POSTANOWIENIE

Dnia 27 maja 2014 r.

Sad Apelacyjny w Poznaniu, Wydzial I Cywilny

w skladzie nastepujacym:

Przewodniczacy: SSA Jerzy Geisler (spr.)

sedziowie: SA Hanna Malaniuk

SA Mariola Glowacka

po rozpoznaniu w dniu 277 maja 2014 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) spétki z ograniczonqg odpowiedzialnosciq w Z.
przy uczestnictwie: (...) spotka z ograniczonq odpowiedzialnosciq spotki

komandytowo-akcyjnej w W., (...) spolki z ograniczong odpowiedzialnosciq spotki komandytowej
w T., Fundagji (...) ,,(...)” w G., D. M. (1)

o zabezpieczenie

na skutek zazalenia uprawnionego

od postanowienia Sadu Okregowego w Poznaniu
z dnia 18 marca 2014 r.

sygn. akt: IX GCo 369/13

postanawia:

1. oddalié¢ zazalenie,

2. rozstrzygniecie o kosztach postepowania zazaleniowego pozostawié orzeczeniu konczgcemu
postepowanie w sprawie.

SSA M. Glowacka SSA J. Geisler SSA H. Malaniuk

UZASADNIENIE

Zaskarzonym postanowieniem Sad Okregowy oddalil wniosek uprawnionego o zabezpieczenie jego roszczenia o:

- zobowigzanie (...) spélka z ograniczona odpowiedzialno$cia spo6iki komandytowe -akcyjnej, (...) spdtka z
ograniczong odpowiedzialno$cig spolki komandytowej, Pozwanej Fundacji (...) do zaniechania dalszego uzywania
nazwy (...), przez zaprzestanie oznaczania nazwa (...) produkowanych przez pozwanych napojéw energetyzujacych
oraz wprowadzania tak oznaczonych towaréw do obrotu, w tym sprzedazy tak oznaczonych towaréw, zaprzestanie
umieszczania nazwy (...) na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem napojéw energetyzujacych do obrotu, jak
rowniez zaprzestanie postugiwania sie nazwa (...) w celu reklamy napojow energetyzujacych,



- nakazanie (...) spolka z ograniczong odpowiedzialnoScig spolce komandytowo-akcyjnej oraz (...) spotka z
ograniczona odpowiedzialnoécig spotce komandytowej wycofania z obrotu wszystkich wyprodukowanych napojow
energetyzujacych opatrzonych nazwa (...) znajdujacych sie u Pozwanych badz w innych miejscach sprzedazy;

- nakazanie (...) spolka z ograniczona odpowiedzialnoScig spolce
komandytowo -akeyjnej, (...) spolka z ograniczong odpowiedzialnoScia spotce
komandytowej oraz Fundacji (...) wycofania z rynku wszystkich materialow reklamowych napojow energetyzujacych

(.)s
- nakazanie Fundacji (...) usuniecia z prowadzonej przez Pozwana strony internetowej tzw. certyfikatu oryginalnoéci,

poprzez zakazanie obowigzanym oznaczania nazwg (...) produkowanych napojow energetyzujacych oraz
wprowadzania tak oznaczonych towaréw do obrotu, zakazanie umieszczania nazwy (...) na dokumentach zwigzanych
z wprowadzeniem do obrotu, jak rowniez zakazanie postlugiwania sie nazwg (...) w celu reklamy napojow
energetyzujacych, a takze zajecie u (...) spétka z ograniczona odpowiedzialnoScig spolki (...) spolka z ograniczong
odpowiedzialnoS$ciag sp6tki komandytowej wszystkich przedmiotéw w postaci puszek, butelek, opakowan i materialow
reklamowych napojow energetyzujacych oraz innych towar6w spozywczych z I nazwa (...).

W ocenie Sadu I instancji uprawniona nie uprawdopodobnila popelienia przez obowiazanych deliktow nieuczciwej
konkurencji okre$lonych w przepisie art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (dalej takze jako uznk). Pomiedzy stronami istnieje ciggnacy sie na przestrzeni kilku lat spér co do tego,
komu przystuguje prawo ochronne do znaku towarowego (...), niemniej to obowiazany ad 4. posiada zarejestrowany
w Urzedzie (...) znak towarowy stowno - graficzny (...).

Oceniajac zasadno$¢ wniosku o zabezpieczenie w §wietle przytoczonej w nim podstawy faktycznej i prawnej (art. 3 ust.
1 uznk) Sad stwierdzil, ze na tym etapie postepowania nie ma decydujgcego znaczenia to, czy znaki towarowe ktorymi
postuguja sie obie strony, bedace oznaczeniami produkowanych towaréw, wykazuja podobienstwo i w jakim stopniu.
O ile bowiem uprawniona wskazuje na uzywanie przez obowigzanych znaku towarowego podobnego do wcze$niej
zarejestrowanego, o tyle wprost przyznaje, ze nie posiada dotad jakiegokolwiek prawa do znaku podobnego do
znaku uzywanego przez obowigzanych. O ile takze uprawniona uprawdopodobnila, ze obowiazani oznaczaja spornym
znakiem towary identyczne do wprowadzanych do obrotu wczesniej przez obowigzana (napoje energetyzujace), o tyle
nie podnosila nawet jakichkolwiek twierdzen co do tego, ze towary oferowane przez obowiazane sa niskiej jakosci
(badz tez ewentualnie znacznie nizszej niz towary uprawnionej). Z tych tylko wstepnych wzgledéw nie mozna uznaé
roszczenia uprawnionej za uprawdopodobnione. Ponadto Sad Okregowy zwrdcil uwage, ze znak (...) jest znakiem
renomowanym, a wykorzystywanie cudzej renomy (cudzego znaku renomowanego) w celu budowania wlasnej pozycji
rynkowej jest uwazane za sprzeczne z dobrymi obyczajami i jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy
lub klienta moze by¢ uznane za czyn nieuczciwej konkurencji.

Ponadto Sad I instancji stanal na stanowisku, ze uprawniona nie podnosila wprost jakichkolwiek twierdzen co do
naruszenia przez dzialania pozwanych konkretnie wskazanego, istniejacego w krajowej gospodarce, dobrego obyczaju
kupieckiego. Wskazywala jedynie, ze wiaza sie one z wykorzystaniem jej renomy i dorobku bowiem wypromowata ona
na rynku produkt wezeéniej. Przyznala jednak, ze napdj (...) wielokrotnie zmienial szate graficzna. Na rynku istnieje
wiecej niz jeden wyrob rodzajowo tozsamy z wyrobem oferowanym do sprzedazy przez obowiazane (np. markiR. (...)) -
w tym wyr6b produkowany przez uprawniona i sprzedawany pod nazwa handlowg B.. Biorac to pod uwage, nie sposob
na tym etapie postepowania rozstrzygnaé pozytywnie, ze istnieje na rynku skojarzenie pozytywne z utrwalonym w
Swiadomosci klienteli znakiem (...) jako jedynego tego typu wyrobu (napoje energetyzujace) wprowadzanego przez
pewien czas przez uprawniong w sytuacji, gdy jak sama uprawniona przyznaje, rynek nie jest obecnie zdominowany
przez jeden wyrob. W ocenie Sadu, skoro istnieje spor co do tego, ktdrej stronie procesu przystuguje prawo ochronne
do znaku towarowego (...) a procedura kompletnej rejestracji znakéw towarowych nie zostala jeszcze w pelni
zakonczona, nie moze by¢ uznane za naruszajgce dobre obyczaje korzystanie przez obowiazanych ze znaku, do ktorego
przystuguja im prawa wylgczne.



Zgodnie z twierdzeniami uprawnionej, w sprawach toczacych sie przed Sadem Okregowym w Krakowie (IX
GCo 388/10) oraz przed Sadem Okregowym w Gdansku (IX GCo 126/10) udzielono zabezpieczenia roszczen
obowiagzanych polegajacych na nakazaniu wycofania z obrotu i zakazaniu wprowadzania do obrotu produkowanych
przez uprawniong napojow oznaczonych znakiem (...). Obowigzani uzyskali zatem prawomocne, choé¢ tymczasowe,
orzeczenia sgdowe uniemozliwiajgce uprawnionej wprowadzania do obrotu wyrobéw oznaczonych znakiem
(...). Nie moze by¢ uznane, za naruszajace dobre obyczaje, takie dzialanie obowiazanych, bedace jednocze$nie
urzeczywistnieniem konstytucyjnego prawa do sadu, ktére prowadzi do niekorzystnej dla uprawnionej sytuacji
biznesowej, ale ktére swoje podstawy ma w prawomocnym orzeczeniu sadu powszechnego. Z tego bowiem, ze
pomiedzy stronami niniejszego postepowania istnieje nierozstrzygniety dotad spér co do przyslugiwania prawa
ochronnego na znak towarowy, nie mozna wywodzi¢ bezwzglednego zakazu korzystania przez obowigzanych ze znaku
towarowego zarejestrowanego na ich rzecz zar6wno w Urzedzie (...) jak i Urzedzie(...) w A..

Uprawniona jest sadownie pozbawiona wykorzystywania wlasnej renomy oraz mozliwo$ci wprowadzania do obrotu
swoich wyrobéw. Wobec zaistnialego stanu rzeczy (trwajace juz do§¢ znaczny czas zabezpieczenie), uprawniona
rozbudowuje konkurencyjna dla(...) marke swoich napojéow z tego samego segmentu - B. i odnosi na tym polu
niebywale wrecz sukcesy - detronizujac dotychczasowego lidera rynku - marke (...). Zatem nie sposéb mowic
o zagrozeniu lub naruszeniu jej interesu, ktory bylby sprzeczny z dobrymi obyczajami, a w tej sprawie - o
uprawdopodobnieniu roszczenia.

Ponadto w ocenie Sadu I instancji uprawniona nie posiada interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Skoro
bowiem podaje, ze obowigzane w puszce wprowadzonej do obrotu w 2013 r. zmienily szate graficzna, w ten sposéb
zeby oderwac skojarzenia z pierwotnym wzorem, ktory jest wynikiem sukcesu rynkowego wyrobu uprawnionej, to nie
mozna mowié w tej sytuacji o zachodzeniu interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia. Wynika bowiem z tego, ze
obowiazane zamierzaja wyrdzni¢ swdj wyrdb od wstrzymanego do oferowania w obrocie wyrobu uprawnionej, i nawet
gdyby przyja¢ (jak chce uprawniona), ze dotychczas bazowaly na cudzej renomie, to sytuacja ta nie trwa w dalszym

ciggu.

W zazaleniu na powyzsze postanowienie uprawniona zaskarzajac je w caloSci zarzucila naruszenie art. 233 § 1 k.p.c.
w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. poprzez niewszechstronne

rozwazenie przez Sad przedstawionego przez nia materialu dowodowego i w

konsekwencji uznanie, ze nie uprawdopodobnila swojego roszczenia i interesu prawnego w udzieleniu jej
zabezpieczenia, w sytuacji gdy prawidlowa ocena zebranego materialu dowodowego prowadzi do wniosku, ze w
zwigzku z dopuszczeniem sie przez obowigzanych czynu nieuczciwej konkurencji uzasadnione jest przekonanie, ze
brak zabezpieczenia uniemozliwi lub przynajmniej znacznie utrudni osiagniecie celu postepowania ze wzgledow
wskazanych we wniosku o zabezpieczenie oraz z uwagi na fakt, iz celem tym jest uniemozliwienie dalszego naruszania
interesOw gospodarczych i prawnych przedsiebiorcy, ktorego dotknal czyn nieuczciwej konkurencji i wyraza sie on
rowniez w koniecznoéci zapobiezenia szkodzie lub innym negatywnym nastepstwom, ktére pomimo ewentualnego
wygrania sprawy gtoéwnej, dotknelyby uprawniona przed zakonczeniem postepowania.

Wskazujac na powyzsze skarzaca wniosla o zmiane zaskarzonego postanowienia i uwzglednienie w calo$ci jej wniosku
o zabezpieczenie roszczenia.

Uczestnicy wnieéli o oddalenie zazalenia w caloéci i zasadzenie od uprawnionej na ich rzecz kosztéw postepowania
zabezpieczajacego.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
Zazalenie nie zastugiwalo na uwzglednienie.

Skarzacy wywodzi swoje roszczenie z faktu, ze w jej ocenie obowigzani w sposbb pasozytniczy wykorzystuja renome
produktu oferowanego przez lata przez uprawniona i oznaczonego nazwa zawierajaca stowo (...), w sytuacji, gdy na



promocje tego produktu i budowanie silnego pozytywnego wizerunku marki pracowala uprawniona i wydala na ten
cel kilkadziesigt milion6w. W orzecznictwie Sadu Najwyzszego istotnie przyjmuje sie, ze zachowaniem sprzecznym z
dobrym obyczajem w rozumieniu art. 3 u.z.n.k., istotnie moze by¢ zachowanie polegajace na tym, ze uczestnik tego
samego rynku korzysta z gotowego efektu pracy swego konkurenta handlowego (por. wyrok SN z 27.02.2009, sygn. V
CSK 337/08, LEX nr 488738). Formulujac w ten sposéb swoje zadanie pomija jednakze istotne okoliczno$ci sprawy.
Uprawniona od poczatku opierala nazwe swojego napoju energetycznego na cudzym znaku towarowym, ktore mogta
wykorzystywac jedynie na zasadzie licencji. Taki byl tez w istocie sens zawartych z D. M. (1) umowy promocyjnej w
2003 r. Uprawniona zaczela bowiem oznaczaé swoje produkty oznaczeniem (...) dopiero na podstawie ww. licencji,
i dopiero po zawarciu ww. kontraktu, weze$niej nie dysponujac zadnym wlasnym prawem do tej nazwy. Uzywanie
przez (...)nazwy (...) dla napojéow energetycznych bylo zawsze uzywaniem pochodnym. W tym stanie rzeczy dokonujac
nakladéw na swoj produkt, uprawniona miala §wiadomo$é i godzila sie, ze wykorzystane przez nig §rodki finansowe w
istocie wzmocnia cudze oznaczenie. Aby moc zapewnié¢ mozliwo$¢ wykorzystania oznaczenia ,,(...): na przyszlo$¢ — 50
lat,(...) w 2005 r. zaproponowala D. M. zawarcia kolejnej umowy promocyjnej. W umowach promocyjnych wylgcznosé
korzystania z ww. znaku zostala bowiem przewidziana dla uprawnionej na czas ich obowigzywania. Z powyzszego
wynika ewidentnie, ze uprawniona §wiadomie czynila naklady na produkt, ktéremu intencjonalnie nadata nazwe
oparta na licencjonowanym znaku towarowym. Wzmocnienie cudzego oznaczenia jest za$ naturalng konsekwencjg
zastosowania takiego modelu biznesowego.

Trafnie wskazal za$ Sad I instancji, ze pomiedzy stronami w dalszym ciggu istnieje ciagnacy sie na przestrzeni kilku
lat spor co do tego, komu przystuguje prawo ochronnego do znaku towarowego (...), niemniej w chwili obecnej to
obowiazany ad 4. posiada zarejestrowany w Urzedzie (...) znak towarowy slowno - graficzny (...), a uprawniona jest
sadownie pozbawiona wykorzystywania wlasnej renomy oraz mozliwo$ci wprowadzania do obrotu swoich wyrobow
zawierajacych stowo (...). W istocie, wobec zaistnialego stanu rzeczy (trwajgce juz do$¢ znaczny czas zabezpieczenie),
to uprawniona rozbudowuje konkurencyjng dla (...)marke swoich napojow z tego samego segmentu — B., korzystajac
przy jej wprowadzaniu, jak ustalil w wyroku z 13 grudnia 2013 r. (sygn. IX GC 634/20) Sad Okregowy w Gdansku z
ewidentnych skojarzen i w nawigzaniu do produktu oznaczonego (...). W tych okoliczno$ciach nie spos6b méwic o
zagrozeniu lub naruszeniu jej interesu, ktéry bylby sprzeczny z dobrymi obyczajami.

W konsekwencji powyzszego, trafnie przyjal réowniez Sad Okregowy, ze uprawniona nie uprawdopodobnila
interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. W $wietle wyzej przedstawionych wywodow, nie zmienia tego
fakt, ze obowigzani wykorzystuja renome produktu oznaczonego (...) zwlaszcza uwzgledniajac fakt, ze w puszce
wprowadzonej do obrotu w 2013 r. zmienili szate graficzna, aby wlasnie oderwaé skojarzenia z pierwotnym wzorem
i odrozni¢ go od wyrobu uprawnionej. Nie ma tez podstaw do przyjecia by uznaé, ze to obowigzani (a nie sama
uprawniona) w sposob negatywny ksztaltuja postrzeganie przez konsumentéw produktu sygnowanego wypromowang
»(---)”. W tych okoliczno$ciach sam fakt prowadzenia przez obowiazanych konkurencyjnej dla skarzacej dziatalno$ci
i konieczno$¢ w zwigzku z tym dzielenia sie rynkiem, uzasadnia¢ moze jedynie interes faktyczny, a nie prawny w
udzieleniu zabezpieczenia, co jednak nie stanowi przestanki uzasadniajacej uwzglednienie jej wniosku.

Majac powyzsze na uwadze Sad Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 §2 k.p.c. zazalenie oddalil.
O kosztach postepowania zazaleniowego orzeczono na podstawie art. 745 §2 k.p.c.

SSA M. Glowacka SSA J. Geisler SSA H. Malaniuk



