Sygn. akt XVII GWz 10/23

UZASADNIENIE

POSTANOWIENIA Z DNIA 14 CZERWCA 2023 1.

Postanowieniem z dnia 16 marca 2023 r. Sad Okregowy w Gdansku dzialajac jako Sad I instancji oddalil w catosci
zlozony wraz z pozwem wniosek powodki (...) spdlki z ograniczong odpowiedzialnoécig z siedziba w W. o udzielenie
zabezpieczenia roszczen:

1. nakazanie pozwanej zaprzestania naruszania praw ochronnych na renomowane znaki towarowe, do ktérych prawa
ochronne przyslugujg powodce, tj. praw ochronnych na znaki towarowe: (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (..), (...),

(...),C.), )

poprzez nakazanie pozwanej zaniechania uzywania w obrocie gospodarczym oznaczen slownych lub slowno-
graficznych zawierajacych stowa (...) lub innych oznaczen podobnych do ww. renomowanych znakéw towarowych
powddki, tj. w szczegdlnosSci nastepujacych oznaczen, ktérych uzywa pozwana oraz o ktorych ochrone pozwana ubiega
sie obecnie przed Urzedem Patentowym RP: (...), (...), (...), (...)

w stosunku do jakichkolwiek towaréw lub ustug, w szczegolnosci:

- zakazanie oznaczania jakichkolwiek towaréw lub ich opakowan i etykiet znakami towarowymi stownymi lub stowno-
graficznymi zawierajacymi stowa (...) lub innymi oznaczeniami podobnymi do renomowanych znakéw towarowych
powodki,

- zakazanie oferowania do sprzedazy i wprowadzania do obrotu jakichkolwiek towar6w lub opakowan oznaczonych
znakami towarowymi slownymi lub slowno-graficznymi zawierajacymi slowa (...) lub innymi oznaczeniami
podobnymi do renomowanych znakéw towarowych powddki lub tez oferowania uslug pod tymi oznaczeniami,

- zakazanie importu lub eksportu oraz skladowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu towaréw, opakowan
lub etykiet z oznaczeniami stownymi lub slowno-graficznymi zawierajacymi slowa (...) lub innymi oznaczeniami
podobnymi do renomowanych znakéw towarowych powodki,

- zakazanie prowadzenia jakichkolwiek dzialan promocyjnych oraz reklamy towaréw lub ustug oznaczonych znakiem
towarowym stownym lub slowno-graficznym zawierajacymi slowa (...) lub innymi oznaczeniami podobnymi do
renomowanych znakow towarowych powddki, w tym zamieszczania znakéw stownych lub stowno-graficznych
zawierajacych slowa (...) lub innych oznaczeh podobnych do renomowanych znakéw towarowych Powddki w
serwisach i domenach internetowych,

- zakazanie pozwanej umieszczania znakdéw slownych lub stowno-graficznych (...) lub innych oznaczeni podobnych
do renomowanych znakéw towarowych powodki na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem do obrotu
jakichkolwiek towardow, lub zwigzanych ze §wiadczeniem jakichkolwiek ustug;

2. nakazanie pozwanej zaniechania dokonywania czynéw nieuczciwej konkurencji wzgledem powddki, poprzez:

- zakazanie oznaczania jakichkolwiek towaréw lub ich opakowan i etykiet znakami towarowymi stownymi lub stowno-
graficznymi zawierajacymi stowa (...) lub innymi oznaczeniami podobnymi do renomowanych znakéw towarowych
powodki,

- zakazanie oferowania do sprzedazy i wprowadzania do obrotu jakichkolwiek towar6w lub opakowan oznaczonych
znakami towarowymi slownymi lub slowno-graficznymi zawierajacymi slowa (...) lub innymi oznaczeniami
podobnymi do renomowanych znakéw towarowych powddki lub tez oferowania uslug pod tymi oznaczeniami,



- zakazanie importu lub eksportu oraz sktadowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu towaréw, opakowan
lub etykiet z oznaczeniami stownymi lub slowno-graficznymi zawierajacymi stlowa (...) lub innymi oznaczeniami
podobnymi do renomowanych znakéw towarowych powddki,

- zakazanie prowadzenia jakichkolwiek dzialaih promocyjnych oraz reklamy towar6éw lub ustug oznaczonych znakiem
towarowym slownym lub slowno- graficznym zawierajacymi slowa (...) lub innymi oznaczeniami podobnymi
do renomowanych znakéw towarowych powddki, w tym zamieszczania znakéw stownych lub slowno-graficznych
zawierajacych slowa (...) lub innych oznaczefi podobnych do renomowanych znakéw towarowych powodki w
serwisach i domenach internetowych,

- zakazanie pozwanej umieszczania znakoéw stownych tub stlowno-graficznych (...) lub innych oznaczenn podobnych
do renomowanych znakéw towarowych powddki na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem do obrotu
jakichkolwiek towardéw, lub zwigzanych ze $§wiadczeniem jakichkolwiek ustug

poprzez

a) zakazanie oznaczania jakichkolwiek towar6éw lub ich opakowan i etykiet znakami towarowymi stlownymi lub
stowno-graficznymi zawierajacymi stowa (...) lub innymi oznaczeniami podobnymi do renomowanych znakéow
towarowych powddki,

b) zakazanie oferowania do sprzedazy i wprowadzania do obrotu jakichkolwiek towaréw lub opakowan oznaczonych
znakami towarowymi slownymi lub slowno-graficznymi zawierajacymi slowa (...) lub innymi oznaczeniami
podobnymi do renomowanych znakéw towarowych powodki lub tez oferowania ustug pod tymi oznaczeniami,

¢) zakazanie importu lub eksportu oraz skladowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu towaréw, opakowan
lub etykiet zawierajacych oznaczenia stowne lub slowno-graficzne zawierajace stowa (...) lub inne oznaczenia podobne
do renomowanych znakéw towarowych powodki,

d) zakazanie prowadzenia jakichkolwiek dzialafi promocyjnych oraz reklamy towaréw lub uslug oznaczonych
znakiem towarowym slownym lub stowno-graficznym zawierajacymi slowa (...) lub innymi oznaczeniami podobnymi
do renomowanych znakéw towarowych powddki, w tym zamieszczania znakéw stownych lub slowno-graficznych
zawierajacych slowa (...) lub innych oznaczen podobnych do renomowanych znakéw towarowych Powodki w
serwisach i domenach internetowych,

e) zakazanie pozwanej umieszczania znakéw stownych lub slowno-graficznych (...) lub innych oznaczen podobnych
do renomowanych znakéw towarowych powddki na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem do obrotu
jakichkolwiek towardéw, lub zwigzanych ze §wiadczeniem jakichkolwiek ustug,

f) zajecie etykiet, opakowan oraz materialdbw promocyjnych i reklamowych zawierajacych oznaczenie stowne lub
slowno-graficzne (...) we wszelkich magazynach i wszelkich innych pomieszczeniach, do ktérych pozwana ma tytul
prawny.

Uzasadniajac wniosek o udzielenie zabezpieczenia powodka wskazala, ze jest jednym z najwiekszych i najbardziej
znanym producentem karmy dla zwierzat. Dzialalno$¢ gospodarcza w tym zakresie prowadzi od ponad 10 lat w ramach
rynku krajowego, jak i rynkow zagranicznych. Cze$cia dzialan powddki zmierzajacych do budowania statusu marki sa
liczne akcje promocyjne i reklamy. Rezultatem tych dzialan oraz wysokiej jakosci produktow jest rozpoznawalno$é i
renoma znakéw towarowych zawierajacych stowa (...).

Strona pozwana w ramach swojej dzialalno$ci zajmuje sie produkcjg wyrobow miesnych. W 2022 r. pozwana spdtka
dokonala rebrandingu, ktoéry objal m.in. zmiane logo, ktérym oznaczane sa produkty spotki. Obecnie postuguje sie
logiem (...). Nastepstwem tych dzialah pozwanej bylo zgloszenie w lipcu 2022 r. do Urzedu Patentowego RP znakow
towarowych zawierajacych stowa (...).



W ocenie powodowej spolki korzystanie przez pozwana ze wskazanego oznaczenia rodzi ryzyko konfuzji u odbiorcow,
zwlaszcza co do pochodzenia produktéw od innego producenta. Strona powodowa przedstawila rozbudowang
argumentacje, ktorej celem bylo wykazanie renomy jej znakow towarowych (...), podobienstwa znakoéw towarowych
uzywanych przez pozwanag ze znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz powodki oraz nienaleznych korzysci
uzyskanych w zwiazku z korzystaniem z oznaczen podobnych do renomowanych znakéw towarowych powodki przez
pozwang. Powyzsze dzialania pozwanej, w ocenie powddki, stanowia czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art.
3 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) — dalej
jako u.z.n.k. Podobienstwo miedzy znakami towarowymi stron oraz dalsze korzystanie z obecnych oznaczen przez
strone pozwang — zdaniem powodki — doprowadzi do oslabienia jej pozycji rynkowe;j.

Odpowiadajac na wniosek o udzielenie zabezpieczenia (pismo — k.1020, t. VI) pozwana wniosla o oddalenie wniosku
w calo$ci. W treSci pisma zaprzeczyla twierdzeniom strony powodowej, jakoby znaki towarowe, ktérych mialoby
dotyczy¢ naruszenie, byly znakami renomowanym. Pozwana podniosta réwniez, ze celem jej dzialan nigdy nie bylo
skorzystanie z rozpoznawalno$ci oznaczen zarejestrowanych na rzecz powodki. Na potwierdzenie powyzszego strona
pozwana wskazala, ze dla niej, jako producenta produktéw spozywcezych przeznaczonych dla ludzi, niepozadanym
jest, by produkty budzily jakiekolwiek skojarzenia z podmiotem produkujacym zywno$é przeznaczona dla zwierzat,
niezaleznie od stopnia rozpoznawalno$ci i renomy jego produktéw i ich oznaczen. W tre$ci pisma procesowego
pozwana przedstawila argumenty, w oparciu o ktére podjeta zostala decyzja o przeprowadzeniu procesu rebrandingu.
Strona odniosla sie rowniez obszernie do stanowiska powodki o zdolnoéci odrézniajacej stowa (...) stanowiacego
element znakéw towarowych obu podmiotéw wskazujac, ze jest ona znacznie nizsza, niz wynikaloby to z twierdzen
strony powodowej. Pozwana wskazala rowniez, ze miedzy towarami stron, do ktérych oznaczenia wykorzystywane sa
sporne znaki towarowe, nie zachodzi zadne podobienstwo.

* * ¥

Sad I instancji zwazyl co nastepuje:
Whniosek powddki nie zastugiwal na uwzglednienie.

Sad a quo przedstawil przepisy stanowigce podstawe prawna dla udzielenia zabezpieczenia przytaczajac przestanki

. . . . 1 . . . . .
udzielenia zabezpieczenia z art. 730" k.p.c. oraz wskazujgc na wylaczenie w przypadku zabezpieczenia nowacyjnego
odnoszacego sie do roszczen niepienieznych ograniczenia, zgodnie z ktérym zabezpieczenie nie moze zmierzac¢ do

zaspokojenia roszczenia, tj. art. 731 w zw. z art. 755 § 2" k.p.c.

Sad ten ocenil, ze strona powodowa nie uprawdopodobnila roszczen zgltoszonych do zabezpieczenia. Podniést rowniez,
ze z uwagi na charakter postepowania zabezpieczajacego i niestanowczy charakter dokonywanych ocen pominat
szczegbdlowe rozwazania co do wszystkich przeslanek roszczen wynikajacych z naruszenia prawa ochronnego na znak
towarowy (art. 296 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnoS$ci przemystowej; t.j. Dz. U. z 2023
r. poz. 1170 — dalej jako p.w.p.), a takze popelnienia czynéw nieuczciwej konkurencji. Ocena nie miala charakteru
stanowczego, a przedstawione rozwazania ograniczyly sie jedynie do najistotniejszych elementéw pozwalajacych na
rozstrzygniecie potrzeby zabezpieczenie zadania.

Sad I instancji przyjal za bezsporna okoliczno$é¢ legitymowania sie przez strone powodowa prawem ochronnym
na znaki towarowe wskazane w zadaniu pozwu. Kluczowe znaczenia dla przeprowadzenia oceny miata kwestia
podobienstwa oznaczen stosowanych przez strony, renomy znakéw towarowych powodki oraz oceny mozliwoéci
uzyskania przez pozwana nienaleznych korzy$ci w zwiazku z jej dzialaniami, wzglednie mozliwo$ci wywarcia szkodliwe
wplywu na renome znakéw powddki przez te dzialania.

Sad ten przychylit sie do argumentacji strony pozwanej, iz stowo (...) stanowi element wielu oznaczen towardéw i ustug
w obrocie gospodarczym i wystepuje zazwyczaj jako dopelnione przez inny wyraz, przez co oznaczenie dostatecznie
wskazuje na pochodzenie towaréw lub ustug. W zwigzku z powyzszym samo wystapienie w pordwnywanych znakach



towarowych slowa (...) jest niewystarczajace dla ocenienie ich jako podobnych. Na zdolno$¢ odrdzniajaca znaku w
takim przypadku decydujacy wplyw maja pozostale wyrazy tworzace go, elementy graficzne, je$li wystepuja, oraz
koncepcja oznaczenia.

Sad a quo, nie przeprowadzajac wnikliwej oceny poszczegblnych spornych oznaczen, wskazal, ze (...)odwoluje sie do
nazwy geograficznej, budzac skojarzenia z miejscem powstawania produktéw, natomiast (...) nawiazuje do pewnego
stanu, doznan odbiorcy produktéw zwigzanych z nimi. Wstepnie Sad ocenil, ze miedzy spornymi oznaczeniami nie
zachodzi podobienstwo.

Sad I instancji podal w watpliwo$¢ twierdzenia strony powodowej dotyczace renomowanego charakteru jej znakow
towarowych. Uznanie produktéw strony przez ich odbiorcéw za produkt z lepszej kategorii, o odpowiednio wyzszej
jakosci, nie jest wystarczajace dla przyjecia takiej oceny. Na etapie rozpoznawania wniosku o udzielenie zabezpieczenia
Sad uznal za nieuprawdopodobnione, by potencjalna renoma produktéw powddki wsrdd opiekunoéw zwierzat siegata
odbiorcow zainteresowanych zakupem miesa w charakterze zywnosci dla ludzi, czyli kregu odbiorcéw produktow
pozwanej. W zwigzku z powyzszym Sad przyjal, ze renoma znakéw towarowych nie zostala uprawdopodobniona przez
powddke.

Nastepnie Sad dokonal oceny podobienstwa towaréw obu stron. Stwierdzil, ze produkty stron, tj. karma dla zwierzat
oraz miesne produkty spozywcze przeznaczone dla ludzi, nie sa produktami podobnymi w rozumieniu art. 296 ust. 2
pkt 2 p.w.p., naleza do r6znych klas klasyfikacji nicejskiej, wiec niemozliwe jest ich wzajemne zastgpienie oraz rézne sa
kregi ich odbiorcow. Majac na wzgledzie efekt przedstawionych rozwazan Sad I instancji przyjal, ze strona powodowa
nie uprawdopodobnila dzialan skutkujacych naruszeniem jej praw ochronnych na znaki towarowe, a w rezultacie
roszczenia, o ktorego zabezpieczenie wnioskowala.

Oceniajac roszczenie powodki dochodzone w zwigzku z zarzuceniem pozwanej popelnienia czynu nieuczciwej
konkurencji z art. 3 ust 1 u.z.n.k. Sad ten wskazal, ze réwniez to roszczenie zostalo nieuprawdopodobnione. Sad
wskazal na trzy przestanki, ktérych spelnienie pozwala uznaé dziatanie za czyn nieuczciwej konkurencji: dzialanie
stanowi czyn o charakterze konkurencyjnym, narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta oraz
jest bezprawne, czyli sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.

Zarzucone pozwanej ,dzialanie pasozytnicze”, mimo braku zdefiniowania go na poziomie ustawowym, zostalo
okreslone w literaturze przedmiotu. Zgodnie z tymi pogladami jest nim nieuprawnione (bez zgody pokrzywdzonego)
wykorzystywanie cudzej renomy dla budowania wlasnej pozycji. Sad wskazal, ze dzialanie to polega na wykorzystaniu
dla wlasnej korzysci (uzyskanie miejsca na rynku o zblizonym statusie) wysitku i nakladéw finansowych innego
podmiotu (innego przedsiebiorcy) wlozonych w zbudowanie pozycji rynkowej. Jednakze rynek, w ramach ktorego
nastepuje pasozytnicze ksztaltowanie sie pozycji przedsiebiorcy nie musi dokladnie pokrywaé sie z rynkiem, na
ktérych dziala podmiot korzystajacy z renomy. Opisane dzialanie moze by¢ zakwalifikowane jako czyn nieuczciwej
konkurencji w powolanym rozumieniu przepiséw u.z.n.k.

Sad ocenil, ze dzialania pozwanej polegajace na wykorzystaniu oznaczenia (...) nie stanowia przypadku dzialania
pasozytniczego. W oparciu o dostepny material procesowy Sad stwierdzil, Ze obecne oznaczenie jest efektem
przetlumaczenia poprzedniej marki (...) na jezyk polski, a celem pozwanej nie bylo korzystanie z pozycji rynkowe;j
powodki.

Ze wzgledu na brak speklienia przeslanki uprawdopodobnienia roszczenia przez powddke Sad uznal za zbedne
przeprowadzenie pelnych rozwazan w przedmiocie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, ograniczajac sie
do stwierdzenia, ze dzialania pozwanej nie zagrazaja pozycji rynkowej powodki.

* % ¥



Postanowienie z dnia 16 marca 2023 r. zostalo zaskarzone w calosci przez powodke, ktéra wniosla o zmiane
zaskarzonego postanowienia poprzez zabezpieczenia roszczen z pkt I i III petitum pozwu zgodnie z wnioskiem o
zabezpieczenie roszczenia.

Orzeczeniu zarzucila:

1. naruszenie przepisOw postepowania majace istotny wplyw na rozstrzygniecie sprawy:

a. art. 233 § 1 k.p.c. wzw. z art. 730" § 1 k.p.c. poprzez brak dokonania wszechstronnej oceny materialu dowodowego,
majgce istotny wplyw na tre§¢ orzeczenia, prowadzace do pozostajacego w sprzecznoSci z zasadami logicznym
rozumowania oraz zasadami do$wiadczenia zyciowego nieuzasadnionego uznania, ze powddka nie uprawdopodobnila
istnienia roszczenia, a w szczegoblnoSci:

- blednego uznania, ze znaki towarowe powo6dki nie sa znakami renomowanymi, podczas gdy powddka wykazata
ponad wszelka watpliwosé, poprzez przedlozenie wynikow badan konsumenckich, znajomo$¢ marki (...) wsréd
relewantnych odbiorcow na poziomie 63%, podczas gdy do obligatoryjnego przyjecia renomy znaku wystarczajaca jest
— zgodnie z wypracowanym i ugruntowanym w judykaturze stanowiskiem — znajomo$¢ znaku towarowego przez 50%
relewantnych odbiorcow, co powinno skutkowac¢ ustaleniem renomy znakéw towarowych powodki,

- blednego uznania, ze znaki towarowe powo6dki oraz pozwanej nie wykazuja podobienstwa w rozumieniu przepisow
art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. poprzez calkowite pominiecie dowodéw wskazujacych na funkcjonowanie w obrocie
gospodarczym tzw. rodziny znakéw towarowych (...), co ma istotne znaczenie w kontekécie postrzegania przez
odbiorcow spornych znakow, w tym w szczegolnosci w zakresie ich pochodzenia, podczas gdy z wynikow niezaleznych
badan konsumenckich przedlozonych przez strone powodowa wynika jednoznacznie faktyczne ryzyko konfuzji
spornych oznaczen przez konsumentéw, a co za tym idzie faktyczne ryzyko wprowadzenia w blad co do zrodel
pochodzenia towarow,

- blednego uznania, ze pozwana nie czerpie nienaleznych korzysci z pozycji rynkowej powddki, podcezas gdy powoddka
wykazala ponad wszelka watpliwo$¢é — poprzez przedlozenie dowoddéw w postaci badan konsumenckich oraz aktu
notarialnego (protokolu z okazania strony internetowej obejmujacej wypowiedzi dyrektora marketingu strony
pozwanej w przedmiocie niespodziewanie wysokich wynikéw sprzedazowych produktéw pozwanej opatrzonych
oznaczeniem (...) bezposrednio po wprowadzeniu ich na rynek) faktyczne ryzyko konfuzji spornych oznaczen na
skutek istnienia wéréd konsumentéw pozytywnych skojarzen z powszechnie funkcjonujaca w obrocie gospodarczym
rodzing znakéw towarowych (...), co ma istotne znaczenie w kontekécie zbytu towaréw przez pozwana,

- blednego uznania, ze pozwana nie czerpie korzyéci z pozycji rynkowej powodki, poniewaz takie skojarzenie moze
by¢ szkodliwe dla pozwanej, podczas gdy powodka co najmniej uprawdopodobnila, ze skojarzenie jej marki z marka
pozwanej jest szkodliwe dla powo6dki i renomy przystugujacych jej znakéw towarowych;

b. naruszenie przepisu art. 730' § 1 k.p.c. w zw. z art. 243 k.p.c. poprzez dokonanie przez Sad I instancji w
toku niniejszego postepowania zabezpieczajacego przedwczesnego merytorycznego rozstrzygniecia sprawy i blednie
przesadzenie juz na obecnym etapie postepowania, ze znaki towarowe powodki nie maja charakteru renomowanego,
nie wystepuja podobiefistwa miedzy spornymi oznaczeniami, nie istnieje ryzyko wprowadzenia konsumentéw w blad
i w konsekwencji mozliwosci czerpania korzysci z pozycji rynkowej powddki, jak i, Ze pozwana nie popekita czynow
nieuczciwej konkurencji, podczas gdy istota postepowania zabezpieczajacego nie jest merytoryczne rozstrzygniecie
sporu, a dokonanie jedynie pobieznej analizy materialu dowodowego, albowiem uwiarygodnienie istnienia roszczenia
oraz interesu prawnego nie wymaga przedstawiania na tym etapie postepowania niepodwazalnych dowodéw na
okoliczno$é, ze roszczenie to jest usprawiedliwione, poniewaz wykazywanie zasadnoSci dochodzonego roszczenia
stanowi istote i domene postepowania rozpoznawczego;

2. naruszenie prawa materialnego, tj.:



a. naruszenie przepisu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. poprzez jego bledna wykladnie polegajaca na:

- bezzasadnym przyjeciu, ze przestanka do uznania renomy znakdéw towarowych powodki jest znajomos$é tych znakow
towarowych wéréd odbiorcow towardéw pozwanej, podczas gdy do oceny renomy kluczowe jest jedynie badanie
relewantnych odbiorcéw, tj. odbiorcéw towaréw powodki, co doprowadzilo do blednego wniosku, ze powddki nie
uprawdopodobnila renomy znakéw towarowych, podczas gdy powbddka wykazata znajomosé swojej marki wsrod 63%
relewantnych odbiorcéw, co jednoznacznie potwierdza renome znakéw towarowych powodki,

- bezzasadnym przyjeciu, ze okolicznoSci osiggniecia niespodziewanie wysokich wynikéw sprzedazowych produktow
pozwanej opatrzonych oznaczeniem (...) po wprowadzeniu ich na rynek, w kontekécie podobienstwa spornych
oznaczen oraz ryzyka ich konfuzji, nie wypelnia znamion czerpania przez pozwana bez uzasadnionej przyczyny
nienaleznych korzysci z ugruntowanej pozycji rynkowej powddki, podczas gdy istnienie wsrdod konsumentow
pozytywnych skojarzen z powszechnie funkcjonujaca w obrocie gospodarczym rodzing znakéw towarowych (...), ma
istotne znaczenie w kontek$cie zwiekszonego zbytu towaréw przez pozwana i wpisuje sie w przestanke nienaleznych
korzyéci w rozumieniu wskazanego przepisu;

b. naruszenie przepisu art. 3 u.z.n.k. poprzez jego bledng wykladnie polegajaca na bezzasadnym przyjeciu, ze
przeslanka popelnienia czynu nieuczciwej konkurencji, tj. dzialania pasozytniczego, jest wykazanie motywacji
podmiotu naruszajacego (dzialanie celowe), podczas gdy taki wymog nie wynika z przepisu prawa ani tez z
orzecznictwa sagdow powszechnych, co w konsekwencji doprowadzito do calkowicie blednego przyjecia przez Sad 1
instancji, ze powodka nie uprawdopodobnila popelniania czynu nieuczciwej konkurencji przez pozwana.

* % ¥

Sad II instancji zwazyl co nastepuje:

Zazalenie nie zaslugiwalo na uwzglednienie.

Ustosunkowujac sie do poszczegblnych zarzutéow podniesionych w stosunku do postanowienia z dnia 16 marca 2023
r. przez powodke nalezy stwierdzi¢, co nastepuje:

1. zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 730" § 1 k.p.c. — brak dokonania wszechstronnej oceny dowodéw.

W ocenie Sadu II instancji wydajac zaskarzone postanowienie Sad I instancji nie uchybil wymogom stawianym

postepowaniu dowodowemu. Przepis art. 730" § 1 k.p.c. statuuje po stronie podmiotu wnoszacego o udzielenie
zabezpieczenia ciezar dowodu w zakresie uprawdopodobnienia roszczenia oraz interesu prawnego. W zwiazku
z przyjeciem w postepowaniu zabezpieczajacym nizszego standardu niz udowodnienie twierdzeh inna jest
tez regulacja postepowania dowodowego — w takich sytuacjach nie jest konieczne zachowanie szczegblowych
przepisow o postepowaniu dowodowym (art. 243 k.p.c.), wiec Sad I instancji w treéci orzeczenia nie ma
obowiazku wypowiedzie¢ sie co do wagi i prawdziwosci przedstawionych przez strony materialtbw dowodowych
dokonujac oceny poszczegbdlnych dowoddw, a wskazane czynno$ci w postepowaniu dowodowym stanowia domene
postepowania rozpoznawczego. Nie bez znaczenia jest rowniez wpadkowy charakter postepowania zabezpieczajacego
oraz konieczno$¢ orzekania w oparciu o material zebrany w sprawie na tym etapie (art. 738 k.p.c.). Sad II
instancji znalaz} ustalenia poczynione w toku rozpoznawania wniosku o zabezpieczenie za odpowiadajgce zaréwno
do$wiadczeniu zyciowemu, jak i skonstruowane zgodnie z zasadami logicznego rozumowania. Samo rozstrzygniecie
nieodpowiadajace zadaniu strony nie stanowi jeszcze przestanki dokonania przez Sad oceny dowod6éw w niepelnym
zakresie.

Strona powodowa wywodzi renomowany charakter swoich znakéw towarowych z przeprowadzonych na jej zlecenie
dwoch ekspertyz polegajacych na badaniu rynku, w $wietle ktérych zaré6wno rozpoznawalno$é jej oznaczenia jak i
ocena podobienstwa miedzy oznaczeniami stron potwierdzana jest przez znaczny odsetek respondentéw. Jednakze,
nawet bez koniecznoéci przeprowadzenia szczegbélowej analizy wynikow wskazanych badan, budza one watpliwosci,



w szczegblnosci co do grupy, ktoérej dotyczyly. Znaczny odsetek stanowia opiekunowie zwierzat, osoby wsréd
ktoérych rozpoznawalno§é produktow i marki powddki jest oczywiscie wyzsza, niz u ludzi zwierzat nieposiadajacych.
Tak znaczny ich odsetek w grupie badanej, zauwazalnie wyzszy niz w skali calego spoleczenistwa, bez watpienia
bezposrednio wplynal na ostateczne wyniki badania, co kaze poda¢ w watpliwo$¢ ich obiektywno$¢ i przydatnoéc dla
wykazania renomowanego charakteru znakow towarowych powodki.

Na watpliwg przydatno$é dla wykazania przy pomocy wynikow tych badan rozpoznawalnosci i pozytywnych odczué
zwigzanych z marka, a docelowo renomy znakéw towarowych, wskazuje rowniez niewielka préba badawcza oraz
zestawienie wynikéw uzyskanych w wyniku badan na réznych grupach, ktérych liczebno$¢ wahala sie w zalezno$ci od
zadanego pytania od 320 do 1.111 0s6b. Nie zostala przedstawiona informacja o strukturze grupy badanej w przypadku
kazdego pytania, a jest to okoliczno$é, ktora, jak wskazano wyzej, bezpo$rednio rzutuje na uzyskany wynik i jest
konieczna dla prawidlowego zinterpretowania go.

W ocenie Sadu II instancji réwniez sposéb formulowania pytan mogt mie¢ wplyw na odpowiedzi badanych.
BezposSrednie wskazanie w pytaniu znakéw dwoéch przedsiebiorcow jest, w ocenie Sadu nieprawidlowe i sugeruje
odpowiedz.

Te rozwazania Sadu zostaly poczynione rowniez w kontekscie pozostalych zarzutow podniesionych przez powddke,
jako ze na tym etapie postepowania to w oparciu o te Srodki dowodowe strona wywodzi twierdzenia o renomowanym
charakterze jej znakow towarowych i dalszych konsekwencjach wynikajacych z tej okoliczno$ci na podstawie art. 296
ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Odnoszac sie do twierdzen o podobienstwie spornych znakéw towarowych Sad ad quem ocenil, ze rowniez w
tym zakresie ustalenia Sadu I instancji odpowiadaja standardom przewidzianym przez przepisy postepowania.
Strona powodowa podnosi, jako cze$¢ swojej argumentacji, identyczno$¢ pierwszego czlonu oznaczen stosowanych
przez strony — (...). Shusznie wskazal Sad a quo, ze zdolno$¢ odrbzniajaca tego wyrazu, chociazby ze wzgledu
na jego powszechne wystepowanie w jezyku oraz okreélone znaczenie, do ktérego odwotuja sie strony, jest niska.
Dopiero w polaczeniu z innym, dookres$lajagcym wyrazem w przypadku spornych oznaczenn budowana jest zdolno$¢
odrdzniajaca znaku. Dookreélajace wyrazy zauwazalnie r6znig sie miedzy soba, zaréwno na plaszczyznie wizualnej,
jak i fonetycznej. Nie bez znaczenia pozostaje rowniez znaczenia kazdego z tych wyrazéw. (...) stanowi nazwe wlasng
obiektu geograficznego, rzeki stanowigcej doptyw W. i w polgczeniu z pierwszym czlonem nazwy tworzy oczywiste
nawigzanie do innego obiektu geograficznego — doliny tej rzeki. (...) natomiast moze stanowi¢ odwolanie do idei,
fenomenu, stanu ducha i kondycji moralnej, wspdlnie z wyrazem (...) tworzgc metaforyczne odwolanie do miejsca,
w ktéorym owa idea moze znalezé spelnienie, czy tez miejsca budzacego éw stan wewnetrzny. To owe calo$ciowe
brzmienie znaku powinno by¢ podstawa oceny, zgodnie z orzecznictwem unijnym przywolanym przez Sad w sprawie
T-332/101. Przywolujac to orzeczenie, powolane réwniez przez strone powodowa w tresci zazalenia, nalezy zauwazyc¢,
ze zawarte w nim rozwazania dotyczace podobienstwa oznaczen nie znajduja zastosowania na gruncie rozpoznawanej
sprawy, odnosza sie bowiem do znakéw, ktore, mimo zawierania w swojej tresci wyrazu o okre§lonym znaczeniu w
jednym z jezykow europejskich, w caloéci tworza wyrazy, ktérych nie zna zaden z ludzkich jezykéw. W przypadku
spornych oznaczen stron sytuacja jest inna, zaré6wno poszczeg6lnym wyrazom, jak i znakom in extenso mozna
przypisa¢ zwykle znaczenie w jezyku polskim, jak wskazano wyzej. Na marginesie nalezy wskazac, ze przyjecie tezy
powodki o posiadaniu przez wyraz (...) istotnej zdolnoéci odrézniajacej, a samo wykorzystanie tego wyrazu stanowi
naruszenie przystugujacych jej praw z rejestracji znaku towarowego czy tez ze wzgledu na istnienie rodziny znakéw
towarowych, doprowadziloby do niemozliwego do zaakceptowania monopolu strony powodowej na korzystanie z tego
wyrazu w obrocie gospodarczym.

Przedstawione rozwazania Sadu nalezy odnie$¢ rowniez do pkt 3. i 4. rozpoznawanego zarzutu, szczegblnie ze wzgledu
na ocene zagadnienia dotyczacego renomowanego charakteru znakéw towarowych powddki oraz podobienstwa
spornych znakéw towarowych.



2. zarzut naruszenia art. 730" § 1 w zw. z art. 243 k.p.c. — przedwczesne merytoryczne rozstrzygniecie sprawy i bledne
przesadzenie o jej istocie.

Jak wskazano wyzej postepowanie zabezpieczajace charakteryzuje sie odmiennym niz w przypadku postepowania
rozpoznawczego uregulowaniem standardu, ktory zrealizowaé musi strona wykazujac swoje twierdzenia. W miejsce

udowodnienia art. 730' § 1 k.p.c. wskazuje uprawdopodobnienie. Strona zwolniona jest wiec z obowigzku
udowodnienia faktéw i dowiedzenia prawdziwos$ci swoich twierdzen, a wystarczajace jest ich poparcie w sposéb
pozwalajacy na przyjecie przez Sad ich prawdziwo$ci prima facie. Za podstawe orzeczenia Sad przyjmuje material
zebrany w sprawie (art. 738 k.p.c.), wiec chociazby ze wzgledu na to, biorac pod uwage wpadkowy charakter tego
postepowania oraz etap orzeczenia w przedmiocie wniosku o zabezpieczenie, nie sposdb przyjaé, ze rozstrzygniecie
to moze stanowié orzeczenie w przedmiocie caloéci powodztwa. Ocenienie przez Sad I instancji zasadnoSci roszczen,
ktore maja zosta¢ zabezpieczone, i okoliczno$ci istotnych dla wyrazenia tej oceny nie jest w zadnym stopniu
przedwczesne. Sad ten jednocze$nie kilkakrotnie podkreslil w tresci uzasadnienia zaskarzonego postanowienia, ze
jego ustalenia na tym etapie postepowania nie mialy waloru ostatecznoSci. W konsekwencji ustalenia te moga ulec
zmianie w toku dalszego postepowania.

Orzeczenie Sadu I instancji zostalo oparte na prawidlowych ustaleniach, z uwzglednieniem szczegélnego dla tego
rodzaju postepowan standardu wykazania przez strony faktow i przedstawienia twierdzen i wbrew twierdzeniom
strony powodowej nie jest w zadnym stopniu przedwczesne, a Sad I instancji w tresci uzasadnienia podkreslal, ze
poszczegoblne rozstrzygniecia i oceny dokonywane sa na potrzeby rozstrzygniecia wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

3. zarzut naruszenia przepisu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. — bledna wykladnia.

Majgc na uwadze tre$¢ uzasadnienia tego zarzutu w treSci zazalenia strony powodowej nalezy wskazac,
ze roszczenie wskazane w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., tj. o zakazanie bezprawnego uzywania w obrocie
gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na ktory udzielono prawa
ochronnego z wecze$niejszym pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towaréow
stawia przed strona dochodzaca realizacji tego roszczenia wymog, na gruncie postepowania zabezpieczajacego,
uprawdopodobnienia nastepujacych przestanek: co najmniej podobienstwa spornych znakéw towarowych,
renomowanego charakteru znaku towarowego przyslugujacego temu podmiotowi oraz tego, ze uzywanie tego znaku
bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezna korzy$c¢ lub jest szkodliwe dla odr6zniajacego charakteru lub renomy
znaku wcze$niejszego.

W zakresie dwoch pierwszych przeslanek Sad ad quem odsyla do rozwazan poczynionych wyzej w przedmiocie
renomowanego charakteru znakéw towarowych powodki oraz podobienstwa spornych znakow towarowych.

W ocenie Sadu, na obecnym etapie postepowania, ze wzgledu na nieuprawdopodobnienie renomowanego charakteru
znakow towarowych powodki bezpodstawne jest roszczenie oparte o wskazany przepis. To wlaénie ten szczegdlny
przymiot znaku towarowego uzasadnia rozszerzenie ochrony na znaki towarowe shuzace do oznaczenia towaréw, ktore
nie sa podobne lub identyczne z produktami oznaczanymi znakiem towarowym, na ktéry udzielono prawa ochronnego
z wezedniejszym pierwszenstwem.

W przypadku znakéw towarowych nieposiadajacych renomowanego charakteru konieczne bytoby, w okoliczno$ciach
niniejszej sprawy, uprawdopodobnienie, Ze zachodzi ryzyko konfuzji po stronie odbiorcow towarow (art. 296 ust 2
pkt 2 p.w.p.) oznaczonych spornymi znakami towarowymi, co w toku postepowania zabezpieczajacego nie zostalo
spelnione. Jesli brak jest obu wskazanych przestanek dochodzi¢ mozna jedynie tego roszczenia w stosunku do
oznaczenia towaréw identycznych, a takimi bez watpienia nie sa towary oznaczane spornymi znakami towarowymi.

Niezaleznie od przedstawionego wyzej stanowiska Sad II instancji podziela tezy zamieszone w uzasadnieniu
zaskarzonego postanowienia przez Sad I instancji.



4. zarzut naruszenia art. 3 u.z.n.k. — bledna wykladnia.

W ocenie Sadu II instancji rozstrzygniecie zawarte w zaskarzonym orzeczeniu w przedmiocie popelnienia przez
pozwana czynu nieuczciwej konkurencji polegajacego na pasozytniczym dzialaniu jest prawidlowe.

Sad a quo uzasadniajac przedmiotowe postanowienie wskazal na przestanki, ktére musza zosta¢ spelnione by
zachowanie podmiotu uznane zostalo za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy. Ogo6lna definicje czynu
nieuczciwej konkurencji zawiera art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Dzialanie pasozytnicze, ktére pozwanej zarzuca powddka nie
zostalo stypizowane we wskazanej ustawie. Nalezy wiec dla oceny charakteru danego zachowania podmiotu dokonac
jego oceny w Swietle przepisu statuujgcego ogblne przestanki oraz pogladéow doktryny i orzecznictwa.

W pierwszej kolejno$ci wskazac nalezy, w Swietle rozwazan zamieszczonych powyzej, ze na tym etapie postepowania
nie sposdb przyjac, by dzialania pozwanej naruszaly prawo ochronne z rejestracji znaku towarowego przystugujace
powddce, czy w inny sposob byly niezgodne z prawem.

Dzialania pozwanej polegajace na przeprowadzeniu rebrandingu marki, przetltumaczeniu dotychczasowego
oznaczenia na jezyk polskim i postugiwanie sie nim w takiej formie w obrocie gospodarczym nie sa sprzeczne z dobrymi
obyczajami. Nieuprawdopodobniona pozostaje okolicznoéci, na ktora wskazuje powodka, ze dzialania pozwanej
skutkuja czerpaniem korzy$ci z pozycji rynkowej marki (...). O posiadaniu przez oznaczenie powo6dki charakteru
renomowanego Sad wypowiedzial sie juz powyze;j.

Na tym etapie postepowania Sad II instancji uznal za réwnie nieuprawdopodobnione zagrozenie interesu powddki
lub naruszenie go przez dzialania pozwanej.

Majac na wzgledzie powyzsze Sad II instancji orzekl jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 385 w zw. z art.
397§ 3kp.c.

sedzia Jarostaw Olszewski sedzia Wojciech Midziak sedzia Monika Wasilewska
(...
ZARZADZENIE
1. (..)
2. (..)
3. (...)
Gdansk, 30 czerwca 2023 r.

1 Wyrok S(PI) z 25.01.2012 r., T-332/10, VIAGUARA v. URZAD HARMONIZACJI RYNKU WEWNETRZNEGO
(ZNAKI TOWAROWE I WZORY PRZEMYSLOWE), LEX nr 1112957.



