z (...) S.A., jako producentem jogurtu,
wynika z rownoczesnego uzycia stowno-graficznych znakéw towarowych (...) i (...), ktore to wlasnie pozwalaja na
realizowanie funkcji oznaczenia pochodzenia, jakosciowej, reklamowej, a takze inwestycyjnej. Zaden z dowodow
zaoferowanych przez powddke nie pozwala na uznanie, ze ucieleSnione w znaku towarowym opakowanie ma zdolnosé
odroézniajaca, Ze ono samo, a nie pozostale uzywane w obrocie i znane konsumentom znaki towarowe odréznia jogurt



(...) odjogurtéow innych producentéw, w szczegblnosci od produktéw pozwanej. Powodka przywigzuje duze znaczenie
do ksztaltu opakowania, ktéry w normalnych warunkach handlowych, nie jest eksponowany. Przeciwnie, jogurty sa
wystawiane na po6tkach sklepowych w taki sposob, ze widoczne s3 : folia wierzchnia oraz naklejka na froncie wiekszego
pojemnika, ze slowno-graficznymi znakami towarowymi (...) i (...) oraz informacjami o produkcie, na ktére to
wlasnie zwracaja uwage konsumenci.

Nalezy podkresli¢, ze, dokonujac — z punktu widzenia rozsadnego i racjonalnie my$lacego konsumenta - normatywne;j
oceny istnienia ryzyka konfuzji, Sad przeciwstawia sobie znak towarowy (...) i opakowanie produktéow (...).
Nieuprawnione jest zadanie dokonania poréwnania opakowan w takiej postaci w jakiej sa one uzywane w obrocie,
albo tez poréwnanie obu opakowan bez dodatkowych oznaczen stosowanych przez pozwana, w szczegblnosci jej znaku
towarowego :

Zdaniem Sadu, decydujace znaczenie dla wskazania pochodzenia towaru maja oznaczenia stowne i stowno-graficzne
na wieczku i froncie opakowania. Wyrazne oznaczenie, zasadniczo ro6znigcej sie od nazwy powddki (...), nazwy
produktu oraz jego producenta

wykluczaja mozliwo$¢é wprowadzenia w blad nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego
przecietnego konsumenta co do pochodzenia towaru od stron niniejszego postepowania. Zainteresowany nabyciem
jogurtu (...), konsument jest §wiadomy, Ze na rynku istniejg réznorodne produkty mleczarskie wielu producentow,
a (...) S.A. nie jest jedynym wytworca oferujacym produkt w opakowaniach odrebnie dozujacych jogurt i konfiture
(lub inny dodatek). Dwukomorowe opakowanie jest dla niego elementem funkcjonalnym, pozwalajagcym na podanie
produktu w taki spos6b, aby konsument mog} je polaczyé¢, wlewajac konfiture lub wsypujac kulki (czekolade,
kruszynki) do jogurtu, na co zwraca uwage sama powddka w reklamie filmowej jogurtu (...).

W ustalonych wyzej okoliczno$ciach sprawy, nie mozna uznaé, ze opakowanie uciele§nione w znaku towarowym
(...) jest tym elementem, ktéry moze zdominowaé oznaczenie produktu pozwanej (ksztalt opakowania, oznaczenia
stowne i sfowno-graficzne) do tego stopnia, aby wywolywalo ryzyko konfuzji. Sad nie podziela przekonania powodki, ze
konsument rozpoznaje jej produkt wlasnie na podstawie ksztaltu opakowania i zadne oznaczenia stowne czy stowno-
graficzne nie majg znaczenia dla ich percepcji, rozpoznania produktu i uznania, ze (...) (...) pochodzi od (...) lub,
ze (...) nie jest konkurentem powddki lecz przedsiebiorstwem z nia powiazanym i z tej przyczyny upowaznionym do
uzywania znaku towarowego (...).

W przekonaniu Sqdu, brak jest podstaw do uznania, ze (...) dopuscila sie naruszenia praw
ochronnych na znak towarowy (...), o ktorym mowa w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. OkolicznoSci sprawy
w pelni uzasadniajg zastosowanie do oceny stawianego pozwanej zarzutu naruszenia praw wylacznych, tezy wyrazonej
przez Sad Najwyzszy w wyroku z 17 I 2005 r. ICK 626/04, ze niewykazanie przez powbddke rzeczywistego uzywania
w obrocie gospodarczym znaku towarowego w takiej postaci w jakiej zostal on zarejestrowany, wyklucza uznanie, ze
istnieje ryzyko konfuzji konsumenckiej. Powodztwo, jako nieuzasadnione, podlegato zatem oddaleniu w calo$ci.

O kosztach procesu Sad orzekl na zasadzie art. 98 k.p.c. — odpowiedzialno$ci za wynik sporu.

Do niezbednych kosztow procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie
wyzsze niz stawki oplat okre$lone w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty
nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Do niezbednych kosztéw procesu strony
reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki oplat okre$lone w odrebnych
przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sagdowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa
strony. (§ 3.) Stronom reprezentowanym przez radce prawnego lub rzecznika patentowego zwraca sie koszty w
wysokoSci naleznej wedlug przepiséw o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)



Oplaty za czynnoéci radcow prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwoéci okresla rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwoéci z dnia 28 IX 2002 r. w sprawie oplat za czynnoéci radcéw prawnych oraz ponoszenia przez Skarb
Panstwa kosztow pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzedu.

Zasadzajac oplate za czynno$ci radcy prawnego sad bierze pod uwage niezbedny naklad pracy, a takze charakter
sprawy i wklad pracy pelnomocnika w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe
zasadzenia oplaty stanowig stawki minimalne okreSlone w rozdzialach 3 i 4, z tym, Ze nie moze by¢ ona wyzsza od 6-
o krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej wysoko$¢ zalezy od warto$ci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4
ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie radcy prawnego wynosi 840 zt (§ 10 ust. 1 pkt 18).

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznal, ze adekwatne do nakladu pracy
pelnomocnikéw pozwanej wykonujacych zawod radcy prawnego bedzie wynagrodzenie w maksymalnej wysokoSci.
(6x840 zt + 17 zl, tytulem oplaty skarbowej od pelnomocnictwa)

Stosownie do art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach sagdowych w sprawach cywilnych, Sad ustalil oplate
ostateczna na kwote 4.500 zl i uznat ja za pobrang od powodki w calosci.



