Sygn. akt  AGa 254/23

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 kwietnia 2024 r.

Sad Apelacyjny w Poznaniu I Wydzial Cywilny i Wlasnosci Intelektualnej
w skladzie:

Przewodniczacy: sedzia Andrzej Daczynski

Protokolant: starszy sekretarz sqdowy Ewa Gadomska

po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2024 r. w Poznaniu

na rozprawie

sprawy z powbdztwa (...) P. (...) z siedzibq

w (...) spoltki z ograniczonqg odpowiedzialnosciq z siedzibq

wW.

przeciwko (...) spolce z ograniczonq odpowiedzialnosciq z siedzibqg w K.
o roszczenia z zakresu wlasnoéci przemystowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji
na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sadu Okregowego w Katowicach

z dnia 27 kwietnia 2023 r. sygn. akt XXIV GW 289/21

1. zmienia zaskarzony wyrok w ten sposob, ze:

a/ oddala powodztwa w caloSci;

b/ kosztami procesu obciaza kazdego z powodow po polowie pozostawiajac ich szczegotowe wyliczenie referendarzowi
sadowemu;

2. zasadza od kazdego z powoddw na rzecz pozwanej po 2 310 zl tytulem zwrotu kosztéw procesu w postepowaniu
apelacyjnym.

Andrzej Daczynski
I AGa 254/23

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2023r. Sad Okregowy w Katowicach w sprawie z powddztwa (...) P. (...) z siedzibga w N.
(Krdlestwo (...)) i (...) spolki z ograniczona odpowiedzialnoScia z siedziba w W. przeciwko (...) spolce z ograniczona
odpowiedzialno$cig z siedzibg w K. o zaniechanie, nakazanie zniszczenia i ztozenie o§wiadczenia:



1. z zadania powodki (...) P. (...) z siedziba w N. z tytulu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy oraz z
zadania powodki (...) spolki z ograniczona odpowiedzialnoécig z siedzibg w W. z tytulu dokonania czynu nieuczciwej
konkurencji nakazal pozwanej (...) spblce z ograniczonga odpowiedzialno$cia z siedzibg w K. zaniechania uzywania w
obrocie gospodarczym oznaczenia (...), w stosunku do preparatdéw farmaceutycznych, pisanego dowolna czcionka, bez
wzgledu na kolor, samodzielnie lub jako element oznaczen stowno-graficznych, tj. umieszczania tego oznaczenia na
opakowaniu zewnetrznym lub wewnetrznym (bezposrednim), oferowania do sprzedazy i wprowadzania do obrotu tak
oznaczonych preparatéow farmaceutycznych, ich sktadowania w tych celach, a takze postlugiwania sie tym oznaczeniem
w reklamie, w tym za posrednictwem internetu;

2. 7 zadania powddki (...) spolki z ograniczona odpowiedzialnoécia z siedziba w W. z tytulu dokonania czynu
nieuczciwej konkurencji nakazal pozwanej zaniechania produkowania, wprowadzania do obrotu, w tym oferowania do
sprzedazy, reklamowania i skladowania w celu wprowadzenia do obrotu preparatow farmaceutycznych w opakowaniu
wewnetrznym (bezposrednim, tubce) w kolorystyce bialo-pomaranczowej, ktérego kompozycja jest nastepujaca: na
dolnej krawedzi opakowania umieszczony jest pomaranczowy pasek, nad ktéorym znajduje sie element stowny (...), a
obok niego umieszczony jest element graficzny w kolorystyce bialo-pomaranczowej z elementem stownym(...)

3. z zadania powddki (...) spolki z ograniczong odpowiedzialnoScia z siedziba w W. z tytulu dokonania czynu
nieuczciwej konkurencji nakazal pozwanej zaniechania produkowania, wprowadzania do obrotu, w tym oferowania do
sprzedazy, reklamowania i skladowania w celu wprowadzenia do obrotu preparatéw farmaceutycznych w opakowaniu
zewnetrznym (kartoniku) w kolorystyce bialopomaranczowej, ktorego kompozycja jest nastepujaca: na dolnej
krawedzi opakowania umieszczony jest pomaranczowy pasek nad ktérym znajduje sie element stowny (...), a obok
niego umieszczony jest element graficzny w kolorystyce bialo-pomaranczowej z elementem stownym (...)

4. z zadania powodki (...) P. (..) z siedzibg w N. z tytulu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy
oraz z zadania powodki (...) spolki z ograniczona odpowiedzialno$cia z siedziba w W. z tytulu dokonania czynu
nieuczciwej konkurencji nakazal pozwanej zniszczenia na jej koszt znajdujacych sie w jej posiadaniu opakowan
opisanych w pkt. 2 (drugim) i 3 (trzecim) wyroku, a jesli nie bedzie mozliwe oddzielenie preparatufarmaceutycznego
od opakowania wewnetrznego, zniszczenia ich wraz z preparatem farmaceutycznym, w terminie 7 (siedmiu) dni od
dnia uprawomocnienia sie wyroku;

5. z zadania powddki (...) spolki z ograniczona odpowiedzialnosScia z siedziba w W. z tytulu dokonania czynu
nieuczciwej konkurencji nakazal pozwanej zniszczenia materialéw informacyjnych, reklamowych i promocyjnych,
w tym katalogéw i ulotek handlowych, odnoszacych sie do masci (...), w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia
uprawomocnienia sie wyroku;

6. z zadania powodki (...) spolki z ograniczona odpowiedzialnoécia z siedziba w W. z tytulu dokonania czynu
nieuczciwej konkurencji nakazat pozwanej zlozenie o§wiadczenia o nastepujacej treéci:

(...) sp. z o.0. z siedzibg w K. informuje, ze wprowadzajac do obrotu mas¢, opatrzong oznaczeniem (...) tudzaco
podobnym do znaku towarowego (...) i wtudzaco podobnym opakowaniu do masci (...) naruszyla zasady uczciwej
konkurencji. Z tego powodu (...) sp. z 0.0. przeprasza spotke (...) spolke z ograniczong odpowiedzialnoScia z siedziba
w W. iklientow.” oraz

a. zamieszczenia go w dzienniku Gazeta (...), o rozmiarze calej strony, na jednej z 7 (siedmiu) pierwszych stron
bez ogloszen, w wydaniu publikowanym w dni robocze, na lewej lub prawej stronie redakcyjnej, pisane czcionka A.,
0 rozmiarze co najmniej 12 (dwunastu) punktéw, nie dodajac jakichkolwiek elementéw ani nie publikujac innych
elementow lub komentarza pochodzacych od pozwanej na innych stronach, ani tez obok wymienionego ogloszenia;

b. zamieszczenia go pisanego czarng czcionka A. nie mniejsza niz 14 (czternascie) punktow w czarnej ramce, poSrodku
strony startowej witryny internetowej (...)na okres 2 (dwoch) miesiecy, tak by bylo ono widoczne zaraz po jej otwarciu,



przy czym kazde w ogloszen wskazanych w pkt. a i b powinno by¢ zamieszczone w terminie 14 (czternastu) dni od
dnia uprawomocnienia sie wyroku;

7. z zadania powodki (...) P. (...) z siedziba w N. nakazal pozwanej podania do publicznej wiadomos$ci informacji o
orzeczeniu zapadlym w niniej szej sprawie w formie ogloszenia o nastepujacej tresci: ,W dniu 277 kwietnia 2023 r. Sad
Okregowy w Katowicach orzekl, ze (...) sp. z 0.0. z siedziba w K. wprowadzajac do obrotu masé opatrzona oznaczeniem
(...) naruszyla prawo ochronne na znak towarowy (...).” poprzez

a. zamieszczenie go w dzienniku Gazeta (...), o rozmiarze calej strony, na jednej z 7 (siedmiu) pierwszych stron
bez ogloszen, w wydaniu publikowanym w dni robocze, na lewej lub prawej stronie redakecyjnej, pisane czcionka A.,
0 rozmiarze co najmniej 12 (dwunastu) punktéw, nie dodajac jakichkolwiek elementéw ani nie publikujac innych
element6w lub komentarzu pochodzacych od pozwanej na innych stronach, ani tez obok wymienionego ogloszenia;

b. zamieszczenie go pisanego czarng czcionka A. nie mniejsza niz 14 (czternadcie) punktéw — w czarnej ramce,
posrodku strony startowej witryny internetowej (...)na okres 2 (dwbch) miesiecy, tak by bylo ono widoczne zaraz po
jej otwarciu,

przy czym kazde w ogloszen wskazanych w pkt. a i b powinno by¢ zamieszczone w terminie 14 (czternastu) dni od
dnia uprawomocnienia sie wyroku;

8. oddalil powddztwo (...) P. (...) z siedziba w N. w pozostalej czesci;
9. oddalil powddztwo (...) spoiki z ograniczong odpowiedzialnoScia z siedziba w W. w pozostalej czeéci;
10. zni6st wzajemnie pomiedzy stronami koszty procesu;

11. nakazal pobraé od powodki (...) P. (...) z siedziba w N. na rzecz Skarbu Panstwa — Sadu Okregowego w Katowicach
kwote 549,68 zl (pietset czterdzieSci dziewiet zlotych szeSédziesigt osiem groszy) tytulem wydatkéw tymczasowo
wyasygnowanych przez Skarb Panstwa;

12. nakazal pobra¢ od pozwanej (...) sp6lki z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w W. na rzecz Skarbu Panstwa
— Sadu Okregowego w Katowicach kwote 549,68 zl (piecset czterdziesci dziewieé zlotych szeSédziesigt osiem groszy)
tytulem wydatkéw tymezasowo wyasygnowanych przez Skarb Panstwa;

13. nakazal pobra¢ od pozwanej na rzecz Skarbu Panstwa — Sadu Okregowego w Katowicach kwote 1.099,36 z} (tysigc
dziewiecdziesiat dziewieé¢ zlotych trzydzieSci sze$¢ groszy) tytulem wydatkéw tymczasowo wyasygnowanych przez
Skarb Panistwa.

Podstawa powyzszego wyroku byly nastepujace ustalenia dokonane przez Sad I instancji i wynikajace z nich wnioski:

Powdd (...) P. (...) zsiedzibga w N. (okre$lany dalej jako (...)) jest spbtka prawa (...) Prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza
w zakresie badan i rozwoju w zakresie biotechnologii, a takze nauk fizycznych i przyrodniczych.

Powddka (...) spolka z ograniczona odpowiedzialnoScia z siedziba w W. (okreélana dalej jako (...)) od dnia 25 stycznia
2002r. prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza m. in. w zakresie sprzedazy hurtowej zywnosci, wyrobow tytoniowych, a
takze perfum i kosmetykow. Obecna nazwe nosi od dnia 20 lutego 2020r., wczeéniej nazywala sie: (...) spolka z
ograniczong odpowiedzialnos$cia.

Powodowi (...) P. przysluguje prawo ochronne na stowny znak towarowy nr (...) (...) dla produktéw zaliczanych
do klasy (...) klasyfikacji nicejskiej obejmujacej preparaty farmaceutyczne. Powyzszy znak towarowy zostal
zarejestrowany dnia 4 czerwca 1959r. na rzecz Przedsiebiorstwa Panstwowego (...) z siedziba w J.. Nastepnie prawo
ochronne przystugiwalo kolejno (...) Zakladom (...), (...) S.A. z siedzibg w P., (...) S.A. z siedzibg w P., (...) S.A. z
siedzibg w P., (...) S.A. z siedzibga w P., G. (...) z siedziba w G., (...) P. (...) z siedziba w N. i powodowi.



Powodowi (...) P. przystuguje prawo ochronne na stlowny znak towarowy (...) o numerze R. (...) dla produktéw
zaliczanych do klas (...) klasyfikacji nicejskiej obejmujacych kosmetyki, preparaty farmaceutyczne, wyroby medyczne,
suplementy dietetyczne i odzywcze do celow medycznych, preparaty witaminowe i produkty higieniczne.

Dnia 15 marca 2012r. powdd (...) P. nabyl od podmiotéw nalezacych do grupy (...), wtym od G. S. (...) oraz od (...)
spolki akcyjnej, prawa wlasnoéci intelektualnej, w tym prawo ochronne na znak towarowy R. (...).

Dnia 24 kwietnia 2013r. powdd (...) P. zawarl z powodka P., wowcezas dzialajaca pod nazwa (...) spétka z ograniczong
odpowiedzialnoécig, umowe zatytulowang (...), na mocy ktorej strony postanowily, ze powdd (...) P. udziela
powddce P. wylacznej licencji na uzywanie przystugujacych mu praw wlasnosci intelektualnej, w tym praw do znakéw
towarowych, w zakresie produkcji, sprzedazy, reklamy i dystrybucji produktéw nimi objetych na terytorium Polski.
Powyzsza umowa nie zawierala wskazania konkretnych ,praw wlasnoéci intelektualnej”, ktorych dotyczy. Produkt
(...) jest na terenie Polski wprowadzany do obrotu i oferowany do sprzedazy nieprzerwanie od roku 1959, poczatkowo
przez (...) Zaklady (...), a nastepnie przez kolejne podmioty uprawnione do znaku towarowego R. (...). Powodka P.
wprowadza do obrotu i oferuje do sprzedazy produkt (...) poczawszy od roku 2013. Wyglad produktu i opakowania nie
ulegal znacznej zmianie od lat 60-tych XX wieku. Zmiany obejmowaly jedynie oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego
i mialy miejsce w momencie przeniesienia praw do znaku towarowego. Obecnie lek (...) produkowany jest w Belgii
przez M. N. z siedzibg w W.. Na terenie Polski do obrotu wprowadza go i oferuje do sprzedazy P. jako podmiot
odpowiedzialny. Dostepny jest do nabycia zar6wno w aptekach stacjonarnych, jak i w aptekach internetowych na
terenie calej Polski. W przypadku aptek stacjonarnych, jako lek posiadajacy kategorie (...) tj. lek wydawany bez
recepty, nie jest on umieszczony w miejscu widocznym dla klienta i jest podawany przez farmaceute. Natomiast w
aptekach internetowych mas¢ (...) jest bezpoérednio dostepna dla klientéw. Jako produkt podobny do masci (...) na
stronach aptek internetowych pojawia sie mas¢ ,,T. (...)

Produkt T. stanowi produkt leczniczy w postaci masci, ktory cechuje dzialanie $ciagajace, bakteriostatyczne i
przeciwzapalne. Wskazany jest do stosowania w leczeniu trudno gojacych sie ran, zmian ropnych na skorze, owrzodzen
zylakowatych podudzi i zmian zapalnych skory, a takze do stosowania w przypadku wystapienia niewielkich uszkodzen
skory, przyktadowo otar¢ i zadrapan. Substancja czynna w/w leku jest wyciag plynny z klacza pieciornika . Produkt
(...) cieszy sie dobra opinia co do skutecznoS$ci dzialania w zakresie leczenia naturalnych oparzen skory, tradziku
mlodzienczego, skaleczen i opryszczki. Przejawia dzialanie przyspieszajace gojenie sie oparzen, a takze trudno
gojacych sie ran. Usuwa ropnie zasuszajac je i nie podraznia skory. Jest polecany takze ze wzgledu na jego kolor i
konsystencje, a takze zapach. Wzbudza zaufanie ze wzgledu na dlugie wystepowanie na rynku -- od lat 60 XX wieku.
Jest jedna z pierwszych masci pomagajacych w zwalczeniu zmian skérnych, jaka przychodzi na myél. Produkt (...)
jest powszechnie znany wsrdd farmaceutow, poloznych i odbiorcow, w szczegdlnoséci matek.

Pozwana (...) spotka z ograniczong odpowiedzialnoScia z siedziba w K. prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza w zakresie
m. in. produkcji artykuléw farmaceutycznych, kosmetycznych i chemicznych oraz artykulow medycznych i ochrony
zdrowia. Pozwanej od dnia 19 grudnia 2005r. przystluguje prawo ochronne na graficzny znak towarowy nr R.
(...). Powyzszy znak jest zarejestrowany dla produktéw zaliczanych do klasy(...) klasyfikacji nicejskiej w postaci
produktéw farmaceutycznych, parafarmaceutykéw, kosmetykdéw i preparatow o dzialaniu leczniczym. Pozwanej
przystuguje prawo ochronne na stlowny znak towarowy (...) o numerze R. (...) dla produktéw zaliczanych do klas
(...)klasyfikacji nicejskiej obejmujacych produkty kosmetyczne i higieniczne. W okresie od dnia 11 kwietnia 2008r.
do dnia 22 grudnia 2015r. rejestracja w/w znaku towarowego objete byly takze nalezace do klasy (...) klasyfikacji
nicejskiej produkty w postaci farmaceutykéw, wyrobéw medycznych, suplementéw dietetycznych i odzywezych do
celow medycznych, preparatow witaminowych i preparatéw leczniczych. W dniu 22 grudnia 2015r. Urzad Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej czeSciowo uniewaznil prawo ochronne na znak towarowy T. (...) nr R. (...) w czeSci
dotyczacej powyzszych produktow .. (...) uzasadnieniu wskazano, ze znak towarowy T. (...) i znak towarowy T.
cechuje podobienstwo na plaszczyznie wizualnej i fonetycznej przez co poslugiwanie sie przez pozwang znakiem T.
(...)moze wprowadzi¢ przecietnych konsumentéw w blad w taki sposoéb, ze uznaja oni produkty nim oznaczone za
pochodzace z przedsiebiorstwa powodki lub przedsiebiorstwa powigzanego z nig ekonomicznie. Wojewodzki Sad



Administracyjny w W. dnia 30 stycznia 2017r. odrzucil skarge pozwanej na powyzsza decyzje administracyjng Urzedu
Patentowego RP. Dnia 25 maja 2017r. Naczelny Sad Administracyjny oddalil zazalenie na postanowienie WSA w
Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi, o ktérej mowa powyzej. Poprzednik prawny pozwanej - P.P.H. (...)
w roku 1991 rozpoczal produkowaé, oferowa¢ do sprzedazy i wprowadza¢ do obrotu produkt lecznicy w postaci
masci o nazwie ,,. (...) (...)~ (...). (...).”. Produkt ten byl nastepnie produkowany i wprowadzany do obrotu przez
pozwang. Pozwana, poczgwszy od roku 2005, produkuje, wprowadza do obrotu, oferuje do sprzedazy i reklamuje
produkt leczniczy o nazwie ,T. (...). Produkt ten jest w opakowaniu zaprojektowanym przez W. S., a nastepnie
zaakceptowanym przez prezesa zarzadu pozwanej. Produkt ,,T. (...) dostepny jest do nabycia zar6wno w aptekach,
jak i w sklepach internetowych. W przypadku aptek, posiada on kategorie (...), co oznacza, ze jest on lekiem
wydawanym bez recepty, ale nie jest on umieszczony w miejscu widocznym dla klienta. T. (...) stanowi produkt
leczniczy w postaci masSci wskazanej do stosowania w przypadku wystapienia zmian chorobowych skory takich jak
zmiany wypryskowe, oparzenia I stopnia i tradzik pospolity o niewielkim nasileniu. Produkt leczniczy ,,T. (...)” cechuje
dzialanie przeciwzapalne, antyseptyczne, wysuszajace i §ciagajace. Jego substancja czynna jest wyciag plynny z klacza
pieciornika. Powyzszy produkt pozwanej wystepuje na rynku takze w odmianie przeznaczonej dla dzieci pt. ,,T. (...)

Powodowie dostrzegli obecno$¢ produktu ,,T.(...)” na rynku odpowiednio powdd (...) P. w roku 2013, a powodka P.
w roku 2014.

W sierpniu 2019r. 50% 0s6b zakupiloby produkt ,,T. (...)” my$lac, Ze to ten sam produkt co (...), 73,30% os6b uwazalo,
ze powyzsze leki maja bardzo podobna nazwe, ktora latwo pomyli¢, 90% oséb uwazalo, ze opakowania w/w lekow maja
bardzo podobna kolorystyke, 80% os6b uwazalo, ze tubki maja bardzo podobna kolorystyke, 96,66% oséb uwazalo,
ze opakowania maja bardzo podobne wielko§¢ i ksztalt, 93,33% o0s6b uwazalo, ze tubki maja bardzo podobne wielkosé
i ksztalt, 80% os6b uwazalo, ze opakowania maja bardzo podobne liternictwo, 86,66% oséb uwazalo, ze tubki maja
bardzo podobne liternictwo, 80% o0s6b uwazato, ze opakowania maja bardzo podobna szate graficzna, 80% o0s6b
uwazalo, ze tubki maja bardzo podobna szate graficzna, a 53,33% oséb kupujacych lek (...) kupitoby lek ,T. (...).
Poniewaz stosowanie nazwy ,,T. (...)” moze sugerowac, ze jest to inna nazwa masci (...) o wzmocnionym dzialaniu albo,
ze jest ona produkowana przez tego samego producenta, w lutym 2023r. 64,58% o0sbb zakupiloby produkt ,,T. (...)
mys$lac, ze to ten sam produkt co (...), 89,58% 0s6b uwazalo, ze powyzsze leki maja bardzo podobna nazwe, ktéra fatwo
pomylié, 97,91% os6b uwazato, ze opakowania w/w lekbw majg bardzo podobna kolorystyke, 79,91% oséb uwazalo, ze
tubki maja bardzo podobna kolorystyke, 85,41% oséb uwazalo, ze opakowania maja bardzo podobne wielko$¢ i ksztalt,
86,46% 0s6b uwazalo, ze tubki maja bardzo podobne wielko$¢ i ksztalt, 82,29% oséb uwazalo, ze opakowania maja
bardzo podobne liternictwo, 78,12% os6b uwazalo, ze tubki maja bardzo podobne liternictwo, 94,79% oséb uwazalo, ze
opakowania maja bardzo podobna szate graficzna, 87,5% os6b uwazalo, ze tubki majg bardzo podobna szate graficzna,
a 59,37% o0s6b kupujacych lek (...) kupiloby lek ,T. (...)

Na rynku obecnych jest wiele masci o dzialaniu pomagajacym zwalczy¢ problemy skorne, w tym te oparte na bazie
klacza pieciornika. Wéréd nich znajdujg sie nastepujace; ,Mas¢ pieciornikowa zlozona T. (...) produkcji Z., ,Masé¢ (...)

T. () (), T (), G, )i

Powodowie wzywali pozwana do zaniechania naruszen prawa ochronnego na znak towarowy (...) poprzez m. in.
zaprzestanie oferowania i wprowadzania do obrotu towaréw pod nazwa (...) (...)trzykrotnie, mianowicie dnia 3
kwietnia 2014., dnia 1 marca 2016r. i dnia 18 kwietnia 2018r. Pozwana odméwila spelnienia Zadan powodéw uznajac
je za bezzasadne. Ponadto powodowie dnia 23 grudnia 2016r. wystapili o zawezwanie do proby ugodowej, jednakze
do takowej ugody nie doszlo ze wzgledu na brak zgody pozwane;.

Dnia 17 maja 2016r. powodowie wystapili o udzielenie zabezpieczenia roszczen o zaniechanie naruszania prawa
ochronnego na znak towarowy (...). Wniosek zostal oddalony z racji na nieuprawdopodobnienie interesu prawnego.

W Swietle tak dokonanych ustalen Sad I instancji stwierdzil, Zze powodztwo jedynie w czeSci zaslugiwalo na
uwzglednienie.



W stanie prawnym wlaSciwym w dacie wniesienia pozwu legitymacje procesowa czynna do dochodzenia
roszczen z tytulu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy mieli co do zasady uprawniony oraz m. in.
licencjobiorca wylaczny wpisany do rejestru znakow towarowych prowadzonego przez Urzad Patentowy (...). Pozostali
licencjobiorcy, w szczegblnosci niewylaczni lub/i niewpisani do rejestru mogli w takimi roszczeniami wystepowaé pod
warunkiem, ze umowa licencyjna przyznawala im takie uprawnienie. Biorac powyzsze pod uwage, powdd (...) P. jako
uprawniony do znaku towarowego stownego (...) nr R. (...) zdolal wykaza¢ legitymacje procesowa czynng w zakresie
roszczen opartych na przepisach p.w.p.

Legitymacji procesowej czynnej nie zdolala wykazaé¢ natomiast powodka P.. W dniu wniesienia pozwu w rejestrze
znaku towarowego R. (...) brak bylo jakiegokolwiek wpisu $wiadczacego o udzieleniu jej licencji wylacznej. Wpis o
licencji pojawil sie w rejestrze dopiero w roku 2019, méwi on, ze na mocy umowy z dnia 5 sierpnia 2019r. powodce P.
udzielono pelnej i wylgcznej licencji na uzywanie w/w znaku towarowego. Wpisu tego dokonano po dniu wniesienia
pozwu oraz pod rzadami p.w.p. w brzemieniu uwzgledniajagcym nowelizacje z 2019r., kiedy to licencjobiorca dla
uzyskania legitymacji procesowej czynnej musiat legitymowaé sie zgoda uprawnionego. Jednocze$nie w materiale
dowodowym brak jest tej umowy, co uniemozliwia dokonanie analizy, czy zgoda na wystepowanie z roszczeniami
zostala powddce P. udzielona ex ante. Powodka P. nie przedstawila takze zadnego dowodu $wiadczacego o uzyskaniu
przez nia zgody na wystapienie z powo6dztwem w niniejszej sprawie.

Nalezy zwrdcic¢ uwage, ze powod (...) P. dnia 24 kwietnia 2013r. zawarl z pow6dka P. umowe zatytulowana (...). Na
mocy jej art. 2 ust. 2.1 powod (...) P. udzielil powodce P. odplatnej i wylacznej licencji na wykorzystywanie wlasnosci
intelektualnej (...) P. w zwigzku z produkcja sprzedaza, marketingiem i dystrybucja produktéw na terytorium
Polski. W/w umowa nie wymienia konkretnych znakéw towarowych objetych zakresem licencji ograniczajac sie do
ogdblnego pojecia ,praw wlasnosci intelektualnej”, co tez nie pozwala stwierdzié, ze zakresem upowaznienia objety byt
znak towarowy R. (...). Nawet gdyby za$ przyjaé, ze powyzsze zostalo wykazane, nie zawiera ona upowaznienia do
wytaczania powodztw i dochodzenia roszczen w zakresie praw wlasno$ci intelektualnej objetych licencja.

Podsumowujac, powddka P. nie dysponowala legitymacja procesowa czynna w dniu wniesienia pozwu. Po pierwsze,
ze wzgledu na brak wpisu jej licencji wylacznej do rejestru. Po drugie, ze wzgledu na brak precyzyjnego wskazania
w umowie z dnia 24 kwietnia 2013r., Ze zakresem licencji objete jest prawo ochronne na znak towarowy R. (...). Po
trzecie, ze wzgledu na dokonanie wpisu licencji z dnia 5 sierpnia 2019r. zbyt p6Zno - po wniesieniu pozwu i pod rzagdami
nowej regulacji w zakresie licencji, kiedy to uzyskanie legitymacji nie bylo juz zalezne od wpisu do rejestru. Powodka
nie nabyla legitymacji w trakcie procesu i nie dysponuje nia do tej pory ze wzgledu na brak wykazania uzyskania od
uprawnionego (...) jednorazowej zgody na wytoczenie takiego powoddztwa oraz brak wykazania uzyskania zgody ex
ante w umowie z dnia 5 sierpnia 2019r. Tym samym nalezalo oddali¢ powodztwo w cze$ci opartych na p.w.p. roszczen
objetych zadaniem powddki P..

Zgodnie z art. 18 ust. 1 u.z.n.k. w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiebiorca, ktérego interes zostal
zagrozony lub naruszony, moze zadaé: zaniechania niedozwolonych dzialan, usuniecia skutkéw niedozwolonych
dzialan, zlozenia jednokrotnego lub wielokrotnego os$wiadczenia odpowiedniej treéci i w odpowiedniej formie,
naprawienia wyrzadzonej szkody na zasadach ogélnych, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci na zasadach
ogo6lnych i zasadzenia odpowiedniej sumy pienieznej na okreSlony cel spoleczny zwigzany ze wspieraniem kultury
polskiej lub ochrong dziedzictwa narodowego - jezeli czyn nieuczciwej konkurencji byl zawiniony. Stosownie do art.
18 ust. 2 u.z.n.k. sad, na wniosek uprawnionego, moze orzec rowniez o wyrobach, ich opakowaniach, materialach
reklamowych i innych przedmiotach bezposrednio zwiazanych z popelieniem czynu nieuczciwej konkurencji; w
szczegoblnosci sad moze orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania. Tym samym nalezy stwierdzic,
ze legitymacje procesowa czynna w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji ma jedynie przedsiebiorca.

Wedlug art. 2 u.z.n.k. przedsiebiorcami, w rozumieniu ustawy, sa osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadajgce osobowosci prawnej, ktére prowadzac, chociazby ubocznie dzialalnosé zarobkowsa lub
zawodowa uczestnicza w dzialalnosci gospodarczej. W oparciu o powyzsze Sad Okregowy stwierdzil, ze powodka P. jest
przedsiebiorca w rozumieniu art. 2 u.z.n.k. Nalezy zauwazy¢, ze powodka ta prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej



Polskiej dzialalno$é gospodarcza w spos6b nieprzerwany od roku 2002 w zakresie produkcji i sprzedazy lekéw co
tez przejawia sie obecno$cig oferowanych przez nig produktéw w obrocie gospodarczym. W zwigzku z tym nalezalo
przyjac, ze wykazala ona legitymacje procesowa czynna w zakresie roszczen opartych na u.z.n.k.

Dzialalno$¢ powoda (...) P. skupia sie gléwnie na prowadzeniu badan laboratoryjnych w zakresie chemii,
biotechnologii i farmacji. Ponadto jego rola ogranicza sie do posiadania praw wlasnoSci intelektualnej i udzielania
licencji podmiotom nalezacym do grupy (...). Powod ten w/w dzialalno$¢ prowadzi glownie w (...) Nie wystepuje on na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Co prawda udzielil on licencji w zakresie znaku towarowego (...) umowa z dnia 5
sierpnia 2019r., niemniej jednak takie dzialanie samo w sobie nie moze zosta¢ uznane za dzialalno$¢ gospodarcza, ani
za uczestniczenie w dzialalno$ci gospodarczej. licencjobiorcy gtownie ze wzgledu na to, ze stanowilo ono dzialanie o
charakterze jednorazowym i niezorganizowanym, co tez stoi w kontrze do dzialalnoSci gospodarczej, jako dziatalnosci
stalej, zorganizowanej i o powtarzanym charakterze. W zasadzie jedyna cecha dzialalnoéci gospodarczej, ktorg
odznacza sie opisane powyzej udzielenie licencji jest zarobkowo$¢, gdyz zostala ona niewatpliwie udzielona w celu
uzyskania wynagrodzenia i ochrony marki O. (...). Tym samym nalezalo uznac¢, ze powod (...) P. nie jest przedsiebiorca
w rozumieniu art. 2 u.z.n.k., co tez pozwolilo Sadowi I instancji stwierdzi¢, ze nie uprawdopodobnil on swojej
legitymacji procesowej w zakresie roszczen opartych na u.z.n.k., co tez musialo skutkowaé oddaleniem powodztwa
w powyzszym zakresie.

Biorac pod uwage calo$¢ powyzszych rozwazan, tytulem podsumowania, nalezy wskazaé, ze legitymacja procesowa w
zakresie roszczen opartych na p.w.p. zostala wykazana jedynie przez powodke (...) P., za§ w zakresie roszczen opartych
na u.z.n.k. jedynie przez powbdke P..

Podstawowg funkcja znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub konicowemu odbiorcy mozliwo$ci
okreélenia pochodzenia towaru lub ushugi nim oznaczonych, odréznienia go (bez ewentualnoéci wprowadzenia w
blad) od towaréw lub ustug innego pochodzenia. Prawo wylaczne zostalo przyznane, aby umozliwi¢ wiascicielowi
znaku towarowego ochrone jego szczeg6lnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mogl spelnia¢ wlasciwe mu
funkcje wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub ustugi oraz gwarantowania ich jako$ci, a takze funkcje
komunikacyjna, reklamowa i inwestycyjna. Wykonywanie prawa wylacznego jest zastrzezone dla przypadkow, w
ktérych uzywanie przez osoby trzecie okre§lonego oznaczenia wplywa lub moze negatywnie wplywa¢ na pelnione przez
znak funkcje.

Z art. 153 ust. 1i 2 p.w.p., wynika, ze prawo ochronne na znak towarowy jest bezwzglednym prawem podmiotowym o
czasowo i terytorialnie ograniczonej skutecznoéci. Przepis ten stanowi podstawe do wyodrebnienia strony pozytywnej,
obejmujacej swym zakresem prawo wylacznego uzywania znaku w sposob zarobkowy lub zawodowy na calym
terytorium Polski oraz strony negatywnej obejmujgcej roszczenia stuzace uprawnionemu na wypadek wkroczenia
przez naruszyciela w zakres przystugujacego mu prawa wylacznego. Zgodnie z art. 153 p.w.p. przez uzyskanie prawa
ochronnego nabywa sie prawo wylacznego uzywania znaku towarowego w sposob zarobkowy lub zawodowy na
calym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei wedlug art. 154 p.w.p. uzywanie znaku polega w szczegolnos$ci
na umieszczaniu tego znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub na ich opakowaniach, oferowaniu
i wprowadzaniu tych towar6w do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz skladowaniu w celu oferowania i
wprowadzania do obrotu, a takze oferowaniu lub $wiadczeniu uslug pod tym znakiem, umieszczaniu znaku na
dokumentach zwigzanych z wprowadzeniem towaréw do obrotu lub zwigzanych ze $wiadczeniem ushug, a takze
postugiwaniu sie nim w celu reklamy.

Warto podkreslié, ze dla uznania postugiwania sie znakiem za uzywanie w rozumieniu art. 153 p.w.p. konieczne jest
spelienie przez to poslugiwanie sie dwoch kryteridw. Po pierwsze, uzywanie znaku musi realizowa¢ podstawowg
funkcje znaku jaka jest funkcja dystynktywna (Yaczaca dotychczasowe funkcje oznaczania pochodzenia i odrbzniajaca).
Poslugiwanie sie znakiem zastlugiwaé bedzie na miano uzywania wtedy, kiedy bedzie podejmowane w celu oznaczenia
pochodzenia produktéow. Musi zatem przybierac¢ takie formy, ktére pozwola na odréznienie towaré6w oznaczonych
znakiem od tych pochodzacych od innych przedsiebiorstw. Po drugie, uzywanie znaku musi by¢ realizowane w ramach
zasady specjalizacji znaku, czyli w odniesieniu do towaréw, dla ktérych znak zostal zarejestrowany. Przepis art.



296 ust. 2 p.w.p. przyznaje za$ uprawnionemu z prawa ochronnego na znak towarowy, na ktory udzielono prawa
ochronnego z wczeéniejszym pierwszenstwem, prawo do zakazania innej osobie bezprawnego uzywania w obrocie
gospodarczym:

- znaku identycznego ze znakiem towarowymi, na ktérym udzielono prawa ochronnego z wcze$niejszym
pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do identycznych towaréw (art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p.);

- lub podobnego do znaku towarowego, na ktérym udzielono prawa ochronnego z wcze$niejszym pierwszenstwem
na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towar6w identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko
wprowadzenia odbiorcéw w blad, ktére obejmuje w szczegolnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym,
na ktéry udzielono prawa ochronnego z wezeéniejszym pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego (art. 296 ust.
2 pkt 2 p.w.p.);

- lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na ktéry udzielono prawa ochronnego z weze$niejszym
pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towaréw, jezeli uzywanie tego znaku
bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzy$c lub jest szkodliwe dla odrozniajacego charakteru lub renomy
znaku weze$niejszego (art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.).

Zdefiniowane przez ustawodawce typy naruszen wiaza sie co do zasady z negatywnym wplywem dzialania osoby
nieuprawnionej na mozliwo§¢ pelnienia przez znak towarowy przynaleznych mu funkcji (w szczegblnosci funkcji
dystynktywnej). Nie w kazdej zatem sprawie uprawniony zmuszony jest do odrebnego wykazywania spelienia tej
przestanki. Wydaje sie jednak celowe i przydatne wyjasnienie tej kwestii, by wyeliminowaé wszelkie mogace powstaé
na gruncie stanu faktycznego watpliwoSci co do charakteru dzialania pozwanego i jego potencjalnych skutkéw
na wykonywanie przez powoda prawa do znaku towarowego. Kwalifikacja naruszenia prawa ochronnego na znak
towarowy na tle art. 296 ust, 2 p.w.p. powinna by¢ dokonywana wedlug zasad wypracowanych w orzecznictwie
Trybunalu Sprawiedliwos$ci i Sagdu Unii Europejskiej na tle Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z dnia
21 grudnia 1989 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéow
towarowcach (zmienionej Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008r.
majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych) oraz
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego.

Ocena identyczno$ci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego
opiera sie na ich zgodno$ci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy porownywac caloSciowo, a decydujace
znaczenie mie¢ beda elementy odrézniajace (dominujace), a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne
ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza - bez dokonywania zmian lub uzupeklien - wszystkie jego elementy lub,
gdy rozpatrywane jako calo$é, wykazuje nieznaczne rdznice, ktore nie zostana dostrzezone przez przecietnego
konsumenta. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki s identyczne, czy tez mozna méwic¢ zaledwie
o podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i
ich caloSciowego oddzialywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego
przecietnego konsumenta.

Dokonujac oceny podobienstwa towaréw i uslug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki charakteryzujgce
zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczego6lnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposéb uzywania lub korzystania
z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter.
CaloSciowa ocena zaklada pewna wspdlzalezno$¢ miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczegoélnosci
podobienstwem znakoéw oraz podobienstwem towardw/ustlug, ktérych one dotycza, przy czym niski stopien
podobienstwa towardéw i ustug moze by¢ zrownowazony znaczacym stopniem podobienstwa znakéw i odwrotnie.

Przekladajac powyzsze na stan faktyczny niniejszej sprawy, nalezy zauwazy¢, ze oznaczenie slowno-graficzne
pozwanej o tresci ,,T. (...) laczy ze slownym znakiem towarowym powoda (...) P. (...) element stowny (...), z kolei
rb6zni je wystepowanie w treéci stowa (...) liter ,(...)” na jego koncu oraz dodatkowo, nastepujgcego po nim slowa
»(...). Oznaczenia te maja czeSciowo identyczng wymowe. Slowo ,tormentiol” wymawia sie nastepujaco ,,(...), z kolei



stowo ,,(...) cechuje dokladnie taka sama wymowa jak pisownia. Tym samym nalezalo stwierdzié, ze w/w oznaczenia
cechuje identyczno$é na plaszezyZnie fonetycznej w zakresie wymowy liter ,,(...)”. Na plaszczyZnie koncepcyjnej sporne
oznaczenia sa w pelni identyczne, gdyz, zaréwno znak, jak i oznaczenie pozwanej odwoluja sie do lacinskiej nazwy
glownej substancji czynnej lekow w postaci madci tj. wyciggu z klacza pieciornika, ktéry nosi nastepujaca nazwe w
jezyku lacinskim: tormentillae unguentum compositum. W kontekscie zgodnos$ci na plaszezyznie wizualnej nalezy
zauwazy¢, ze znak towarowy stlowny ma na celu ochrone okre$lonego stowa niezaleznie od sposobu jego przekazu
odbiorcom, co tez pozwala przyjaé, ze jego skonstruowanie wielkimi lub malymi literami dla zakresu ochrony jest
nieistotne. W zwigzku z tym fakt rejestracji znaku powoda (...) P. wielkimi literami nie ma wplywu na ocene
podobienstwa oznaczenia pozwanej wzgledem tego znaku. Powyzsze pozwolilo Sagdowi na stwierdzenie, ze powyzsze
oznaczenia stron sa czeSciowo identyczne, dlatego tez Sad uznal, Ze oznaczenie pozwanej ,T. (...) jest podobne do
znaku towarowego o numerze R. (...).

Nalezy zauwazy¢, ze stowny znak towarowy (...) onr R. (...) zostal zarejestrowany dla produktow w postaci preparatow
farmaceutycznych. Ustalajac krag produktow pod to pojecie podpadajgcych nalezy siegna¢ do jezykowego znaczenia
pojecia ,preparat farmaceutyczny”. Wedlug powszechnie dostepnych zrodel wiedzy stowo preparat oznacza substancje
o konkretnym zastosowaniu, przykladowo lek lub kosmetyk. W zwiazku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze leki
sq jedna z kategorii preparatow farmaceutycznych, co implikuje stwierdzenie, ze leki sa objete specjalizacja znaku
R. (...). Réwnocze$nie pozwana pod spornym oznaczeniem ,T. (...) reklamuje, oferuje do sprzedazy i sprzedaje
produkt leczniczy w postaci masci. W mys$l utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad
istnieje, gdy znaczna cze$¢ wlaSciwego kregu odbiorcow moglaby zosta¢ sktoniona do omyltkowego zakupu towaru
pozwanego, my$lac, ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary tub uslugi pochodza z tego samego
przedsiebiorstwa), ewentualnie moglaby uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodza z przedsiebiorstw powigzanych ze
soba gospodarczo. Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad powinno by¢ oceniane w spos6b calo$ciowy, wedlug
sposobu postrzegania okreSlonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci konkretnego
przypadku, szczegblnie wzajemnej zalezno$ci miedzy podobienstwem oznaczen i towarow lub ustug, ktérych one
dotycza. Wlasciwy krag odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowanych, dostatecznie
uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie ksztaltowaé w zaleznos$ci od kategorii
towar6éw lub ushug, co nie zmienia jednak faktu, ze przecietny konsument duzg uwage przywigzuje do pierwszego
elementu znaku, na ktory spoglada on w pierwszej kolejnoéci. Ten element cechuje wiec przewaznie duza zdolno$c
odrdzniajaca.

Przecietny konsument rzadko ma mozliwo$¢ przeprowadzenia bezposredniego poréwnania réznych znakéow
towarowych, musi zazwyczaj zda¢ sie na zachowany w pamieci niedoskonaly ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym
wieksze, im silniejszy jest charakter odrézniajacy znaku towarowego, ktéry wynika z jego samoistnych cech lub
renomy (znajomosci, rozpoznawalno$ci na rynku. Istnieje pewna wspoélzalezno$é pomiedzy znajomos$cia znaku wsrod
odbiorcéw a jego charakterem odrézniajacym, tym bardziej wzmocnionym, im bardziej znak jest znany. Przy ocenie,
czy znak cieszy sie wysoce odrozniajacym charakterem wynikajacym z jego znajomosSci wérod odbiorcow nalezy
rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznos$ci danego przypadku, w szczegoélnoSci udzial znaku w rynku, natezenie, zasieg
geograficzny i dlugo$é okresu jego uzywania, wielko$é inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego
promocji, udzial procentowy zainteresowanych grup odbiorcéHw” ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towarow
jako pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa, jak rowniez oswiadczenia izb handlowych i przemystowych.

Przed przystapieniem do oceny ryzyka wprowadzenia odbiorcéw w blad nalezy wskaza¢, ze w niniejszej sprawie Sad
Okregowy w Krakowie dopuscil dowdd z opinii bieglego sadowego dr A. M. na okoliczno$é mozliwosci wprowadzenia
klientoéw w blad co do osoby producenta wyrobu (...), ze wzgledu na opakowania jakich uzywaja w obrocie spoélki (...).
Nalezy zauwazy¢, ze zar6wno ocena podobienistwa konfrontowanych znakoéw, jak i niebezpieczenstwo wprowadzenia
w blad maja charakter normatywny, a co za tym idzie nie mogg by¢ przedmiotem opinii bieglego, gdyz ocena
zaistnienia w/w okoliczno$ci jest wylaczng kompetencja Sadu rozpoznajgcego sprawe. Stad tez opinia bieglego A. M.
jawi sie jako zbedna, w zwiazku z czym nie zostala wzieta przez Sad pod uwage podczas oceny podobienstwa znakow,
oznaczen i opakowan produktow stron, a takze stopnia ryzyka wprowadzenia przecietnego odbiorcy w blad. Jej



wnioski nalezy interpretowaé wylacznie w ten sposéb, ze biegly dokonal analogicznej oceny podobienstwa oznaczen i
ryzyka wprowadzenia w blad jak Sad oraz w ten sposob, ze potwierdza ona dokonang niezaleznie od niej ocene Sadu.

W niniejszej sprawie specyfika produktu stron bedacego lekiem (...) oraz sposobu jego sprzedazy tj. jego
niedostepnoSci na poélkach aptek stacjonarnych dla konsumentéw wymaga rozwazania ryzyka wprowadzenia
odbiorcow w blad w pierwszej kolejnosci poprzez pryzmat ryzyka wprowadzenia w blad farmaceutéw wydajacych
lek konsumentom. Zwroéci¢ nalezy zatem uwage, ze dla farmaceutéw zasadnicze znaczenie ma sktad masci oraz jej
dzialanie. W konsekwencji przywigzuja oni mniejszg wage do jej nazwy. W rezultacie podobienistwo znaku towarowego
powoda i oznaczenia pozwanej przy jednoczesnym uwzglednieniu okolicznoSci, Zze ma$¢ powoda stanowi 2% wyciag
z klacza pieciornika, za$§ pozwanego 3% wyciag z klacza pieciornika w korelacji z dodatkiem ,,(...) wystepujacym w
nazwie produktu pozwanej powoduje postrzeganie produktu pozwanej jako mocniejszej wersji produktu powoda, przy
jednoczesnej identyfikacji producentéw obu lekéw jako jednego podmiotu. Nie spos6b przy tym pominaé skutkow
tego bledu w postaci sugestii docelowej grupie odbiorcéw, ze mas¢ pozwanej stanowi mocniejsza wersje preparatu
powoda, a obie masci pochodza z tego Zrédla. Innymi stowy, bledy farmaceutéw przekladaé sie beda na bledy wérod
konsumentow.

Przecietnym konsumentem nabywajacy produkty stron jest osoba, ktora doznata uszkodzenia skory i w tym celu
nabywa lek w celu poprawy stanu zdrowia. Skojarzy ona oznaczenie ,T. (...) ze znakiem (...). Nalezy podkresli¢,
ze przecietny konsument dokonujacy wyboru towaru na pierwszy rzut oka w pierwszej kolejno$ci skupi uwage na
rzucajacym sie w oczy fragmencie (...), ktéry powigze z majacym silng zdolnoé¢ odrbzniajacg znakiem (...). Stowo
»(...) dla ksztaltowania ogblnego wrazenia nie ma duzego znaczenia, gdyz stanowi ono jedynie dodatek do stowa
(...), ktéry wskazuje na silne dzialanie leku lub tez na zwiekszona zawarto$é substancji czynnej. Pomiedzy stowami
(...)i (...) zachodzi wyjatkowo duze podobienstwo, wlaéciwie poré6wnywane slowna sa niemal identyczne, albowiem
posiadaja wspoélny element w postaci zwrotu ,tormenti”, za$ r6znia je jedynie krotkie, dwuliterowe koncowki. Nalezy
zauwazyc¢, ze powyzsze doprowadzi do uksztaltowania w przecietnym konsumencie co najmniej ryzyka, ze produkt ,,T.
(...) pochodzi z przedsiebiorstwa gospodarczo powiazanego z powodem (...) P.. Co wiecej, ryzyko to zwieksza ponadto
uzycie przez pozwang stowa ,(...) ktore to stwarza wrazenie, ze jej produkt stanowi lek o wiekszej zawarto$ci substancji
czynnej wzgledem produktu oznaczonego stowem (...). W przypadku aptek internetowych ryzyko to zwieksza jeszcze
okoliczno$¢, ze produkt pozwanej ,T. (...)” wySwietla sie jako produkt podobny do masci (...). Powyzsze pozwala na
stwierdzenie, ze poréwnywane oznaczenia w percepcji przecietnego konsumenta wywohuja co najmniej skojarzenie
znaku towarowego powoda z oznaczeniem pozwanej, dlatego tez nalezy wskazaé, ze dzialanie pozwanej stanowi, w
Swietle art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy powoda (...) P..

Niezaleznie od powyzszego nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (...) w
kontekscie ochrony znakéw renomowanych. W kontekscie znaku renomowanego nalezy podkresli¢, ze w prawie
krajowym i w prawie unijnym brak jest legalnej definicji renomowanego znaku towarowego. Cechg konstytutywna
znaku renomowanego jest jednak niewatpliwie jego wysoki stopien znajomos$ci w stosunku do relewantnego
kregu odbiorcéw. Zgodnie z orzecznictwem unijnym wilasciwym kregiem jest grupa potencjalnych nabywcow,
zainteresowana znakiem towarowym, czyli w zaleznoSci od sprzedawanych towaréw lub ushlug, ogoél odbiorcoéw
albo wezszy ich krag. np. okreslona grupa zawodowa czy spoleczna. Rozumienie znaku renomowanego oznacza
wysoki stopienn znajomosci, ktéry mozna rozumieé¢ jako znaczna rozpoznawalno$cig znaku towarowego. Cecha
definiujaca znak renomowany nie jest natomiast pozytywna reputacja znaku, renoma, prestiz lub wysoka jako$¢
towar6ow oznaczanych takim znakiem. Przestankg uznania danego zarejestrowanego oznaczenia jako renomowanego
znaku towarowego jest natomiast ustalenie, ze jest on znany jako oznaczenie pochodzenia towaru z jednego i tego
samego przedsiebiorstwa (zwiazku przedsiebiorstw) na znaczacej czeSci terytorium Polski oraz ze jednocze$nie w
przekonaniu utrwalonym w $wiadomosci potencjalnych odbiorcéw produkty nim oznaczone cechuja sie dobrymi
cechami i wysoka jako$cig. Ochrona znakéw renomowanych charakteryzuje sie szerszym zakresem od ochrony przed
niebezpieczenstwem wprowadzenia w blad. Ochrona rozciaga sie poza granice podobienstwa towaréw, wychodzac tym
samym poza granice specjalizacji. Postepowanie o naruszenie znaku renomowanego jest wiec wyjatkiem od zasady
specjalizacji ograniczajacej ochrone znaku towarowego do okre§lonych towaréw lub ustlug. Mozna tez twierdzic,



ze w przypadku znakéw renomowanych jest to tez szczegblna ochrona przed pasozytnictwem, gdzie znaczaca
role ma zabezpieczenie funkcji gwarancyjnej i reklamowej znaku towarowego zasady specjalizacji ograniczajacej
ochrone znaku towarowego do okres§lonych towaréow lub uslug. Mozna tez twierdzi¢, ze w przypadku znakow
renomowanych jest to tez szczegdlna ochrona przed pasozytnictwem, gdzie znaczaca role ma zabezpieczenie funkcji
gwarancyjnej i reklamowej znaku towarowego. Naruszenia znaku renomowanego s3 zatem konsekwencja pewnego
stopnia podobienstwa miedzy tym znakiem a spornym oznaczeniem, z powodu ktérego odbiorcy wiaza oznaczenie
ze znakiem (lacza ze soba oba oznaczenia, nawet jezeli ich nie myla). Decydujace o naruszeniu jest wiec istnienie
ryzyka skojarzania miedzy znakami, a nie ustalenie, ze moze dochodzi¢ do wprowadzenia w blad odbiorcy. Aktualny
pozostaje takze wzorzec przecietnego odbiorcy, ktérym jest osoba wlasciwie poinformowana, dostatecznie uwazna i
rozsadna, u ktdrego musi zostac¢ stwierdzone powstanie zwigzku myslowego miedzy obydwoma znakami, co wyrdznia
naruszenia znakéw renomowanych na tle innych naruszen godzacych w funkcje oznaczenia pochodzenia Takze
na gruncie prawa krajowego ustalenie naruszenia prawa ochronnego na renomowany znak towarowy wymaga w
pierwszej kolejnosci oceny podobienstwa znaku renomowanego i oznaczenia stosowanego przez naruszyciela, ktore
musi przekladac sie na uksztaltowanie w postrzeganiu konsumentéw skojarzenia znaku z oznaczeniem. Orzecznictwo
wskazuje, ze w wypadku renomowanego znaku towarowego chodzi o podobienistwo szczegélnego rodzaju, polegajace
na niebezpieczenstwie samego skojarzenia z nim innego znaku, w odniesieniu do jakichkolwiek towaréw. Przy czym
wystarczajacy jest niski stopien podobienstwa. Wystarczy bowiem by p6zniejszy znak towarowy przywodzil na mysl
wczesniejszy renomowany znak towarowy, kojarzyl sie z nim lub byt z nim laczony w $wiadomosci relewantnego
odbiorcy. Renomowany znak towarowy moze takze wskazywac na reputacje firmy i przedsiebiorstwa, gdyz znak
renomowany, to znak nie tylko rozpoznawalny na rynku, ale tez taki, z ktérym wiaza sie pozytywne skojarzenia i ktory
budzi zaufanie. Dlatego tez ocena czy znak towarowy jest znakiem renomowanym powinna uwzgledniaé takze renome
przedsiebiorcy, ktérego firma obejmuje ten znak W nastepnej kolejnosSci nalezy ocenié, czy istnienie skojarzenia i
przywodzenie na my$l znaku renomowanego przez oznaczenie w sposob opisany w powyzszym akapicie przeklada sie
na szkode charakteru odrézniajacego znaku, jego renomy lub przysporzenie naruszycielowi nienaleznych korzysci.

Szkoda dla charakteru odrézniajacego znaku okreélana jest takze jako rozmycie, rozwodnienie, pomniejszenie czy
oslabienie znaku. Zachodzi ona, gdy zdolnos¢ tego znaku do identyfikowania towaréw lub uslug, dla ktorych zostal
zarejestrowany i jest uzywany, jako pochodzacych od wlasciciela tego znaku, jest oslabiona z uwagi na wywolane
uzywaniem przez osobe trzecig identycznego lub podobnego oznaczenia rozmycie tozsamosci znaku towarowego i
jego wizerunku w oczach odbiorcéw. Chodzi w tym przypadku o taka sytuacje, w ktoérej renomowany znak moze
by¢ kojarzony z towarami lub uslugami §wiadczonymi przez naruszyciela. Nalezy podkreslié, ze dla stwierdzenia
naruszenia z powyzszego powodu wystarczajace jest jedynie zaistnienie ryzyka rozmycia znaku.

Kolejng z postaci naruszenia jest tzw. degradacja renomy znaku. Polega ona na oslabieniu jego wizerunku. Wykazanie
degradacji zaklada udowodnienie jedynie ryzyka wyrzadzenia szkody dla sily atrakcyjnej znaku. Niebezpieczenstwo
to moze wystapi¢ w szczegblnosci wtedy, gdy towary lub uslugi oferowane przez osobe trzecia posiadajg ceche
lub wlasciwo$¢ mogace wywieraé negatywny wplyw na wizerunek znaku towarowego. Nalezy podkreslic, ze
niebezpieczenstwo takie zachodzi takze wtedy, gdy uprawniony ze znaku jest pozbawiony jakiejkolwiek kontroli
jako$ci produktéw oferowanych przez podmiot stosujacy podobne oznaczenie, poniewaz ewentualne negatywne
opinie klientéw tego podmiotu mogg rzutowaé na opinie znaku renomowanego i uprawnionego do niego podmiotu.
Pozwala to przyja¢, ze wykazanie niskiej jakosci oferowanych towaréw lub Swiadczonych uslug nie jest konieczne
dla stwierdzenia niebezpieczenstwa degradacji znaku, wystarczajace jest bowiem jedynie wykazanie mozliwosci
cechowania sie przez towary lub ustugi oznaczonych znakiem identycznym lub podobnym niska jako$cig przy braku
mozliwo$ci zapobiezenia wystepowania na rynku takich produktéw przez uprawnionego do znaku renomowanego.

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy renomowany zachodzi takze woéwczas, gdy uzywanie tego znaku
lub oznaczenia wywolujacego skojarzenia w sposéb opisany w powyzszym akapicie przynosi nienalezna korzysc.
Innymi stowy dochodzi do czerpania z renomy znaku dla budowy wlasnej pozycji gospodarczej i uzyskania klienteli
z wykorzystaniem jego reputacji lub tez stworzeniem ryzyka wprowadzenia w blad co do powiazan gospodarczych
wlasciciela znaku z naruszycielem. Do czerpania korzy$ci dochodzi m. in. wtedy, kiedy zachodzi skojarzenie miedzy



renomowanym znakiem towarowym i zaopatrzonymi w niego produktami o wysokiej jakosci a ustugami innego
podmiotu, ktére w braku takiego skojarzenia nie odréznialyby sie wyraznie w percepcji nabywcéw od oferty innych
uczestnikow rynku, gdyz dla osiagniecia podobnego efektu, w przypadku niewystepowania skojarzenia, przedsiebiorca
musialby poczyni¢ znaczne naklady promocyjno-marketingowe. Biorac pod uwage, ze produkt w postaci masci
przeznaczonej do leczenia zmian i uszkodzen skéry oznaczony znakiem towarowym (...) wystepuje na rynku od
poczatku lat 60-tych XX wieku, ze jest powszechnie dostepny, zarébwno w aptekach stacjonarnych, jak i w sklepach
internetowych, zZe jest kojarzony, jako jeden z pierwszych, pomocnych w leczeniu oparzen i tradziku, ze cieszy sie
dobra opinig jako skuteczny oraz ze jest postrzegany jako podstawowy element zawartoSci domowej apteczki nalezalo
uznaé, ze znak towarowy (...) m R. (...) jest rozpoznawalny na calym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej duzemu
kregowi odbiorcow i ze jest jednocze$nie no$nikiem informacji o wysokiej jakoSci masci nim oznaczonych. Powyzsze
nakazuje stwierdzié, ze w/w znak towarowy jest znakiem renomowanym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Z powyzszego wynika, ze pomiedzy zarejestrowanym znakiem towarowym powoda (...) P. a spornym oznaczeniem,
przede wszystkim ze wzgledu na element slowny zachodzi silne podobienstwie. Uznaé zatem nalezalo, ze jest
to podobienstwo, ktére wlasnie z powodu slownego elementu (...), a takze, co prawda réznych, aczkolwiek nie
posiadajacych odroézniajacego charakteru koncowek ,(...), musi wywola¢ skojarzenie mys$lowe miedzy spornym
oznaczeniem a renomowanym znakiem towarowym powoda, po pierwsze, dlatego ze wspélny element stowny (...)
znajduje sie na poczatku oznaczenia pozwanej, w zwiazku z czym przecietny konsument zwr6ci na nie uwage w
pierwszej kolejnosci. Po drugie jest ono no$nikiem informacji o towarze - masci z klacza pieciornika, a takze o
przedsiebiorcy go wytwarzajacym. Dominuje ono we wrazeniu jakie sprawia na odbiorcy. Po trzecie ma wyjatkowo
wysoka zdolnoé¢ odrézniajaca ze wzgledu na duza rozpoznawalno$é. Z kolei renomowany charakter znaku sprawilta,
ze jego ochrona rozciaga sie poza granice podobiefistwa towaréw, wychodzac tym samym poza granice specjalizacji,
co oznacza, iz powodowi przystugiwac bedzie roszczenie o zaniechanie naruszania jego prawa ochronnego na znak
towarowy pod warunkiem stworzenia ryzyka uzyskania przez pozwana nieuzasadnionych korzysci lub zmniejszenia
zdolnos$ci odrézniajacej lub renomy znaku powoda.

W realiach niniejszej sprawy dostrzegalne jest osiagniecie przez pozwana nieuzasadnionych korzysci na skutek
stosowania slowa (...) w swoim oznaczeniu. Stowo to bowiem, jak juz wskazano, jest niemal identyczne i wywoluje
skojarzenie ze stowem (...), ktore z kolei cechuje silna zdolnoé¢ odrézniajaca. W strukturze oznaczenia pozwanej stowo
(...) znajduje sie w miejscu przykuwajacym uwage na pierwszy rzut oka. Powyzsze wywolujace skojarzenie z renoma
znaku powoda oznaczenie, jako jednocze$nie przyciggajace uwage, czyni wiec masci ,T. (...) wyrdzniajacymi sie
wérod produktow tego rodzaju. Co wiecej stopien podobienistwa sprawia wrazenie istnienia powiazan gospodarczych
pomiedzy powodem (...) P. a pozwana oraz stwarza ryzyko wywarcia wrazenia, ze produkt ,T. (...) jest odmiang
produktéw oznaczonych znakiem powoda zawierajaca wieksza dawke substancji czynnej. Moze to przysparzaé
pozwanej znacznego ulatwienia promocji jej dzialalnosci, a takze powodowaé zwiekszenie zainteresowania jej
produktami na rynku, czego nie moglaby z tozsamym poziomem latwoS$ci osiagna¢ bez poshuzenia sie stowem (...) w
treéci oznaczenia ,T. (...)”. Z uwagi na powyzsze Sad Okregowy stwierdzil, ze pozwana uzyskuje nienalezne korzySci
z opisanej powyzej dzialalnosci.

W nastepnej kolejnos$ci nalezy przej$é do oceny ryzyka pomniejszenia zdolno$ci odrézniajacej znaku (...). Po pierwsze,
nalezy zauwazy¢, ze pozwana postugiwala sie w tresci swojego oznaczenia ,,T. (...) niemalze calo$cia stownego znaku
(...) dla oznaczenia produktu w postaci masci z klgcza pieciornika, ktory to stanowi produkt leczniczy i zarazem
preparat farmaceutyczny, a wiec produkt, dla ktérego zarejestrowany jest znak powoda. Po drugie wystepujace w
treéci oznaczenia pozwanej stowo ,,(...) samo w sobie nie ma odrézniajacego charakteru, co tez nie moze wplywaé
na zniwelowanie skojarzenia wywolanego duzym podobienstwem stowa (...). Co wiecej, stosowana powszechnie
przez przedsiebiorcow branzy farmaceutycznej praktyka nazewnictwa lekow polegajaca na umieszczeniu stowa ,(...)
po slowie stanowigcym nazwe wlasciwg leku dla oznaczenia preparatu zawierajacego zwiekszona dawke substancji
czynnej wzgledem leku, ktérego nazwa tego stlowa nie zawiera stwarza duze ryzyko wprowadzenia odbiorcow w
blad w taki sposob, ze uznajg oni lek ,T. (...) za produkt leczniczy zawierajacy zwiekszona zawarto$¢ wyciagu klacza
pieciornika niz lek (...) poprzez co jednocze$nie uznaja oni produkt ,T. (...) za pochodzacy z przedsiebiorstwa co



najmniej gospodarczo powigzanego z podmiotem uprawnionym do znaku towarowego (...). Zdaniem Sadu ryzyko
wprowadzenia w blad w powyzszy sposob zachodzi takze w odwrotnej konfiguracji, a wiec w taki sposob, ze odbiorcy
moga dokona¢ powigzania znaku (...) z producentem produktu ,,T. (...). Innymi slowy konsumenci moga uzna¢ masci
oznaczone w/w znakiem za pochodzace od pozwanej. Powyzsze prowadzi¢ musialo do stwierdzenia zaistnienia ryzyka
tzw. rozmycia renomy znaku i w konsekwencji naruszenia w ten spos6b prawa ochronnego na znak towarowy powoda

(...)P.

Nie mozna réwniez wykluczy¢ dzialania na szkode renomy znaku (...) poprzez ryzyko spowodowania uszczerbku
w jego renomie. Powdd nie zaoferowal jednak zadnych dowodoéw, ktore pozwalalyby na okreslenie jako$ci masci
»T.(...) w zwiazku z czym mozliwo$é naruszenia jego renomy ma charakter jedynie hipotetyczny. Powod nie ma
na jako$§¢ produktu pozwanej zadnego wplywu, tym bardziej nie moze on spowodowaé, ze wadliwe towary, w
przypadku gdyby zostaly wprowadzone do obrotu, zostalyby wyeliminowane. Ewentualne negatywne opinie klientow
o pozwanej moglyby zaszkodzi¢ renomie znaku (...), ktoéry to znak, jak juz wskazano, z pewnoscia zostalby skojarzony
7 oznaczeniem pozwanej przez znaczny krag odbiorcow.

W tym miejscu nalezy zauwazyc¢, ze dzialanie pozwanej nie moze zosta¢ uznane za wykonywanie jej prawa ochronnego
na graficzny znak towarowy nr R. (...). Co prawda zakresem jego specjalizacji objete sa produkty farmaceutyczne
oraz preparaty o dzialaniu leczniczym, a takze znajduje sie on na opakowaniach produktéow ,T.(...) aczkolwiek
pozwana nie poshuguje sie nim w jego czystej postaci, lecz w znacznie zmodyfikowanej tj. jak juz wskazano powyzej,
z wykorzystaniem tudzaco podobnych oznaczen slowno-graficznych, ktérych uzycie nie byto konieczne. Pozwana
mogla bowiem wprowadzié¢ do obrotu produkt o identycznym wygladzie przedniej Sciany opakowania z powyzszym
znakiem lub tez nanie$¢ na taka Sciane oznaczenia o wiekszych réznicach wzgledem znaku powoda (...) P.. Miala
ona jednocze$nie w tym zakresie nieograniczong wrecz swobode. Mozliwo$¢ sformutowania nazwy w inny sposb
potwierdzaja takze wystepujace w obrocie inne masci o tozsamym skladzie chemicznym i nazwie, ktérej nie cechowato
az tak duze podobienstwo do znaku (...). Tym samym nalezalo uznadé, ze okoliczno$¢ rejestracji na rzecz pozwanej w/
w znaku nie uchyla w zaden sposob bezprawnosci jej dziatan.

Nalezy takze wskazaé, Zze opisane juz wielokrotnie dzialanie pozwanej nie moze stanowi¢ wykonywania prawa
ochronnego na jej znak towarowy stowny (...) nr R. (...), gdyz zakresem jego specjalizacji nie sa obecnie objete leki,
produkty lecznicze, czy preparaty farmaceutyczne, lecz jedynie produkty higieniczne i kosmetyczne. Znakiem tym
pozwana mogta oznaczy¢ réznego rodzaju kosmetyki, nie za$ lek. Tym samym nalezalo uznac, ze okoliczno$¢ rejestracji
na rzecz pozwanej w/w znaku nie uchyla w zaden spos6b bezprawno$ci jej dzialan. Jednocze$nie brak bylo potrzeby
skonstruowania nazw leku ,T. (...) prezentujacej az tak wysoki stopien podobienstwa wzgledem znaku towarowego
(...). Nalezy bowiem zauwazy¢, ze na rynku wystepuje wiele innych masci na bazie wyciagu z klacza pieciornika, ktérych
nazwy sa co prawda podobne wzgledem w/w znaku, aczkolwiek nie stwarzaja one ryzyka wprowadzenia przecietnego
konsumenta w blad. Sa to przykladowo nastepujace leki; ,,T. (...), (...), ,T. unguentum compositum mas¢ pieciomikowa
zlozona (...)i (..). Swiadczy to o tym, ze cechy leku oraz jego sklad nie uniemozliwialy konstruowania nazwy
niestwarzajacej ryzyka wprowadzenia konsumenta w blad. Majac powyzsze na wzgledzie zasadne jest stwierdzenie,
ze pozwana dopuscila sie naruszenia prawda ochronnego na znak towarowy powoda w sposéb okreélony w art. 296
ust. 2 pkt 3 p.w.p. Dlatego tez roszczenia powoda (...) P. w zakresie w jakim zostaly oparte na przepisach p.w.p. jawia
sie jako wykazane co do zasady.

Zgodnie z art. 1 u.z.n.k., ustawa ta reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dzialalnosci
gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiebiorstw oraz klientéw, nie moze jednak by¢ traktowana jako
instrument sluzacy wyeliminowaniu konkurencji w ogole, w celu zachowania przez przedsiebiorce dominujacej pozycji
rynkowej. Stosownie do art. 3 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest dzialanie lub zaniechanie, podjete w
zwigzku z dzialalno$cia gospodarcza, bedace szkodliwym, poniewaz zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy
(wzglednie przedsiebiorcow) lub klienta (wzglednie klientéw), jezeli jednoczes$nie jest bezprawne, jako sprzeczne z
prawem lub dobrymi obyczajami.



Sad I instancji podziela powszechnie przyjety poglad, iz przepis art. 3 w ust. 1 u.z.n.k. w sposéb ogdlny okresla
czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 tego artykulu wymienia przykladowo niektére czyny, typizowane
dodatkowo w art. 5-17 u.z.n.k., ktére nalezy wykladaé tak, ze ogoélne okreslenie i przepisy uszczegolawiajace czyn
nieuczciwej konkurencji pozostaja w nastepujacych relacjach: wymienione w ustawie czyny nie tworza zamknietego
katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne mozna uzna¢ takze dzialanie niewymienione w art. 5-17 u.z.n.k., jezeli
tylko spelia ono przeslanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1 u.z.n.k., wymagania okre$lone w definicji art. 3 ust. 1
u.z.n.k. odnosza sie do czynéw wymienionych w art. 5-17 u.z.n.k., a klauzula generalna peli funkcje korygujaca w
stosunku do przepisow szczegdlnych. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spelnia przestanki z art. 5- 17 U.z.n.k,,
w rzeczywisto$ci jednak dzialanie nie wykazuje ktérego§ ze znamion art. 3 ust. 1 u.z.n.k. (np. bezprawnosci,
sprzecznoéci z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest mozliwe. Naruszenie
prawa odnosi sie do bezwzglednie obowiazujacych przepiséw, w szczegoélnosci u.z.n k., przepisoéw o przeciwdzialaniu
praktykom monopolistycznym, o ochronie dobr osobistych, prawa wlasnoSci przemystowej, praw autorskich, ochrony
konsumentow czy tez kodeksu karnego.

Pojecie dobrych obyczajow odczytuje sie najczesciej w ujeciu ekonomiczno- funkcjonalnym, przywiazujacym wage
nie do przestrzegania dobrych obyczajow w ogoéle lecz do zachowania przedsiebiorcow w dzialalno$ci gospodarczej,
odchodzac od dokonywania oceny z punktu widzenia ogo6lnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium
stanowilo poczucie godnosci ogdtu ludzi myslacych sprawiedliwie i stusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy
moralne i zwyczajowe stosowane w dzialalnoéci gospodarczej. Sprzecznosé z dobrymi obyczajami, jako klauzula
generalna, podlega ocenie sadu z punktu widzenia tre$ci, motywow i celu dzialania konkurencyjnego. Obiektywnie
niezgodne z dobrymi obyczajami sa dzialania (lub zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami uznanymi przez dana
spoteczno$¢, obowiagzujacymi w okresSlonym Srodowisku. Jak stwierdza Sad Najwyzszy, dobre obyczaje kupieckie
wyrazaja sie pozaprawnymi normami postepowania, ktéorymi powinni kierowaé sie przedsiebiorcy. Ich tresci nie
da sie okresli¢c w sposob wyczerpujacy, poniewaz ksztaltowane sa przez ludzkie postawy uwarunkowane zar6wno
przyjmowanymi wartoéciami moralnymi, jak i celami ekonomicznymi i zwigzanymi z tym praktykami zycia
gospodarczego. Pojecie dobrych obyczajow konkretyzuje sie w okreSlonym stanie faktycznym. Zastosowanie art. 3 ust.
1 u.z.n.k. wymaga wskazania, jaki konkretnie dobry obyczaj doznal naruszenia wskutek dzialan przedsiebiorcy.

W orzecznictwie przyjmuje sie szeroka interpretacje przestanki naruszenia lub zagrozenia interesu w rozumieniu
art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Zdaniem Sadu Najwezszego, interes przedsiebiorcy uzasadniajacy domaganie sie ochrony na
gruncie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie ma jednolitego charakteru. Jest on stopniowalny w zaleznos$ci od podstawe i drogi
ochrony, ktéra obierze uprawniony do ochrony przedsiebiorca. Jezeli dochodzi on roszczen wyréwnawczych musi
zawsze wykazaé konkretne zmiany w sytuacji majatkowej spowodowane czynem lub czynami nieuczciwej konkurencji.
Jezeli natomiast dochodzi jedynie zaniechania niedozwolonych zachowan, w konkretnym stanie faktycznym sam
sposob naruszenia dobrych obyczajoéw moze wystarczy¢ do uznania, ze zachowania te co najmniej zagrazaja interesom
przedsiebiorcy domagajacego sie ochrony.

Czynem nieuczciwej konkurencji wywodzonym z ogo6lnej klauzuli art. 3 ust. 1 u.z.n.k. jest tzw. pasozytnictwo
gospodarcze polegajace na sieganiu do cudzego miejsca rynkowego w celu wykorzystania go do budowy lub poprawe
wlasnej pozycji gospodarczej bazujac na cudzej renomie. Jest to uzasadniane aprobowanym przez Sad argumentem,
ze wkraczanie dla wlasnych potrzeb przedsiebiorcy w cudza pozycje rynkows, a w szczeg6lnoéci w jego renome,
prowadzi do skutku w postaci pasozytowania na niej, do konkurencji pasozytniczej. Sprawca czynu stara sie uniknaé
trudnego zadania w postaci uzyskania dobrej opinii wéréd konsumentéw i innych odbiorcow towardw i ustug poprzez
oferowanie produktéow wysokiej jakoSci i dzialan marketingowych. Niewatpliwie jest to czyn w duzym stopniu
sprzeczny z dobrymi obyczajami naruszajacy jednocze$nie interesy klientow i innych przedsiebiorcow, gdyz nie
dosé¢, ze uczciwi konkurenci byli zmuszeni poniesé spory i czesto dlugotrwaly wysilek w celu zbudowania renomy,
to konsumenci otrzymuja produkt czesto nizszej jako$ci kierujac sie odmiennym przekonaniem ze wzgledu na
bledne skojarzenie nieuczciwego przedsiebiorcy z jego renomowanym konkurentem. Jak wskazuje Sad Apelacyjny
w Warszawie, ,za zgodne z dobrym obyczajem w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.z.n.k. uznaé nalezy niepodszywanie sie
pod firme i renome konkurencyjnego przedsiebiorstwa, a takze niewykorzystywanie cudzych osiggnie¢ w promowaniu



nowego produktu dla zaistnienia w $Swiadomosci konsumentéw ze swoim, rodzajowo tozsamym, wyrobem bez
ponoszenia w tym celu wlasnych wysitkow i nakladéw finansowych. Przypadki, jak powyzej wskazane, okreSla sie
mianem konkurencji pasozytniczej polegajacej na sieganiu do cudzej pozycji rynkowej w celu wykorzystania jej do
budowy wlasnej pozycji, w szczegblnosci poprzez wykorzystanie cudzej renomy. Innymi slowy pasozytnictwo rynkowe
polega na tym, ze uczestnik tego samego rynku korzysta z gotowego efektu pracy swojego konkurenta handlowego.
Klauzula czynu nieuczciwej konkurencji jest skorelowana takze z interesem przecietnego klienta. W zwiazku z
tym mozliwe jest przyjecie przykladowo wzorca klienta §wiadomego oraz rozwaznego. Takie rozwiazanie mogloby
by¢ uprawnione przy dokonywaniu oceny danego czynu przy uwzglednieniu, ze istnieja szczegdlne kategorie tych
podmiotow, ktore laczy jakas wspodlna cecha relewantna. Sad Najwyzszy wskazuje, ze przy ocenie tego, czy ze wzgledu
na podobienstwie oznaczen mozliwa jest pomylka co do producenta, istotne jest, czy produkt kupuje konsument
uwazny za przecietnego. Kryteria majace ksztaltowac¢ wzorzec przecietnego klienta nie moga pomijaé¢ mozliwosci
samodzielnej weryfikacji uzyskanych informacji i wyobrazen przez adresata reklamy o towarze, warunkéw panujacych
na okre$lonym segmencie rynku, a takze potrzeb do zaspokojenia ktorych uczestnik rynku zmierza podejmujac decyzje
o nabyciu towaru. Mozna zatem stwierdzi¢, ze czyn polegajacy na przybraniu podobnych oznaczen produktéw nie
bedzie stanowil czynu nieuczciwej konkurencji klasyfikowanego jako konkurencja pasozytnicza jesli przecietny klient
nie bedzie taka praktyka wprowadzony w blad co do tozsamo$ci producenta produktu.

Wedlug art. 10 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towaréw lub ustug albo jego
brak, ktore moze wprowadzi¢ klientbw w blad co do pochodzenia, iloSci, jakoSci, skladnikéw, sposobu wykonania,
przydatnoSci, mozliwoSci zastosowania, naprawy,, konserwacji lub innych istotnych cech towaréw albo ustug, a takze
zatajenie ryzyka, jakie wigze sie z korzystaniem z nich. Przepis art. 10 ust. 2 u.z.n.k. stanowi, ze czynem nieuczciwej
konkurencji jest rowniez wyprowadzenie do obrotu towaréw w opakowaniu mogacym wywotaé skutki okre$lone w art,
10 ust. 1 u.z.n.k., chyba ze zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione wzgledami technicznymi. Przepis art.
10 u.z.n.k. dotyczy przede wszystkim sytuacji oznaczania towaru lub ustugi cudzym znakiem towarowym, firma lub
innym oznaczeniem odr6zniajacym oraz wprowadzenie do obrotu towar6w w opakowaniu zawierajacym oznaczenia
odrozniajace lub takim, ktore samo peli role oznaczenia odrézniajacego. Chodzi¢ tu moze tylko o pochodzenie z
okres$lonego przedsiebiorstwa, a wiec przede wszystkim o oznaczenie towaru znakiem towarowym lub oznaczeniem
przedsiebiorstwa. Oznaczeniem towarow lub ustug, ktére moze wprowadzaé w blad klientéw co do ich pochodzenia,
bedzie przede wszystkim umieszczenie na towarze lub w zwigzku ze $wiadczeniem ushlug znaku towarowego lub
ustugowego. Zaré6wno dokladna imitacja cudzego znaku, jak i uzycie oznaczen do takiego znaku podobnych moga byc
mylace. Przepis art. 10 u.z.n.k, moze stanowi¢ samodzielng podstawe roszczen wowczas, gdy ochrona znaku z tytulu
rejestracji nie przystuguje

Czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany w art. 10 u.z.n.k. moze popemic tylko przedsiebiorca oznaczajacy towary
(ustugi) konfuzyjnym oznaczeniem badz wprowadzajacy do obrotu towary w opakowaniu mogacym wywolywaé
ryzyko konfuzji. Oznaczenie za$ towaréw konfuzyjnym oznaczeniem polega gléwnie na fizycznym nakladaniu danego
oznaczenia na towar i jego opakowanie, badZ na uzywaniu spornego oznaczenia w reklamie, fakturach albo innych
dzialaniach tworzacych wrazenie w $wiadomos$ci klientéw i konsumentéw, ze dany towar pochodzi od innego
przedsiebiorcy. Popelnienie tego deliktu ma miejsce wtedy, gdy doszlo do oznaczenia towaréw lub ustug konfuzyjnym
oznaczeniem i nastgpito poshuzenie sie tym oznaczeniem, wprowadzenie go do obrotu. Tym zas$ jest postugiwanie sie
oznaczeniem na towarach, opakowaniu, w reklamie, dokumentach zwigzanych z obrotem towarami lub §wiadczeniem
ustug w dzialalno$ci gospodarczej, czyli inaczej mowiac istotne jest uzycie danego oznaczenia, poshuzenie sie nim.
Z art. 10 ust. 11 2 u.z.n.k. wynika, iz w celu postawienia zarzutu popelnienia opisanego w nim czynu nieuczciwej
konkurencji w przypadku wprowadzenia w blad co do pochodzenia uprawniony winien byl uprawdopodobnic
nastepujace elementy:

a) oznaczanie towaréw lub uslug lub wprowadzanie do obrotu towaréw oznaczonych danym oznaczeniem lub
wprowadzanie do obrotu towaré6w w opakowaniu z takim oznaczeniem;



b) mozliwo$¢ wprowadzenia klientow w blad co komercyjnego pochodzenia towaru (tzw. ryzyko konfuzji), co w
szczegoblnosci wiaze sie z posiadaniem przez dane oznaczenie odrozniajacego charakteru;

c) pierwszenstwo uzywania zgodnie z prawem oznaczenia towaréw czy tez opakowania przez uprawnionego.

Przekladajac powyzsze rozwazania na grunt stanu faktycznego niniejszej sprawy, w pierwszej kolejnoSci nalezy
wskazaé, ze powodka P. zdolala wykazaé, iz wprowadza do obrotu, sprzedaje i oferuje do sprzedazy produkt (...) w
postaci madci i zdolala jednoczeénie wykazaé, ze produkty opatrzone powyzszym oznaczeniem wystepuja na rynku
w Rzeczypospolitej Polskiej od roku 1959. Jednocze$nie zgromadzony w sprawie material dowodowy w spos6b nie
budzacy watpliwosci wskazuje, ze pozwana rozpoczela postugiwaé sie swoim oznaczeniem ,T. (...)w roku 2005.
Powyzsze oznaczenie uzywane jest w odniesieniu do masci. W zwigzku z tym Sad Okregowy stwierdzil, ze powddce P.
przystuguje pierwszenstwo wobec oznaczenia (...).

Nastepnie nalezy pochylié¢ sie nad kwestia mozliwo$ci wprowadzenia klientow w blad w wyniku stosowania oznaczenia
»T. (...)". Oznaczenie to sklada sie z dwoch stow mianowicie (...) i (...). Analogicznie wzgledem oceny poczynionej
na gruncie p.w.p. stlowo ,(...) nawiazuje do silnego dzialania leku lub tez do wysokiego odsetka substancji czynnej
- wyciagu z klacza pieciornika w zawartoSci opakowania masci. Jednocze$nie jest ono powszechnie stosowane w
nazewnictwie produktéw na rynku farmaceutycznym we wskazanym powyzej celu, a wiec takze w odniesieniu do
innych produktéw niz ,T. (...). Stad tez nalezalo uznac, ze nie ma ono charakteru odrézniajacego i nie ma decydujacego
znaczenia w procesie identyfikacji przez klienta produktu oraz producenta produktu. Stowo (...) cechuje wysokie
podobienstwo wzgledem sltowa (...), sa one wzgledem siebie niemal identyczne, gdyz r6znia je jedynie dwie ostatnie
litery ,,(...). W pozostalej czeSci tj. w zakresie liter (...) powyzsze oznaczenia s identyczne. Na plaszczyZnie wizualnej
cechuje je takze zapis taka sama czcionka oraz identycznym odcieniem koloru granatowego.

Specyfika produktu stron bedacego lekiem (...) oraz sposobu jego sprzedazy tj. jego niedostepnoéci na poétkach
aptek dla konsumentéw - podobnie jak ma to miejsce w przypadku p.w.p. - wymaga rozwazania ryzyka konfuzji
odbiorcow w pierwszej kolejnoéci poprzez pryzmat ryzyka konfuzji wsréd farmaceutéw wydajacych lek konsumentom.
Dla farmaceutéw zasadnicze znaczenie ma sklad masci oraz jej dzialanie, a co za tym idzie przywiazuja oni mniejsza
wage do jej nazwy. W rezultacie podobiefistwo znaku towarowego powoda i oznaczenia pozwanej przy jednoczesnym
uwzglednieniu odmiennego skladu w zakresie substancji czynnej w korelacji z dodatkiem (...) wystepujacym w
nazwie produktu pozwanej powoduje postrzeganie produktu pozwanej jako mocniejszej wersji produktu powoda, przy
jednoczesnej identyfikacji producentéow obu lekéw jako jednego podmiotu. W rezultacie konfuzja produktow stron
wérdd farmaceutow skutkowac bedzie konfuzjami w docelowej grupie odbiorcow. Istniej zatem znaczne ryzyko, ze
farmaceuci identyfikujac oba produkty jako slabsza i mocniejsza odmiane tego samego produktu pochodzacego od
jednego producenta, przenosi¢ beda ta konfuzje na konsumentéw sugerujac zakup leku wbrew intencjom odbiorcow.

Niezaleznie od powyzszego przecietny klient, jakim w niniejszej sprawie jest osoba, ktéra doznala nieznacznego
uszkodzenia naskorka nie bedzie drobiazgowo analizowaé i poréwnywac opakowania, wrecz przeciwnie podejmie
decyzje co do zakupu kierujac sie skojarzeniem powstalym na pierwszy rzut oka. W takiej sytuacji w pierwszej
kolejnosci zwroci uwage na rzucajace sie w oczy stowo (...), ktdre nastepnie w oparciu o wspolny element (...),
tozsama czcionke i kolor skojarzy z wystepujacy, na rynku do 1959 r. i rozpoznawalnym oznaczeniem (...), przez co
istnieje duze ryzyko uksztaltowania w jego percepcji blednego przekonania, ze producentem produktu ,T. (...) jest
powddka P. lub tez podmiot gospodarczo z nig powigzany. Co wiecej, umieszczenie obok stowa (...) stowa (...) moze
doprowadzi¢ klienta do wniosku, ze produkt ten jest odmiang produktu (...) o zwiekszonej zawartoéci substancji
czynnej, co dodatkowo potwierdza zaistnienie duzego ryzyka wprowadzenia klienta w blad we wskazany powyzej
sposoéb. W przypadku aptek internetowych ryzyko konfuzji zwieksza jeszcze okolicznosé, ze produkt pozwanej ,,T. (...)
wyéwietla sie jako produkt podobny do masci (...).

W oparciu o powyzsze Sad I instancji stwierdzil, ze pozwana wprowadzajac do obrotu produkt ,T. (...) dopuscila sie
czynu nieuczciwej konkurencji z art. 10 u.z.n.k.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest na§ladowanie gotowego produktu, polegajace
na tym, ze za pomoca technicznych $§rodkéw reprodukcji jest kopiowana zewnetrzna posta¢ produktu, jezeli moze
wprowadzi¢ klientow w blad co do tozsamosci producenta lub produktu. W doktrynie wyrédznia sie dwa rodzaje
nasladownictwa, tj. nasladownictwo pasozytnicze i niewolnicze. To pierwsze charakteryzuje sie przejeciem przez
przedsiebiorce jakiego$ rozwiazania innego przedsiebiorcy lub rezultatu takiego dzialania w celu zarobkowymi. To
drugie polega na przejeciu cudzych rozwigzan, w szczeg6lnosSci cech zewnetrznych, w tak szerokim zakresie, ze u
klientow powstaje lub moze powsta¢ mylne wrazenie, ze produkty kopiowane sa tak naprawde innymi produktami,
tj. produktami oryginalnymi, do ktérych w rzeczywisto$ci jedynie je upodobniono. Innymi slowy, w przypadku
nasladownictwa niewolniczego mamy do czynienia z przywlaszczeniem sobie przez przedsiebiorce tozsamosci
produktu pochodzacego od innego przedsiebiorcy. Ten typ nasladownictwa jest przedmiotem czynu nieuczciwej
konkurencji opisanego w art. 13 ust. 1 u.z.n.k. Wprowadzenie w blad to wywarcie takiego wplywu na odbiorce
(klienta), ktére powoduje rozbiezno$¢ o okreSlonym natezeniu pomiedzy jego oczekiwaniami (wyobrazeniem) a
stanem faktycznym. Warto podkreéli¢, ze nasSladownictwo dotyczy zewnetrznej postaci gotowego produktu, co
wyklucza dokonanie oceny podobienstwa do cech postrzegalnych jedynie wzrokowo.

Wprowadzenie w blad oznacza pewien stan $§wiadomo$ci klienta. Wyraza sie on w powstajacym po stronie klienta
przekonaniu, ze siega po produkt oryginalny, gdy tymczasem w rzeczywistosci jest to produkt bedacy efektem
nasladownictwa. Wyobrazenie klienta dotyczy zatem niezgodnego z istniejacym w rzeczywisto$ci stanem faktycznym
co do tozsamosci produktu lub producenta. Produkt nie jest tym, ktory chce naby¢ klient, lub nie pochodzi od
producenta bedacego pozadanym przez klienta wytwdrca produktu.

Co warte uwagi, dla przypisania danemu zachowaniu walom czynu nieuczciwej konkurencji wystarcza jedynie
wykazanie mozliwo$ci wprowadzenia klienta w blad bez wzgledu na to czy do tego rzeczywiScie dojdzie. Ma to miejsce
wtedy kiedy klient nie jest w stanie odr6znié¢ kopii od oryginatu.

Ocena zaistnienia przestanki wprowadzenia w blad co do tozsamosci produktéw dokonywana jest z punktu widzenia
»klienta”. Pod pojeciem Kklienta rozumie¢ nalezy przecietnego odbiorce. Sad dokonuje oceny majac na uwadze
spostrzegawczo$¢ przecietnego odbiorcy w zwyklych warunkach obrotu z odniesieniem sie w pierwszej kolejnosci
do jednogatunkowosci towaréw, w drugim do ich oznaczen odrézniajacych. Przecietny odbiorca/klient jest nalezycie
poinformowany, uwazny i rozsadny. Uwazny i ostrozny konsument, to taki, ktory dokonuje decyzji rynkowych
Swiadomie i ktory zdaje sobie sprawe z konieczno$ci weryfikacji docierajacych do niego komunikatéw handlowych.
Okreslenie wzorca przecietnego klienta w danej sprawie jest dokonywane z uwzglednieniem produktéw, spoérod
ktoérych jednemu zarzucono, ze jest reprodukejg lub imitacja drugiego, ktorych to produktow dotyczy postepowanie.

Przepis art. 13 u.z.n.k. wymaga, zeby nasladowanie bylo efektem zastosowania technicznych $rodkéw reproduke;ji.
Pojecie reprodukeji obejmuje zjawisko kopiowania caloéci formy produktu z wykorzystaniem mechanizméw
technicznych. Odro6znic od niej nalezy imitacje, czyli wytworzenie takiego samego produktu nakladem sil. Postuzenie
sie przez ustawodawce stowem ,technicznych” wyklucza uznanie za niedozwolone nasladownictwo stworzenia kopii
wlasnorecznie. W doktrynie wskazuje sie, ze przestanke dokonywania nasladownictwa za pomoca technicznych
srodkow reprodukeji uznaje sie za spelniong w przypadku wytworzenia kopii lub produktu podobnego takich samych
lub podobnych co do skutkéw technologii i metod. Warto podkreéli¢, ze u.z.n.k. zakazuje nasladownictwa na skale
przemystowa tj. posiadajacego przynajmniej lokalne znaczenie gospodarcze. W pierwszej kolejnosci konieczne jest
wskazanie, ze wzorzec klienta przy dokonaniu oceny podobienstwa na gruncie art. 13 u.z.n.k jest taki sam jak na
gruncie p.w.p. i art. 10 u.z.n.k., dlatego tez nie ma potrzeby ponownego opisywania tej kwestii. W wyniku poréwnania
produktéow ,T. (...) do (...) nalezalo doj$¢ do wniosku, ze cechuje je znaczne podobienstwo. Mianowicie w zakresie
ksztaltu opakowania zewnetrznego (prostopadloécienne) oraz wewnetrznego (tubka) oznaczen slowno-graficznych,
czcionki i koloru tekstu (ciemny granatowy), koloru tla opakowan (bialy), a takze koloru elementéw graficznych
(pomaranczowy)

W kontekscie zdolnoéci odrbzniajacej stowna (...) wystepujacego samodzielnie, jak i w zestawieniu ze stowem (...),
zgodnosci na plaszczyznie koncepcyjnej oraz wizualnej nalezy stwierdzié, ze poczynione juz na gruncie niniejszej



sprawy ustalenia i wnioski w powyzszym zakresie sg aktualne takze na obecnym etapie, dlatego tez nie ma potrzeby
ich ponownego przytaczania. Tytulem uzupelnienia nalezy wskazaé, ze w kontekscie calo$ci opakowan odrozniajacy
charakter ma widniejace na nim oznaczenie (...) oraz pomaranczowy element graficzny widniejacy po jego prawnej
stronie, a takze pomaranczowy pasek na dole przedniej §ciany. Opakowania produktu pozwanej cechuje wystepowanie
takich samych elementéw o ja$niejszym odcieniu koloru pomaranczowego.

Biorac powyzsze pod uwage nalezalo stwierdzi¢, ze stopien i charakter podobienstwa opakowan produktu ,T.
(...)wzgledem produktu (...) przeklada sie na wysokie ryzyko wprowadzenia klienta w blad co do producenta
pierwszego z produktow w ten sposéb, ze moze zostaé za niego uznana powodka. Nalezy zauwazy¢, ze podobienstwo
jest tak duze, ze zdecydowanie latwiej jest wskaza¢ réznice tych produktow, zas réznice nie maja odrozniajacego
charakteru. Jednocze$nie nalezy stwierdzi¢, ze fakty wystepowania wielu egzemplarzy produktu ,,T. (...) w obrocie
ca calym terytorium Polski, wysokiej jakoSci wykonania tekturowego opakowania zewnetrznego oraz metalowego
opakowania wewnetrznego, a takze identyczny wyglad wszystkich opakowan tego produktu wskazuja, ze z pewno$cia
sg one produkowane na skale przemystowa z wykorzystaniem maszyn wysokiej technologii. Dlatego tez Sad Okregowy
uznal, ze dzialanie pozwanej stanowi takze czyn nieuczciwej konkurencji, o ktérym mowa w art. 13 u.z.n.k.

Przed przystapieniem do oceny roszczen powodéw nalezy odnie$¢ sie po podniesionych przez strone pozwang
zarzutéw: dzialania w” granicach uprawnienia plyngcego z dopuszczenia leku do obrotu pod nazwa ,,T. (...), zarzutu
przedawnienia i zarzutu venire contra factum proprium nemini licet.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. Prawno farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.
2310, okreslanej dalej jako ,u.p.f”) ustawa ta okre$la zasady i tryb dopuszczania do obrotu produktéw leczniczych,
z uwzglednieniem w szczego6lno$ci wymagan dotyczacych jakoSci, skuteczno$ci i bezpieczenstwa ich stosowania oraz
warunki obrotu produktami leczniczymi. Wedtug art. 2 pkt 32 u.p.f. produktem leczniczym jest substancja lub
mieszanina substancji, przedstawiana posiadajaca wlasciwoSci zapobiegania lub leczenia chor6b wystepujacych u
ludzi lub zwierzat lub podawana w celu diagnozy tub w celu przywroécenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych
funkcji organizmu poprzez dzialanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.

Z kolei, jak stanowa art. 2 pkt 14 u.p.f,, nazwa produktu leczniczego jest nazwa nadana produktowa leczniczemu, ktéra
moze by¢ nazwa wlasna niestwarzajaca mozliwo$ci pomylki z nazwa powszechnie stosowana albo nazwa powszechnie
stosowana lub naukowa, opatrzona znakiem towarowym lub nazwa podmiotu odpowiedzialnego. Zgodnie z art. 2 pkt
15 u.p.f. nazwa powszechnie stosowang jest nazwa miedzynarodowa zalecana przez Swiatowa Organizacje Zdrowia, a
jezeli takiej nie ma - nazwa potoczna produktu leczniczego.

Nalezy podkresdli¢, ze przewidziana przez u.p.f. definicja nazwy produktu leczniczego daje producentowi swobode
w wyborze nazwy jego produktu. Na gruncie prawda farmaceutycznego ograniczenia co do swobody wyboru nazwy
sq podyktowane wzgledami natury medycznej i przejrzystoSci informacji co do leku przejawiajgce sie nalozeniem
obowiazku spelnienia wymogoéw wykluczajacych mozliwoé¢ wprowadzenia pacjenta w btad m. in co do pomylki
z nazwa powszechnie stosowang, dzialania terapeutycznego, skladu leku, drogi jego podania oraz wskazan do
stosowania i z nazwg innego leku.

Tym samym nalezy wskazaé, ze podczas rejestracji nazwa leku podlega badaniu nie co do ryzyka wprowadzenia w blad
w zakresie producenta i pochodzenia produktu, ale w zakresie sktadu chemicznego, postaci farmaceutycznej, dzialania
farmakologicznego i przeznaczenia medycznego. Co prawda przepis art. 2 pkt 14 u.p.f. stanowi, ze nazwa produktu
leczniczego moze byé nazwa niestwarzajaca mozliwosci pomytki z nazwa m. in. opatrzona znakiem towarowym,
jednakze wydanie przez Prezesa Urzedu Rejestracji Produktéow L., (...) i Produktéw B. decyzji o dopuszczeniu
produktu leczniczego do obrotu nie skutkuje przyznaniem podmiotowi odpowiedzialnemu prawa do wylacznego
postugiwania sie dang nazwa niezaleznie od jej ochrony na mocy odrebnych przepiséw. Decyzja taka nie sanuje
ewentualnych naruszen praw wlasnosci intelektualnej i regul uczciwej konkurencji.

Przyjecie stanowiska, wedlug ktérego prawo do znaku towarowego doznawaloby ograniczenia na skutek wpisu
jakiego$ produktu do innego rejestru pod nazwg o charakterze konfuzyjnym wzgledem znaku, na skutek czego staloby



sie mozliwe uzywanie takiej nazwy przez podmiot inny niz uprawniony do znaku staloby w sprzecznosci z istota i
idea prawa ochronnego na znak towarowy jako uprawnienia wylacznego przystugujacego uprawnionemu. Dlatego tez
w przypadku kolizji nazwy leku ze znakiem towarowym za wlaéciwe nalezy przyja¢ dokonanie zmiany nazwy leku,
w tym poprzez zmiane wpisu w” rejestrze, nie za$ ograniczenie zakresu prawa do znaku, ktéremu, przez wzglad
na jego funkcje oznaczenia pochodzenia produktu, nalezy daé¢ pierwszenstwo. Nalezy jednoczeénie zauwazy¢, ze w
granicach specjalizacji wskazanego powyzej organu nie znajduje sie badanie ryzyka wprowadzenia w blad co do
pochodzenia leku, organ ten w glownej mierze skupia sie na wynikach badan klinicznych, opisie dzialania, postaci
farmaceutycznej i pozostalych cechach o charakterze chemicznym. Podazajac za powyzszym nalezy podkreslié, ze
uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego pod okres§lona nazwa samo przez sie nie uchyla
bezprawnosci dzialan podmiotu odpowiedzialnego, jezeli naruszalyby one prawo osoby trzeciej do przyznanego jej
znaku towarowego, natomiast oznaczenie wprowadzanego na rynek produktu leczniczego, nazwa mogaca wywolywa¢é
u klientéw prze$wiadczenie o podobienstwie do cieszacego sie juz renoma innego produktu tego samego rodzaju
pozostaje w sprzeczno$ci z dobrymi obyczajami i narusza interes konkurenta, przez co stanowi przejaw korzystania
z cudzej renomy i w konsekwencji czyn nieuczciwej konkurencji. Dlatego tez podniesiony przez pozwana argument,
jakoby dzialala w granicach uprawnienia plyngcego z odrebnych niz p.w.p. i u.z.n.k. przepiséw nalezalo uznaé za
chybiony.

W kontekscie podniesionego przez pozwana zarzutu przedawnienia nalezy stwierdzié, ze jest on bezzasadny. Zgodnie
z art. 289 ust. 1 p.w.p. roszczenia z tytulu patentu ulegaja przedawnieniu z uplywem lat 3. Bieg przedawnienia
rozpoczyna sie od dnia, w ktéorym uprawniony dowiedzial sie o naruszeniu swego prawa i o osobie, ktora naruszyla
patent, oddzielnie co do kazdego naruszenia. Jednakze w kazdym przypadku roszczenie przedawnia sie w uplywem 5
lat od dnia, w ktérym nastapilo naruszenie patentu. Z kolei wedlug art. 298 zd. 2 p.w.p, przepisy art. 288 ust. 1 oraz
art. 289 p.w.p. stosuje sie odpowiednio wobec roszczen z tytulu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy.
Literalna wykladnia powyzszych przepis6w nie pozostawia watpliwo$ci jedynie w odniesieniu do dzialan o charakterze
jednorazowym, gdyz w takim przypadku roszczenia ulegna przedawnieniu wraz z uplywem 3 lat od dnia, w ktorym
uprawniony do znaku dowiedzial sie o zaistnieniu zachowania stanowigcego naruszenie jego prawa ochronnego, chyba
ze przed rozpoczeciem lub w trakcie biegu w/w terminu uplynie 5lat od dnia, w ktérym doszlo do naruszenia. W takim
przypadku do przedawnienia dojdzie w tym dniu.

W przypadku zachowan dlugotrwalych i powtarzalnych stanowiacych czyny sktadajace sie z sekwencji oddzielnych
aktow naruszen nastepujacych w kolejnych dniach dostrzegalna jest rozbiezno$é w orzecznictwie i stanowisku
doktryny co do rozpoczecia biegu terminu przedawnienia. Mianowicie wskazuje sie, ze termin ten rozpoczyna bieg z
pierwsza chwila powziecia wiedzy o naruszeniu w przypadku terminu 3-letniego oraz z chwila pierwszego wkroczenia
w sfere wylgczno$ci w przypadku terminu 5-letniego. Powyzszemu przeciwstawiane jest stanowisko, zgodnie z ktérym
termin 3-letni rozpoczyna bieg w momencie powziecia ostatniej wiadomosci o naruszeniu, natomiast termin 5-letni
w dniu zakoniczenia stanu naruszenia.

Poza powyzszymi sposobami wyznaczenia dnia rozpoczecia biegu terminu przedawnienia prezentowany jest jeszcze
jeden polegajacy na tym, ze w przypadku naruszen o charakterze cigglym, taka sytuacje nalezy traktowac jako serie
identycznych czynéw popelianych dziefi po dniu i liczy¢ bieg terminu przedawnienia oddzielnie co do kazdego
naruszenia. W takiej sytuacji przewidziane przez p.w.p. terminy rozpoczna bieg w kazdym dniu wystepowania
naruszenia bez wzgledu na rodzaj dochodzonego roszczenia.

Ostatnie z zaprezentowanych powyzej stanowisk wskazywane jest w doktrynie jako najoptymalniejsze i najpekniej
roéwnowazace interesy uprawnionych oraz naruszycieli praw Wylgcznych poprzez dostosowanie czasu na dochodzenie
roszczen do czasu trwania naruszenia. Ponadto jego przyjecie tworzy stan, w ktérym uprawniony moze podjaé
dzialania prawne dopdki trwa naruszenie bez obawy przedwczesnego przedawnienia, a naruszycie! nie moze czué sie
bezkarny.

Sad Najwyzszy w najnowszej uchwale wydanej w skladzie siedmiu sedziéw, rozstrzygajac rozbieznosci w orzecznictwie
sadéw powszechnych i ujednolicajac swoje wczeSniejsze orzecznictwo, przychylil sie do trzeciego z mozliwych



sposobéw ustalenia rozpoczecia biegu terminu przedawnienia orzekajac, ze ,jezeli naruszenie prawa ochronnego
na unijny znak towarowy ma charakter powtarzalny i trwa w chwili zgloszenia roszczenia niepienieznego, w tym
roszczenia o zakazanie naruszenia, piecioletni okres przedawnienia okre§lony w art. 289 ust. 1 2 zwiazku z art. 298
p-w.p. biegnie od kazdego dnia, w ktéorym naruszenie nastapilo” (uchwala Sadu Najwyzszego z dnia 18 maja 2021 .,
I1I CZP 30/20, LEX nr 3175965).

Tym samym na potrzeby niniejszego postepowania Sad Okregowy przyjal wyrazone przez Sad Najwyzszy w powyzszej
uchwale stanowisko uznajac, ze bieg terminu przedawnienia objetych powddztwem roszczen opartych na p.w.p.
rozpoczal sie odrebnie od kazdego dnia trwania naruszenia, co tez, zwazywszy, ze pozwana wprowadza do obrotu
produkt ,T. (...)” nieprzerwalnie do chwili obecnej, musialo skutkowaé przyjeciem, ze termin przedawnienia w/
w roszczen nie uplyngl wzgledem aktéw' wprowadzenia do obrotu majgcych miejsce w okresie ostatnich 5-ciu
lat, za§ w dniu wniesienia pozwu nie uplynal termin przedawnienia wzgledem aktéw wprowadzenia do obrotu
produktow ,T. (...)majacych miejsce w okresie lat 2013-2018. Co wiecej, z racji na fakt wystapienia przez powodke z
wnioskiem o zawezwanie do préby ugodowej oraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczen w roku 2016, bieg terminow
przedawnienia zainicjowanych w okresie 2011-2016 zostal przerwany, na skutek czego zaczely one biec na nowo w
2016r. Tym samym nalezalo stwierdzi¢, ze w dniu wniesienia pozwu roszczenia nim objete nie byly przedawnione.
Dlatego tez zarzut przedawnienia okazatl sie bezzasadny.

Zgodnie z art. 20 ust. t u.z.n.k. roszczenia z tytulu czynow nieuczciwej konkurencji ulegaja przedawnieniu z upltywem
trzech lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna sie oddzielnie co do kazdego naruszenia. Wedtug art. 20 ust. 2 u.z.n.k.
do przedawnienia roszczen o naprawienie szkody wyrzadzonej czynem nieuczciwej konkurencji stosuje sie przepis

art. 442" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.; zwanej
dalej ,k.c.”). Wnioskujac a contrario art. 442’ k.c. nie znajdzie zastosowania do przedawnienia roszczen innych niz
odszkodowawcze, a wiec takze do roszczen o zaniechanie, zniszczenie opakowan, czy zlozenie o§wiadczenia.

Na gruncie u.z.n.k., odmiennie niz na gruncie p.w.p., bieg terminu przedawnienia roszczen powstalych na skutek
czynu nieuczciwej konkurencji rozpoczyna sie nie odrebnie kazdego dnia, w ktérym czyn ten mial miejsce, lecz w
dniu nastepujacym po dniu uplywu terminu wyznaczonego przez uprawnionego na spelienie §wiadczenia, przy czym
wezwanie to powinno nastapi¢ w najwcze$niej mozliwym terminie. Czyn nieuczciwej konkurencji ma charakter ciagly
wowczas, gdy nie jest jednorazowy i trwa nieprzerwanie przez dluzszy czas.

W realiach niniejszej sprawy powodowie wzywali pozwana do zaniechania naruszen trzykrotnie, w tym pierwszy
raz pismem z dnia 3 kwietnia 2014r., w ktorym wyznaczyli pozwanej termin siedmiodniowy na zaprzestanie
wprowadzania do obrotu produktow ,T. (...) Nalezalo wiec przyjaé, ze termin ten uplynal dnia 10 kwietnia 2014,
w zwigzku z czym termin przedawnienia rozpoczal bieg 11 kwietnia tego roku. Nalezy zauwazy¢, ze z racji nabycia
przez powoddw prawa ochronnego na znak towarowy (...) w roku 2013 i dostrzezenie wystepowania produktu ,,T.
(...)” w roku 2014 wystapienie z wezwaniem do zaniechania naruszen nie moze zosta¢ uznane za zrealizowane w
zbednej zwloce. Powyzsze, przy uwzglednieniu 6wczesnego brzmienia art. 118 k.c., oznacza, ze termin przedawnienia
powinien byt uplyna¢ dnia 11 kwietnia 2017r. Zgodnie z art. 123 § 1 pkt 1 k.c. bieg przedawnienia przerywa sie przez
kazda czynno$¢ przed sagdem lub innym organem powolanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczen
danego rodzaju albo przed sadem polubownym, przedsiewzieta bezposrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo
zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Natomiast wedlug art. 124 § 1 k.c. po kazdym przerwaniu przedawnienia
biegnie ono na nowo. Jednocze$nie nalezy wskazac, ze wedlug ugruntowanego w orzecznictwie pogladu, bieg terminu
przedawnienia przerywa zawezwanie do proby ugodowej pod warunkiem, ze jest podjete w celu zaspokojenia
roszczenia.

W zwigzku z powyzszym nalezalo stwierdzi¢, ze wystapienie przez powod6éw z wnioskiem o zawezwanie do proby
ugodowej z dnia 23 grudnia 2016r. przerwalo bieg terminu przedawnienia roszczen niepienieznych opartych na
u.z.n.k. objetych pozwem w niniejszej sprawne, za$ termin ten rozpoczal bieg na nowo dnia 30 maja 2017r., tj.
dnia bezskutecznego zakonczenia postepowania w przedmiocie zawezwania do proby ugodowe;j. Dlatego tez nalezalo



przyjac, ze w dniu wniesienia pozwu tj. w dniu 11 czerwca 2018r. termin przedawnienia roszczen nie uptynatl, co tez
musialo skutkowaé uznaniem zarzutu przedawnienia roszczen niepienieznych opartych na u.z.n.k. za bezzasadny.

W tym miejscu nalezy przej$¢ do oceny podniesionego przez pozwang tzw. zarzutu venire. Zgodnie z wywodzona
z zawartej w art. 5 k.c. klauzuli generalnej naduzycia prawa zasada venire contra factum proprium nemini licet,
podmiot prawa jesli trwa przy okreslonej praktyce, nie moze powolywaé sie na bezprawno$¢ tej praktyki lub jej
niewigzacy charakter, o ile inny podmiot prawa przyjmowal te praktyke w dobrej wierze i poni6sltby szkode w wyniku
jej zmiany. Na gruncie prawa wlasnoéci intelektualnej wskazuje sie, ze uprawniony nie moze powolywaé sie na
bezprawnosé, jesli naruszyciel dopuszczal sie ingerencji w prawo wylaczne lub interes gospodarczy uprawnionego
przez dlugi czas i jednocze$nie spotkalo sie to z bierno$cig uprawnionego. Powyzsze opiera sie na zalozeniu, ze
poprzez dlugotrwaly brak reakcji na wystagpienie stanu naruszenia interesu uprawnionego wyraza on przyzwolenie
i akceptacje takiego stanu rzeczy poprzez co dopuszcza on do samoistnej rozpoznawalno$ci produktu konkurenta
i utrwalenia jego obecnosci i wizerunku na rynku. Nalezy zauwazy¢, ze przedsiebiorcy, w zaleznoSci od szybko$ci
reakcji na stan naruszenia, dopuszczaja lub nie dopuszczajg do utrwalenia sie pewnego wzorca postepowania oraz
zwyczajow na rynku. W kontekscie oznaczen odrdzniajacych i wygladu opakowan produktéw mozna stwierdzié,
ze po kilku latach wspolwystepowania na rynku produktow stron, produkt naruszyciela uzyskuje samodzielng
zdolno$¢ odroézniajacy, dlatego tez nie wydaje sie dopuszczalne domaganie sie udzielenia po kilku latach ochrony
przez zakazanie konkurentowi wprowadzania do obrotu jego wyrobu, z ktérym wiazal on juz okreslone oczekiwania
handlowe. W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzié, ze dopuszczalne jest odmowienie uznania za czyn nieuczciwej
konkurencji takiego zachowania, ktére co prawda formalnie wskazuje na naruszenie zasad uczciwej konkurencji,
ale w danych okoliczno$ciach powodowi mozna postawi¢ zarzut venire, gdyz w ten sposoéb wystepuje on przeciw
dopuszczonemu i akceptowanemu przez niego stanowi rzeczy.

W przelozeniu powyzszego na stan faktyczny niniejszej sprawy nalezy stwierdzi¢, ze brak jest podstaw do postawienia
powodom zarzutu venire. Nalezy zwroci¢ uwage, ze po uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy (...) na
mocy umowy zawartej w roku 2013, zainicjowaniu prowadzenia dzialalno$ci na rynku polskim i po dostrzezeniu
obecno$ci na tym produktu ,,T. (...) powodowie juz w roku 2014 wystapili z wezwaniem do zaniechania naruszen,
ktbre nastepnie ponowili w 2016r. i 2018r., ponadto w 2016 roku wystapili z wnioskiem o zabezpieczenie roszczen
oraz o zawezwanie do proby ugodowej. Powyzsze w oczywisty sposdb §wiadczy o braku akceptacji na wystepowania
stanu naruszenia prawa ochronnego na w/w znak towarowy oraz dopuszczania sie przez pozwana czynu nieuczciwe;j
konkurencji. Nie mozna zatem uznaé, zeby zachowanie strony powodowej cechowala bierno$¢ pozwalajaca na
stwierdzenie, ze przyzwala i akceptuje w/w stan. Niezaleznie od powyzszego poszukujac odpowiedzi na pytanie jak
dlugi okres biernosci uprawnionego w dochodzeniu swoich praw uzasadnialby podniesienie skutecznego zarzutu
venire odnie$¢ nalezy go do regulacji art. 165 ust. 1 pkt 1 p.w.p., zgodnie z ktéra z wnioskiem o uniewaznienie prawa
ochronnego nie mozna wystapi¢ z powodu kolizji z weze$niejszym znakiem badz naruszenia praw osobistych lub
majatkowych wnioskodawcy, jezeli przez okres pieciu kolejnych lat uzywania zarejestrowanego znaku wnioskodawca,
bedac §wiadomym jego uzywania, nic sprzeciwiat sie temu, W ocenie Sgdu I instancji piecioletni okres tolerowania
przez powodoéw naruszania prawa ochronnego na znak towarowy, czy tez popelniania czynu nieuczciwej konkurencji
uzasadnialby skuteczne podniesienie omawianego zarzutu. Z taka sytuacja nie mamy jednak do czynienia w
niniejszej sprawie, w ktorej - pomijajac kierowane wezwania do zaniechania naruszen, wniosek o zabezpieczenie oraz
zawezwanie do proby ugodowej - pozew zostal wniesiony 4 lata po dostrzezeniu naruszen. Tytulem podsumowania
nalezy wskazaé, ze zarzut venire okazal sie chybiony w glownej mierze ze wzgledu na brak bierno$ci powodow wobec
zachowania pozwanej, a takze ze wzgledu na brak uplywu wystarczajaco dlugiego okresu czasu od powziecia wiedzy
0 naruszeniu, co caloSciowo pozwolilo przyjac, ze powodowie nie akceptowali, ani nie przyzwalali na naruszenie ich
praw, a ponadto dlugotrwale wystepowanie produktu ,T. (...) na rynku nie bylo skutkiem ich zaniechania ze wzgledu
na to, ze przed rokiem 2013 nie wystepowali oni na rynku polskim jako producent leku (...).

W oparciu o powyzsze nalezalo stwierdzié, ze podniesione przez pozwang zarzuty dzialania w ramach wilasnych
uprawnien plynacych z faktu dopuszczenia leku ,T. (...) do obrotu pod powyzsza nazwa, zarzut przedawnienia
i zarzut venire okazaly sie nietrafne, co tez pozwolilo uznaé¢ roszczenia powoddéw za wykazane co do zasady. W



nastepstwie powyzszego, Sad Okregowy uwzglednil zawarte w pkt. 1 pozwu roszczenie o zaniechanie uzywania w
obrocie gospodarczym oznaczenia (...) powoda (...) P. w czeSci w jakiej oparte bylo na przepisach p.w.p, i powddki P.
w czeSci, w jakiej oparte bylo na przepisach u.z.n.k. jednoczesnie oddalajac powddztwo w cze$ci w jakiej roszczenie to
zostalo oparte na przepisach p.w.p. przez powodke P. i na przepisach u.z.n.k, przez powoda (...) P..

Sad I instancji nie uwzglednit roszczen powodéw w zakresie zakazania pozwanej uzywania w/w oznaczenia w
odniesieniu do $rodkéw kosmetycznych oraz importu i eksportu oznaczonych nim preparatéw farmaceutycznych, a
takze umieszczania tego oznaczenia na dokumentach handlowych, albowiem z materialu dowodowego zaoferowanego
przez powodow nie wynika, aby pozwana dokonywala importu, czy tez eksportu produktéw oznaczonych slowem
(...) oraz umieszczala oznaczenie (...) na jakichkolwiek dokumentach handlowych. Z materialu dowodowego nie
wynika takze aby pozwana produkowala, wprowadzala do obrotu, oferowata do sprzedazy i reklamowala jakiekolwiek
srodki. kosmetyczne, zwlaszcza takie oznaczone w/w stowem. Dlatego tez w powyzszym zakresie powodztwo podlegato
oddaleniu. Jednocze$nie Sad I instancji nakaz zaniechania uzywania w obrocie gospodarczym oznaczenia (...) odniost
do preparatéw farmaceutycznych, kierujac sie w tym zakresie trescig przyslugujacego powodowi (...) P. prawa
ochronnego na stowny znak towarowy nr R. (...), ktére obejmuje produkty zaliczane do klasy (...) klasyfikacji nicejskiej
- preparaty farmaceutyczne.

Przechodzac do roszczen, o ktérych mowa w pkt. 2 i 3 pozwu, z racji, ze legitymacje procesowa czynng na gruncie
u.z.n.k. - o czym byla juz mowa - zdolala wykaza¢ jedynie powodka P. oraz bioragc pod uwage, ze roszczenia te
zostaly, ze wzgledu na objecie ich zakresem ponad oznaczenie takze wygladu caloSci opakowania, oparte na przepisach
u.z.n.k., nalezalo uwzgledni¢ jedynie w cze$ci w jakiej wystapila z nimi powddka P. postugujac sie zwrotem ,z
zadania” i oddali¢ w czeSci w jakiej wystapit z nimi powod (...) P.. Ponadto Sad oddalil te roszczenia w czes$ci w
jakiej obejmowaly one import i eksport preparatow farmaceutycznych oraz wprowadzanie do obrotu, oferowanie
do sprzedazy, sprzedaz, produkowanie, reklamowanie i skladowanie preparatéw kosmetycznych, gdyz z materialu
dowodowego zaoferowanego przez powodow nie wynika jakoby pozwana wprowadzala do obrotu, produkowala,
sprzedawala, reklamowala, oferowala do sprzedazy i sktadowata jakiekolwiek $rodki kosmetyczne w opakowaniach
o wygladzie i eksportowala preparaty farmaceutyczne w opakowaniach o wskazanym powyzej wygladzie. Stad tez
w powyzszej czeSci powodztwo podlegato oddaleniu. Roszczenie powodéw o zniszczenie opakowan produktéow o
powyzszym wygladzie zostalo uwzglednione z zadania powoda (...) P. na podstawie art. 286 p.w.p. i z zadania
powodki P. na podstawie art. 18 ust. 2 u.z.n.k. z uwagi na przyslugujaca im legitymacje procesowa czynna, o czym
byla mowa wyzej. Z kolei roszczenie strony powodowej o zniszczenie materialéw informacyjnych, reklamowych i
promocyjnych zostalo uwzglednione jedynie z zadania powodki P. na podstawie art. 18 ust. 2 u.z.n.k., gdyz przepis art.
286 p.w.p. przewiduje jedynie mozliwo$¢ zniszczenia bedacych wlasno$cia naruszajacego bezprawnie wytworzonych
lub oznaczonych wytworéw oraz §rodkéw i materialow, ktore zostaly uzyte do ich wytworzenia tub oznaczenia, a
nie materialéw reklamowych, informacyjnych lub promocyjnych, w odréznieniu od art. 18 ust. 2 zd. 1 u.z.n.k., ktory
stanowi podstawe do orzeczenia zniszczenia nie tylko wytwordw, ale i ich opakowan oraz materialow reklamowych.
W rezultacie zadanie pozwu oparte na art. 286 p.w.p. zniszczenia materialdbw reklamowych, informacyjnych lub
promocyjnych, jako nie znajdujace podstaw prawnych podlegalo oddaleniu.

Przechodzac do oceny roszczen zawartych w pkt 5 i 6 pozwu wskazac nalezy, ze ich wzajemna relacja wobec siebie
zostala okreslona jako ,alternatywna”. W tym kontekscie nalezy zauwazy¢, ze zrodlem roszczen alternatywnych (ale
nie ewentualnych) jest norma art. 365 § 1 k.c. regulujaca tzw. zobowigzanie przemienne. W §wietle tej regulacji, jezeli
dluznik jest zobowigzany w ten sposéb, ze wykonanie zobowigzania moze nastapi¢ przez spelnienie jednego z kilku
Swiadczen (zobowigzanie przemienne), wybo6r Swiadczenia nalezy do dluznika, chyba ze z czynno$ci prawnej, z ustawy
tub z okoliczno$ci wynika, iz uprawnionym do wyboru jest wierzyciel tub osoba trzecia. Tymczasem naruszenie prawa
ochronnego na znak towarowy, tudziez popelnienie deliktu nieuczciwej konkurencji nie jest dla naruszyciela zroédlem
Swiadczen o charakterze przemiennym sposrod ktorych spelnienie jednego zwalnialoby go od obowiazku spelnienia
pozostalych.

W konteksScie roszczenia o publikacje o$wiadczenia z pkt. 5 pozwu nalezy w pierwszej kolejnosci zauwazyé, ze
unormowanie art. 296 ust. 1 w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. daje podstawe jedynie do domagania sie nakazania podania



do publicznej wiadomosci czesci albo calosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposéb i zakresie okreslonym
przez Sad. Powyzsza regulacja wyklucza zatem mozliwo$é wystapienia z zadaniem nakazania publikacji oéwiadczenia
w przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Tym samym roszczenie to podlegalo oddaleniu w
zakresie w jakim zostalo oparte na p.w.p. wobec braku ku temu podstawy normatywnej. W konsekwencji nalezalo
poddac¢ je rozwadze jedynie w czesci w jakiej podstawia wystapienia z nim byl delikt nieuczciwej konkurencji. Z racji
na brak wykazania przez powoda (...) P. legitymacji procesowej czynnej na gruncie u.z.n.k. Sad Okregowy uwzglednit
to roszczenie jedynie z zagdania powddki P. oddalajac je w zakresie w jakim wystapil z nim powo6d (...) P.. Ponadto
Sad I instancji oddalil to roszczenie w cze$ci w jakiej jego treSé obejmowata sformulowanie ,,opatrzona oznaczeniem
(...) ludzaco podobnym do znaku towarowego (...) spotek z grupy (...) P.” jako okreslenie o charakterze ocennym oraz
sformutowanie ,,prawo ochronne na znak towarowy (...) jako odwolujace sie do przystlugujacego, nie legitymowanemu
czynnie co do tego roszczenia, powodowi (...) P., prawa ochronnego na znak towarowy. Roszczenie to podlegalo takze
oddaleniu w czeSci w jakiej publikacja o§wiadczenia miala nastapi¢ w miesieczniku Gazeta (...), gdyz nie jest on
wydawany od roku 2019, w zwiazku z czym brak jest obiektywnej mozliwo$ci spelienia tego zadania.

W odniesieniu do pozostalej jego czeSci podkresli¢ nalezy, Ze z roszczeniami o zlozenie o§wiadczenia mozna korzystaé
zaroéwno dla ochrony intereséw osobistych, jak i majatkowych. W niniejszej sprawie powddka P. dochodzila zasadniczo
ochrony swoich intereséw majatkowych, naruszonych przez poshlugiwanie sie pozwana oznaczeniami (...) oraz
opakowaniami o wskazanym powyzej wygladzie. Roszczenie to i uwzgledniajace je orzeczenie sadu stuzy kilku celom.
Czyni ono zado$¢ pokrzywdzonemu, pelnigc funkcje wychowawcza, prewencyjna i kompensacyjng (jako szczegdlny
spos6b usuwania skutkdw” naruszenia), lecz nie powinno stanowi¢ represji. W niniejszej sprawie celem zlozenia
o$wiadczenia przez pozwana nie jest satysfakcja moralna powodki jako postugujacej sie oznaczeniem (...), skoro jest
nim osoba prawna, niezdolna do przezyé¢ psychicznych. O$wiadczenie zlozone przez pozwana ma dopekié skutkow
uwzglednionych roszczen o zaniechanie pelnigc funkcje informacyjna. Jest wiec $rodkiem dziatajagcym na Swiadomosé
klienteli i jej wybory znajdujace odbicie w stosunkach majatkowych. Shuzy¢é ma usunieciu skojarzen klienteli mogacej
postrzegaé pozwang wskutek postugiwania sie przez nig oznaczeniem (...) jako pozostajaca w zwigzkach prawnych
z powodka P..

Przechodzac do oceny roszczenia o upublicznienie informacji o treéci wyroku opartego o art. 296 ust. 1 w zw. z
art. 287 ust. 2 p.w.p. w pierwszej kolejnosci podkresli¢ nalezy, ze z roszczenia o upublicznienie tre$ci wyroku lub
informacji o nim mozna korzystaé¢ zar6wno dla ochrony intereséw osobistych, jak i majatkowych. W niniejszej
sprawie powdd (...) P. dochodzil zasadniczo ochrony swoich intereséw majatkowych, naruszonych przez postugiwanie
sie pozwanego znakiem oznaczeniami (...). Roszczenie to i uwzgledniajace je orzeczenie sadu stuzy kilku celom.
Czyni ono zado$¢ pokrzywdzonemu, pelnigc funkcje wychowawcza, prewencyjng i kompensacyjng (jako szczegodlny
sposob usuwania skutkow naruszenia), lecz nie powinno stanowié represji. Oswiadczenie zlozone przez pozwanego
ma dopelni¢ skutkéw uwzglednionych roszczen o zaniechanie peliac funkcje informacyjna. Jest wiec érodkiem
dzialajacym na §wiadomo§¢ klienteli i jej wybory znajdujace odbicie w stosunkach majatkowych. Stuzy¢ ma usunieciu
skojarzen klienteli mogacej postrzegac pozwang wskutek postugiwania sie przez nig oznaczeniem (...) jako pozostajgca
w zwigzkach prawnych z powodem (...) P.. W rezultacie Sad Okregowy uznal za zasadne nakazanie pozwanej
upublicznienie informacji o0 wydanym wyroku na stronie (...) oraz w dzienniku Gazeta (...) w sposéb okreslony w
wyroku, o czym orzeczono w pkt 6 wyroku.

Odnoénie za$ roszczenia powodki P. o upublicznienie informacji o tresci wyroku opartego na regulacjach u.z.n.k.
wskazac nalezy, Ze regulacja ta nie przewiduje mozliwoSci wystapienia z takim roszczeniem w odniesieniu do czynéow
nieuczciwej konkurencji przewidzianych w art. 10 ust. 1i 2, art. 13 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k., a jedynie odniesieniu do czynu
nieuczciwej konkurencji polegajacego na naruszeniu tajemnicy przedsiebiorstwa (art. 18 ust. 3 u.z.n.k.), a co za tym
idzie roszczenie powodki P. o upublicznienie informacji o treSci wyroku jako nieznajdujace podstawy normatywnej
podlegato oddaleniu.

Od powyzszego wyroku w czeSci uwzgledniajacej powodztwa i rozstrzygajacej o kosztach procesu pozwana wniosta
apelacje zarzucajac:



L. niewazno$¢ postepowania na podstawie art. 379 pkt 2 k.p.c. oraz art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r.
Prawo wlasno$ci przemyslowej (dalej P.w.p.) w zw. z art. 76 ust. 6 P.w.p. (do 16.03.2019r.) i art. 163 ust. 1 P.w.p. (od
16.03.2019r.) oraz art. 296 ust. 1i 2 P.w.p. i art. 3 ust. 1 u.z.n.k. z uwagi na:

1. dopuszczenie do wystepowania w sprawie powoda (...) P. (...), pomimo braku legitymacji procesowej w zakresie
dochodzenia roszczen na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zwigzku z roszczeniami dotyczacymi
opakowania (art. 10 u.z.n.k.) i zewnetrznej postaci produktu (art. 13 u.z.n.k.) T., a w konsekwencji takze brakiem
naruszenia wlasnego interesu powoda (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.);

2. dopuszczenie do wystepowania w sprawie powoda (...) sp. z 0.0. (wcze$niejsza nazwa: (...) sp. z 0.0.), pomimo
braku legitymacji procesowej w zakresie dochodzenia w ogdlnoSci roszczen na gruncie ustawy Prawo wlasnoSci
przemystowej;

3. dopuszczenie do wystepowania w sprawie powoda (...) sp. z 0.0. (wcze$niejsza nazwa: (...) sp.z0.0.), pomimo braku
legitymacji procesowej w zakresie dochodzenia roszczen na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w
zwigzku z roszczeniami dotyczacymi opakowania (art. 10 u.z.n.k.) i zewnetrznej postaci produktu (art. 13 u.z.n.k.) T.,
a w konsekwencji takze brakiem naruszenia wlasnego interesu powoda (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.);

4. niewazno$¢ postepowania na podstawie art. 379 pkt 2 k.p.c. w zw. z art. 72 k.p.c. poprzez dopuszczenie w jednej
sprawie wystepowania w roli powodéw (...) P. (...) oraz (...) sp.zo.0. ((...) sp.Z0.0.) pomimo niespelnienia przestanek
wynikajacych z tego przepisu.

II zaniechanie rozpoznania istoty sprawy z jednoczesnym naruszeniem przepisOw prawa procesowego mianowicie art.
6 k.c., art. 232 k.p.c. i art. 235 § 1 k.p.c. poprzez:

- bezpodstawne przyjecie pracz Sad, ze sfera faktow jest dla rozstrzygniecia sprawy w zakresie stwierdzenia ryzyka
konfuzji lub stwierdzenia renomy znaku w ogblnoséci pomijalna, fakty mialyby jedynie potwierdzaé wyniki tzw.
oceny normatywnej dokonywanej przez Sad w tych sytuacjach w oderwaniu od faktéw sprawy, przy jednoczesnym
wybidrczym przypisywaniu przez Sad znaczenia niektérym faktom sprawy, a z pominieciem faktow majacych dla
sprawy istotne znaczenie;

- samowolne podjecie przez Sad ustalania faktow traktowanych przez sam Sad jako istotne dla sprawy poza ramami
niniejszego postepowania i poza sytuacja postepowania cywilnego w ogdlnosci.

III. naruszenie przepisu prawa procesowego mianowicie art. 227 k.p.c. poprzez zaniechanie ustalenia faktow
majacych istotne znaczenie dla rozstrzygniecia sprawy - a to:

1. zaniechanie ustalenia Zrodel podobiehstw spornych w sprawie oznaczen T. i T. (...)w szczeg6lnosci obecnego
w oznaczeniach nawigzania do nazwy powszechnie stosowanej produktu leczniczego T. (...) a jednocze$nie nazwy
substancji czynnej oznaczanych towaréw T. (...), i wplywu tych podobienstw z uwagi na ich zrédlo na postrzeganie
przez odbiorcow towaréow pochodzacych od powodow i towardéw pochodzacych od pozwanej;

2. zaniechanie ustalenia ryzyka wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 P.w.p. i skali tego
ryzyka z uwagi na podobiefistwo oznaczen T. i T. (...) majace Zro6dlo w nawigzaniu w oznaczeniach do nazwy
powszechnie stosowanej produktu leczniczego T. (...) i nazwy substancji czynnej oznaczanych towaréw T. extractum,
przy uwzglednieniu r6znic miedzy oznaczeniami, réznic majacych w tej sytuacji istotne znaczenie dla postrzegania
kazdego z nich;

3. zaniechanie ustalenia genezy powstania paragonu z 14.02.2018r. (zalacznik nr 36 do pozwu) i charakteru bledu -
jezeli w ogdle - wystawcy, jaki ten paragon mialby dokumentowac;



IV. naruszenie przepisu prawa procesowego mianowicie art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. poprzez sprzeczne z
trescia materialu dowodowego i dokonane z naruszeniem zasady wszechstronnego rozwazenia zebranego w sprawie
materialu dowodowego uznanie za ustalone faktéw - a to:

1. bezpodstawne w $wietle materialu dowodowego uznanie, ze podobiefistwo oznaczen i opakowan produktow T. i T.
(...)jest tego rodzaju, ze zachodzi ryzyko wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 P.w.p. oraz art. 10
ust. 112 u.z.n.k. i 13 u.z.n.k. w szczeg6lnoéci poprzez:

+ uznanie, ze ryzyko to zachodzi pomimo braku wskazujacych na jego wystepowanie faktéow i pomimo, ze w
ciggu bardzo dlugiego czasu koegzystencji produktéw na rynku w niniejszej sprawie fakty takie, gdyby ryzyko
wprowadzenia w blad wystepowalo, powinny sie byly ujawni¢;

- przyjecie w sprawie sprzecznego z rzeczywistym modelu farmaceuty i modelu pacjenta jako odbiorcoéw produktow
oznaczanych spornymi znakami i dokonanie w zwigzku z tym nieprawidlowej oceny ryzyka wprowadzenia w blad;

« ustalenie, w odniesieniu do produktu T., ze ,wyglad produktu i opakowania nie ulegal znacznej zmianie od lat
60-tych XX wieku”, co mialoby przekladac sie na zwiekszona sile znaku (i ,sile opakowania”) pomimo braku
dowodow na te okoliczno$¢;

« pominiecie przy ocenie ryzyka wprowadzenia w blad faktu rejestracji przez (...) P. (...) (...) znaku T. Forte nr
R. (...); pominiecie przy ocenie ryzyka wprowadzenia w blad faktu dlugotrwalej, nie zakloconej koegzystencji na
rynku produktéw T. i T. (...)oraz innych produktéw typu T.;

- pominiecie jako elementu szacowania ryzyka wprowadzenia w blad faktu przyslugiwania stronie pozwanej
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego dla produktu T. (...) w rozumieniu ustawy z dnia 6
wrze$nia 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2001 r., nr 126, poz. 1381 z pdzn. zm.; dalej jako pr. farm.);

2. bezpodstawne w $§wietle materialu dowodowego ustalenie, ze znak T. jest znakiem renomowanym, w tym uznanie,
ze produkt pn. T. cechuje ,,dlugie wystepowanie na rynku - od lat 60 XX wieku”, i ze ,wyglad produktu i opakowania
nie ulegal znacznej zmianie od lat 60-tych XX wieku”, przy pominieciu dowodéw wskazujgcych na brak renomy znaku
takich jak, w szczegdlnoSci braki jakosciowe produktu T., fakt dlugotrwalej nieobecnosci produktu T. na rynku nawet w
toku postepowania i fakt, ze rzekoma ,renoma” produktu leczniczego T. ma zrédlo w jego nagtywnych wlasciwosciach
tak jak w przypadku pozostalych tego rodzaju produktéw na rynku i w przypadku produktow leczniczych w ogélnosci;

3. bezpodstawne w §wietle materialu dowodowego ustalenie, ze produkt T. zostal w swoim opakowaniu wprowadzony
wezeéniej do obrotu niz T. (...)w swoim opakowaniu,

co doprowadzilo do nieprawidlowych ustalen faktycznych, a w konsekwencji do bezzasadnego uznania zadan
powodow za udowodnione.

V. naruszenie przepisu prawa procesowego mianowicie art. 321 § 1 k.p.c. poprzez orzeczenie ponad zadnie w zwigzku
z roszczeniami publikacyjnymi z pkt 5 i 6 pozwu, a takze naruszenie przepiséw prawa materialnego, mianowicie art,
18 ust, 1 pkt 3 u.z.n.k, poprzez wykroczenie w orzekaniu poza wymoég ,odpowiedniej formy” i ,,odpowiedniej tresci”
o$wiadczenia, jakie mialaby opublikowaé pozwana (pkt 6 wyroku) oraz naruszenie przepisOw prawa materialnego,
mianowicie art, 296 ust. 1 w zw. z art, 287 ust. 2 p.w.p, poprzez wykroczenie w orzekaniu poza wymoég podania do
publicznej wiadomo4ci ,informacji o orzeczeniu”, jaka mialaby opublikowac pozwana (pkt 7 wyroku);

VI. naruszenie przepisu prawa procesowego, tj. art. 327" § 1 pkt 1 k.p.c. poprzez wadliwe sformulowanie pisemnego
uzasadnienia wyroku polegajace na pominieciu w tym uzasadnieniu licznych uwag kluczowych dla zrozumienia istoty
rozstrzygniecia wygloszonych w uzasadnieniu ustnym wyroku;



VII. naruszenie przepisu prawa materialnego, mianowicie art, 13 u.z.n.k, poprzez bledna wykladnie znamion
~kopiowanie”, ,zewnetrzna posta¢ produktu” oraz kopiowanie ,za pomoca technicznych $rodkéw reprodukeji”;

VIII. naruszenie przepisu prawa materialnego, mianowicie art. 5 k.c. poprzez bledng wyktadnie jego znamion, a w
konsekwencji bezpodstawne uznanie, ze w sprawie nie doszlo do naduzycia prawa podmiotowego.

Wskazujac na podniesione wyzej zarzuty pozwana wniosla o:

1) uchylenie zaskarzonego wyroku w catoSci, zniesienie postepowania w catoSci i przekazanie sprawy sagdowi pierwszej
instancji do ponownego rozpoznania (art. 386 § 2 k.p.c.) - przy uwzglednieniu kosztéw postepowania apelacyjnego
albo, gdyby zadanie to nie zostalo przez Sad uwzglednione

2) oddalenie powodztwa w caloéci albo, gdyby Zadnie to nie zostalo przez Sad uwzglednione

3) zmiane zaskarzonego wyroku w szczeg6lno$ci przez
+ oddalenie w caloSci wysuwanego przez strone powodowa roszczenia na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 3 P.w.p.;
+ oddalenie w calo$ci wysuwanego przez strone powodowa roszczenia na podstawie art. 13 u.z.n.k;

- w pkt 6 i w pkt 7 wyroku usuniecie wymogu publikacji odpowiednio o§wiadczenia (pkt 6a wyroku) i informacji o
wyroku (pkt 7a wyroku) ,,0 rozmiarze catej strony”;

« w pkt 6 i w pkt 7 wyroku przyjecie w miejsce wymogu zamieszczenia odpowiednio o§wiadczenia (pkt 6b wyroku)
iinformacji o wyroku (pkt 7b wyroku) ,,na okres 2 (dwoch) miesiecy” okresu ,na okres 15 dni”;

« w pkt 6 i w pkt 7 wyroku przyjecie w miejsce wymogu zamieszczenia odpowiednio o§wiadczenia (pkt 6b wyroku)
i informacji o wyroku (pkt 7b wyroku) ,poérodku strony startowej witryny internetowej (...)wymogu ,,posrodku
podstrony witryny internetowej(...) (...)(...)

Ponadto, skarzaca wniosla o:

- przeprowadzenie dowodu z cennika ogloszen Gazety (...) na 2023r. przedlozonego jako Zalacznik nr (...) do apelacji
na fakt aktualnej wysokos$ci kosztow reklam calostronicowych publikowanych w wydaniach Gazety (...)

- zasadzenie od powoddéw na rzecz pozwanej kosztdw procesu za II instancje, w tym kosztow zastepstwa procesowego
wedlug norm przepisanych.

Powodowie wnie$li o oddalenie apelacji i zasadzenie na ich rzecz kosztéw postepowania apelacyjnego wedlug norm
przepisanych.

Sad Apelacyjny zwazyl co nastepuje:

Przede wszystkim nietrafny jest podnoszony przez skarzaca i odwolujacy sie do art.379 pkt2 k.p.c. zarzut niewazno$ci
postepowania. Zgodnie z powolanym przepisem niewazno$¢ postepowania zachodzi, jezeli strona nie miata zdolnosci
sadowej lub procesowej, organu powotlanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy
pelnomocnik strony nie byl nalezycie umocowany. Tymczasem powodowe sp6tki maja zdolno$é sadowa i procesowa,
przez caly tok procesu mialy organy powolane do ich reprezentowania, jak réwniez udzielily waznego pelnomocnictwa
procesowego adwokatowi dzialajacemu w ich imieniu. Zreszta pozwana podnoszac powyzszy zarzut, w jego
uzasadnieniu nie kwestionuje przeslanek niewaznosci postepowania okreslonych w art.379 pkt2 k.p.c., natomiast
upatruje zasadno$ci tego zarzutu w braku legitymacji materialnoprawnej do dochodzenia roszczen przeciwko
pozwanej, w dodatku w zakresie roszczen, ktore Sad I instancji prawomocnie oddalil. Z takim jednak stanowiskiem
skarzacej w sposéb oczywisty nie mozna sie zgodzi¢ albowiem brak legitymacji materialnoprawnej w procesie skutkuje
oddaleniem powddztwa, natomiast nie skutkuje niewazno$cia postepowania w Swietle brzmienia calego art.379 k.p.c.



Nadto wbrew pogladowi skarzacej, brak jest podstaw do konstruowania niewaznos$ci postepowania z uwagi na brak
wspoétuczestnictwa procesowego o jakim stanowi art.72 k.p.c. Tre$é roszczen dochodzonych w pozwie przez powodowe
spolki, jednoznacznie dowodzi, ze wystepuje po ich stronie wspoluczestnictwo formalne o jakim stanowi art.72
81 pkt 2 k.p.c., przy czym blizsza analiza tego zagadnienia jest zbedna, albowiem nawet bledna kwalifikacja tego
wspoluczestnictwa nie miataby wplywu na wazno$é postepowania.

Natomiast trafny okazal sie zarzut naruszenia art.. 5 k.c. Jak trafnie stwierdzil Sad I instancji, zgodnie z wywodzona
z zawartej w art. 5 k.c. klauzuli generalnej naduzycia prawa zasada venire contra factum proprium nemini licet,
podmiot prawa jesli trwa przy okreslonej praktyce, nie moze powolywaé sie na bezprawno$¢ tej praktyki lub jej
niewigzacy charakter, o ile inny podmiot prawa przyjmowal te praktyke w dobrej wierze i poni6sltby szkode w wyniku
jej zmiany. Na gruncie prawa wlasnoéci intelektualnej wskazuje sie, ze uprawniony nie moze powolywaé sie na
bezprawnosé, jesli naruszyciel dopuszczal sie ingerencji w prawo wylaczne lub interes gospodarczy uprawnionego
przez dlugi czas i jednocze$nie spotkalo sie to z bierno$cig uprawnionego. Powyzsze opiera sie na zalozeniu, ze
poprzez dlugotrwaly brak reakcji na wystapienie stanu naruszenia interesu uprawnionego wyraza on przyzwolenie
i akceptacje takiego stanu rzeczy poprzez co dopuszcza on do samoistnej rozpoznawalno$ci produktu konkurenta
i utrwalenia jego obecnosci i wizerunku na rynku. Nalezy zauwazy¢, ze przedsiebiorcy, w zaleznoSci od szybko$ci
reakcji na stan naruszenia, dopuszczaja lub nie dopuszczajg do utrwalenia sie pewnego wzorca postepowania oraz
zwyczajow na rynku. W kontekscie oznaczen odrdzniajacych i wygladu opakowan produktéw mozna stwierdzié,
ze po kilku latach wspolwystepowania na rynku produktow stron, produkt naruszyciela uzyskuje samodzielng
zdolno$¢ odroézniajacy, dlatego tez nie wydaje sie dopuszczalne domaganie sie udzielenia po kilku latach ochrony
przez zakazanie konkurentowi wprowadzania do obrotu jego wyrobu, z ktérym wiazal on juz okreslone oczekiwania
handlowe. W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzié, ze dopuszczalne jest odmowienie uznania za czyn nieuczciwej
konkurencji takiego zachowania, ktére co prawda formalnie wskazuje na naruszenie zasad uczciwej konkurencji,
ale w danych okoliczno$ciach powodowi mozna postawi¢ zarzut venire, gdyz w ten sposoéb wystepuje on przeciw
dopuszczonemu i akceptowanemu przez niego stanowi rzeczy. Z przytoczong wyzej argumentacja prawng Sadu I
instancji nalezy w pelni sie zgodzi¢. Znajduje ona potwierdzenie zaréwno w orzecznictwie Sadu Najwyzszego, jak i
w orzecznictwie sadow powszechnych (wyrok Sadu Apelacyjnego w Poznaniu z 3 lipca 2008r. I ACa 229/08, wyroki
Sadu Apelacyjnego w Katowicach z 19 listopada 2008r. V ACa 108/08 oraz z 24 maja 2007r. V ACa 328/07, wyroki
Sadu Najwyzszego z 9 kwietnia 2008r. V CSK 503/07 oraz z 14 pazdziernika 2009r. V CSK 102/09, postanowienie
Sadu Najwyzszego z 12 grudnia 2019r. ITII CZP 47/09).

Trafnie przy tym Sad Okregowy poszukujac odpowiedzi na pytanie jak dlugi okres biernoéci uprawnionego w
dochodzeniu swoich praw uzasadnialby podniesienie skutecznego zarzutu venire, wskazal na brzmienie art. 165
ust. 1 pkt 1 p.w.p., zgodnie z ktérym z wnioskiem o uniewaznienie prawa ochronnego nie mozna wystapi¢ z powodu
kolizji z wczedniejszym znakiem badZ naruszenia praw osobistych lub majatkowych wnioskodawcy, jezeli przez
okres pieciu kolejnych lat uzywania zarejestrowanego znaku wnioskodawca, bedac $wiadomym jego uzywania, nie
sprzeciwial sie temu. W konsekwencji Sad I instancji zasadnie przyjal, ze piecioletni okres tolerowania przez powodow
naruszania prawa ochronnego na znak towarowy, czy tez popelniania czynu nieuczciwej konkurencji uzasadnialby
skuteczne podniesienie omawianego zarzutu. Wbrew jednak takiego trafnego wywodu prawnego, Sad Okregowy nie
dostrzegl, ze wskazany okres piecioletni zostal w istocie znacznie przekroczony. Mianowicie bezspornym miedzy
stronami jest fakt wprowadzenia przez pozwang na rynek masci o nazwie T. (...)z poczatkiem 2005r., w takich
opakowaniach - wewnetrznym jak i zewnetrznym, jakie sa obecnie wprowadzane na rynek przez pozwang. Takie
tez ustalenie poczynit Sad I instancji. Warto przy tym dodaé, ze juz w 2003r. Minister Zdrowia na rzecz pozwanej
wydal decyzje w sprawie zmiany nazwy preparatu z ,Mas¢ pieciornikowa zlozona” na ,T. (...)”. W tym czasie
koncern farmaceutyczny (...)byl uprawniony do stownego znaku towarowego masci (...), ktorg to masé¢ produkowat
i wprowadzal na rynek w takich opakowaniach - wewnetrznym jak i zewnetrznym, jakie sg obecnie wprowadzane na
rynek przez spolke (...). W konsekwencji analize wskazanego wyzej okresu ewentualnego $§wiadomego tolerowania
na rynku przez poprzednika prawnego powodowych spolek, produktu pozwanej — masci T. (...) nalezy rozpoczaé
od 2005r. W tym kontekscie nalezy zauwazy¢, ze (...) jest od kilkudziesieciu lat powszechnie znanym brytyjskim
koncernem farmaceutycznym, notowanym na gieldzie (...) i (...). Wedlug informacji zawartej w (...) jest wiodgcym



przedsiebiorstwem w polskim przemysle farmaceutycznym. Dostarcza ponad 300 lekéw, szczepionek i produktow
ochrony zdrowia. Dostarcza terapie stosowane w leczeniu choréb ukladu oddechowego oraz zakazen wirusem (...)
(...) jest takze wytworeg szczepionek — w 2017r. dostarczyl 3,6 mln dawek. W swoim portfelu w Polsce koncern
ma takze produkty ochrony zdrowia, stosowane w higienie jamy ustnej, przeciwb6lowe oraz do pielegnacji skory.
Wartoé¢ eksportu w 2012 wyniosta 3 mld zl, a odbiorcy znajdowali sie w ok. 100 krajow. (...) jest najwiekszym
inwestorem w branzy farmaceutycznej w Polsce. Od 1998r. zainwestowala lacznie ok. 2 mld zl", ,zatrudniajac
w Polsce 2000 os6b”. Sa to fakty powszechnie znane w rozumieniu art.22881 k.p.c., co do ktdérych informacja
jest takze dostepna w internecie. Zdaniem Sadu Apelacyjnego nie jest mozliwym brak $§wiadomos$ci wskazanego
koncernu farmaceutycznego o funkcjonowaniu na rynku od 2005r. masci produkowanej przez pozwana o nazwie
T. (...). Specyfika rynku farmaceutycznego niewgtpliwie wymusza na producentach produktéw farmaceutycznych
monitorowanie na biezaco produktow leczniczych, w szczeg6lno$ci gdy producentem jest potezny $wiatowy
koncern farmaceutyczny dysponujacy wyspecjalizowanymi stuzbami w tym zakresie. Sami powodowie juz w pozwie
wskazywali, ze wyszukujac w internecie ma$¢ o nazwie (...), jako podobna ukazuje sie ma$¢ produkowana
przez pozwang o nazwie T. (...) Zatem z tych przytoczonych faktow, a wiec specyfiki rynku farmaceutycznego i
monitorowania tego rynku przez producentoéw, informacji internetowych o podobienstwie produktu (...) do T. (...),
oraz z wielkoéci $wiatowego koncernu farmaceutycznego(...) nalezy wyprowadzi¢ domniemanie faktyczne o jakim
mowa w art.231 k.p.c., iz wskazany koncern farmaceutyczny byl §wiadomy istnienia na polskim rynku produktu
pozwanej — masci T. forte w opakowaniach wewnetrznym i zewnetrznym, w jakich produkt ten jest produkowany
i wprowadzany do obrotu obecnie. Pow6d (...) P. 15 marca 2012r. nabyl od podmiotéw nalezacych do grupy (...)
prawa wlasnoéci intelektualnej, w tym prawo ochronne na znak towarowy (...), zatem do tej daty uplynal okres
ponad 7 lat $wiadomej akceptacji przez dotychczasowego uprawnionego, produkeji i wprowadzania do obrotu przez
pozwang produktu — masci T. forte, w opakowaniach wewnetrznym i zewnetrznym funkcjonujacych takze obecnie
na polskim rynku. Dopiero w dniu 3 kwietnia 2014r. powodowe spotki wezwaly pozwana do zaniechania naruszen
prawa do znaku towarowego (...) oraz popeklienia czynéw nieuczciwej konkurencji, zatem do tego momentu uptynat
juz okres ponad 9 lat §wiadomej akceptacji przez dotychczasowych uprawnionych, produkeji i wprowadzania do
obrotu przez pozwang produktu — masci T. (...) w opakowaniach wewnetrznym i zewnetrznym funkcjonujacych
takze obecnie na polskim rynku. W tym kontek$cie nalezy stwierdzic, ze poprzednik prawny powoda (...) P., juz w
dacie zbycia prawa ochronnego na znak towarowy (...) nie moglby skutecznie dochodzi¢ od pozwanej zaniechania
uzywania stownego znaku towarowego T. forte oraz produkcji i wprowadzania na rynek tej masci w kwestionowanych
obecnie opakowaniach wewnetrznym i zewnetrznym, z uwagi na zasade venire contra factum proprium znajdujgca
oparcie w ponad siedmioletnim okresie §wiadomej bierno$ci w omawianej kwestii. Z kolei wbrew stanowisku
prezentowanemu przez Sad I instancji, w Swietle zasady venire contra factum proprium nie mozna pomijaé okresu
$wiadomej bierno$ci w omawianej kwestii poprzednika prawnego (...) P., przy analizie okresu czasu po uplywie
ktorego powodowe spdtki moga skutecznie dochodzi¢ roszczen wobec pozwanej opartych o przepisy ustawy Prawo
wlasnoSci przemyslowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przeciwko tak prezentowanemu stanowisku
nie moze przemawia¢ sama okoliczno$¢, ze w postepowaniu przed Urzedem Patentowym o uniewaznienie rejestracji
znaku towarowego T. forte, Urzad Patentowy nie uwzglednil zarzutu pozwanej opartego na tresci art.165 ust.1 pkt 1
p-w.p. Zreszta Urzad Patentowy swoje stanowisko w tej kwestii uzasadnil bardzo lakonicznie, bez analizy wskazanych
wyzej okolicznoéci przemawiajacych za uwzglednieniem zarzutu venire contra factum proprium. Z drugiej natomiast
strony, za uwzglednieniem w niniejszym procesie zarzutu venire contra factum proprium przemawia takze fakt, ze
w dacie wyrokowania przez Sad Apelacyjny w niniejszej sprawie uplynal okres juz ponad 19 lat istnienia na polskim
rynku zar6wno masci T. jak i masci T. forte. Nadto nalezy zauwazy¢, ze na wniosek powoda (...) P., Urzad (...) 1 czerwca
2015r. zarejestrowal znak towarowy (...) w zakresie wyrobow kosmetycznych, w sytuacji, gdy od 18 sierpnia 20009r.
byl juz zarejestrowany na rzecz pozwanej znak towarowy T. (...) wlasnie w zakresie wyrobow kosmetycznych.

W konsekwencji zatem juz tylko w wyniku skutecznego podniesienia przez pozwang zarzutu venire contra factum
proprium, roszczenia powodowych spoétek podlegaly oddaleniu na podstawie art.5 k.c. Z tej tez przyczyny zbedne
okazalo sie odnoszenie przez Sad Apelacyjny do pozostalych zarzutow skarzacego zawartych w apelacji. Sad Apelacyjny
przy tym przyjal za wlasne ustalenia poczynione przez Sad I instancji oraz ocene zebranego w sprawie materialu wraz



z rozwazaniami prawnymi, z wyjatkiem wskazanych wyzej cze$ciowo odmiennych ustalen faktycznych i ich oceny co
do zarzutu venire contra factum proprium.

Majac na uwadze powyzsze okoliczno$ci, Sad Apelacyjny na podstawie art.38681 k.p.c. zmienit zaskarzony wyrok
i oddalil powo6dztwa w caloSci, obcigzajac kazdego z powodow kosztami procesu za obie instancje po polowie
na podstawie art.9881i3 k.p.c. w zw. z art.105 k.p.c., pozostawiajgc ich szczegblowe wyliczenie za I instancje
referendarzowi sadowemu. Pozwana poniosla koszty procesu w postepowaniu apelacyjnym w wysokosci 4 620 zt
(optata sadowa od apelacji w kwocie 2 100 zl oraz 2 520 zl koszty zastepstwa procesowego na podstawie §8 ust.1 pkt
19 rozporzadzenia Ministra SprawiedliwoSci z 22 pazdziernika 2015r. w sprawie oplat za czynnoSci adwokackie).

sedzia Andrzej Daczynski

(...

sekr. sad. H. M.




