Sygn. akt I ACa 661/13

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 grudnia 2013 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie I Wydzial Cywilny w skladzie:

Przewodniczacy:SSA Marzanna Goral

Sedziowie:SA Maciej Dobrzynski (spr.)

SA Malgorzata Rybicka - Pakula

Protokolant:asystent sedziego Mirostaw Skrycki

po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2013 r. w Warszawie

na rozprawie sprawy z powodztwa (...) spolki z ograniczona odpowiedzialnoécia z siedzibg w W.

przeciwko (...) spoOlce z ograniczona odpowiedzialnoécia w (...) z siedziba w (...) spdlce z ograniczong
odpowiedzialno$cig z siedzibg w P.

z udzialem interwenientéw ubocznych po stronie pozwanej M. C.i L. S.

o0 ochrone praw z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego i zakazanie czyn6w nieuczciwej konkurencji
na skutek apelacji powoda

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie

z dnia 4 marca 2013 r., sygn. akt XXII GWzt 28/12

I. zmienia zaskarzony wyrok:

a/ w punkcie pierwszym czesciowo, w ten sposob, ze:

- nakazuje (...) spoélce z ograniczonq odpowiedzialnosciq w (...) z siedzibg w (...) spolce
z ograniczonqg odpowiedzialnosciq z siedzibg w P. wycofanie z obrotu, w terminie 14 dni
od daty uprawomocnienia sie wyroku, stanowiqcych wlasnosé¢ (...) spétki z ograniczong
odpowiedzialnosciq w (...) z siedzibg w (...) spélki z ograniczonq odpowiedzialnosciq z siedzibq
w P. suplementéow diety D-V. C. w opakowaniach w ksztalcie prostopadloscianu, z wydluzonqg
Sciankgq tylng, utrzymanych w kolorystyce niebiesko-bialej / kremowej, zawierajqgcych na $ciance
przedniej rysunek muszli i element slowny C., pisany czcionkq wiekszq niz pozostale elementy
slowne umieszczone na opakowaniu;

- nakazuje (...) spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia w (...) z siedzibg w (...) spolce
z ograniczonq odpowiedzialnosciq z siedzibq w P. zniszczenie, w terminie 14 dni od daty
uprawomocnienia si¢ wyroku, znajdujacych sie¢ w posiadaniu (...) spélki z ograniczonqg
odpowiedzialnosciq w (...) z siedzibg w (...) spolki z ograniczong odpowiedzialnosciq z siedzibg w
P. opakowan suplementéow diety D-V. C. w ksztalcie prostopadloscianu, z wydhizong $sciankq tylng,
utrzymanych w kolorystyce niebiesko-bialej / kremowej, zawierajgcych na s$ciance przedniej



rysunek muszli i element slowny C., pisany czcionkq wiekszq niz pozostale elementy slowne
umieszczone na opakowaniu;

- zobowigzuje (...) spolke z ograniczong odpowiedzialnosciq w (...) z siedzibg w (...) spolke
z ograniczonq odpowiedzialnosciq z siedzibg w P. do opublikowania w terminie 30 dni od
uprawomocnienia si¢ wyroku w niniejszej sprawie w czasopismie Gazeta (...) oswiadczenia o
wielkosct nie mniejszej niz 1/4 strony przedstawionego czcionkag Times New Roman, o wielkosci
nie mniejszej niz 14 punktow, pogrubionej, o nastepujacej tresci: (...) spétka z ograniczonag
odpowiedzialnosciq w (...) z siedzibg w (...) spolka z ograniczonq odpowiedzialnosciq z siedzibgq
w P. przepraszajaq (...) spolke z ograniczonqg odpowiedzialnosciq z siedzibg w W. za bezprawne
wykorzystywanie w dzialalnosci gospodarczej opakowania suplementu diety D-V. C. w ksztalcie
prostopadloscianu z wydlhuzong sciankq tylng, utrzymanego w kolorystyce niebiesko-bialej /
kremowej, zawierajgcego na sciance przedniej rysunek muszli i element stowny C., pisany czcionkq
wiekszq niz pozostale elementy stowne umieszczone na opakowaniu, co stanowilo czyn nieuczciwej
konkurencji.”,

b/ w punkcie czwartym w ten sposéb, ze nakazuje pobranie od (...) spolki z ograniczong
odpowiedzialnosciq z siedzibg w W. na rzecz Skarbu Panstwa - Sadu Okregowego w Warszawie
kwoty 3.000 (trzy tysiqce) zlotych tytulem czesci brakujqcej oplaty ostatecznej,

¢/ w punkcie pigtym w ten sposob, ze znosi wzajemnie koszty procesu pomiedzy (...) spotka z
ograniczong odpowiedzialnosciq z siedzibg w W. a (...) spolka z ograniczong odpowiedzialnosciq
w (...) z siedzibg w P.,

d/ w punkcie széostym w ten sposob, ze znosi wzajemnie koszty procesu pomiedzy (...) spolkq z
ograniczonq odpowiedzialnosciq z siedzibg w W. a (...) spolkq z ograniczong odpowiedzialnosciq
z stedzibq w P.,

e/ poprzez dodanie punktu siodmego o tresci: nakazuje pobranie od (...) spolki z ograniczong
odpowiedzialnosciq w (...) z siedzibgq w P. na rzecz Skarbu Panstwa - Sqgdu Okregowego w
Warszawie kwoty 2.500 (dwa tysigce piecéset) zlotych tytulem czesci brakujqcej oplaty ostatecznej,

f/ poprzez dodanie punktu 6smego o tresci: nakazuje pobranie od (...) spolki z ograniczonqg
odpowiedzialnosciq z siedzibg w P. na rzecz Skarbu Panstwa - Sqdu Okregowego w Warszawie
kwoty 2.500 (dwa tysiqce piecset) zlotych tytulem czesci brakujacej oplaty ostatecznej,

II1. oddala apelacje w pozostalej czesci,

III. zasqdza od (...) spolki z ograniczong odpowiedzialnoscig w (...) z siedzibg w P. oraz (...)
spolki z ograniczong odpowiedzialnosciq z siedzibg w P. na rzecz (...) spolki z ograniczong
odpowiedzialnosciq z siedzibqg w W. kwoty po 3.850 (trzy tysiqce osiemset pieédziesiqt) zlotych
tytulem zwrotu kosztow procesu w postepowaniu apelacyjnym.
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UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 28 sierpnia 2012 r. (...) sp6lka z ograniczong odpowiedzialnoécia z siedzibg w W. (dalej jako U.)
wniosla o:

1. zakazanie (...) spolce z ograniczona odpowiedzialno$cig z siedziba w P. (dalej jako (...) lub pozwana ad. 1)
umieszczania na opakowaniach suplementéw diety oznaczen zawierajgcych element stowny (...),



2. zakazanie (...) spolce z ograniczong odpowiedzialno$cia z siedziba w P. (dalej jako O. lub pozwana ad. 2) oferowania
i wprowadzania do obrotu suplementéw diety oznaczonych za pomoca nazwy zawierajacej element stowny (...),

3. zakazanie pozwanej ad. 2. wykorzystywania w reklamie suplementéw diety oznaczenia zawierajacego element
stowny (...),

4. zakazanie pozwanej ad. 2. poslugiwania sie domenami internetowymi z elementem stownym (...),

5. nakazanie pozwanym zniszczenia znajdujacych sie w ich posiadaniu opakowan suplementéw diety oznaczonych z
wykorzystaniem nazwy zawierajacej element stowny (...),

6. zobowiazanie pozwanych do zlozenia w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku, na ich koszt, w
czasopismach: Gazeta(...) oraz (...) Farmacji, oSwiadczenia o wielkoSci nie mniejszej niz 1/3 strony przedstawionego
czcionka Times New Roman, o wielko$ci nie mniejszej niz 14 punktéw, dwukrotnie pogrubionej, o tresci: (...) sp. z
0.0. oraz (...) sp.zo0.0. przepraszaja spolke (...) sp. z 0.0. za bezprawne wykorzystywanie w dzialalnosci gospodarczej
oznaczen zawierajacych element stlowny (...), co stanowilo naruszenia prawa ochronnego na wspélnotowy znak
towarowy (...) oraz czyn nieuczciwej konkurencji.", a w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania wyroku
w tym zakresie, upowaznienie powoda do opublikowania tego ogloszenia na koszt pozwanych,

7. zwrot kosztow procesu.
W piémie procesowym z dnia 30 listopada 2012 r. U. rozszerzyta powddztwo o zadania:

1. zakazania spolce (...) oznaczania suplementéw diety z wykorzystaniem opakowania w ksztalcie prostopadloécianu,
w szczegoblno$ci z wydtuzona Scianka tylng, utrzymanego w kolorystyce niebiesko-bialej/kremowej, zawierajacego na
Sciance przedniej wizerunek muszli i element stowny (...) pisany czcionka wieksza niz pozostale elementy slowne
umieszczone na opakowaniu,

2. zakazania obu pozwanym oferowania i wprowadzania do obrotu suplementéw diety w opakowaniach w
ksztalcie prostopadlo$cianu, w szczegdlnosci z wydluzona Scianka tylna, utrzymanych w kolorystyce niebiesko-bialej/
kremowej, zawierajacych na $ciance przedniej wizerunek muszli i element stowny (...) pisany czcionka wieksza niz
pozostale elementy stowne umieszczone na opakowaniu,

3. zakazania spolce (...) wykorzystywania w reklamie suplementéw diety oznaczenia w postaci opakowania w
ksztalcie prostopadlo$cianu, w szczegdlnosci z wydluzona Scianka tylna, utrzymanego w kolorystyce niebiesko-bialej/
kremowej, zawierajacego na $ciance przedniej wizerunek muszli i element stowny (...) pisany czcionka wieksza niz
pozostale elementy stowne umieszczone na opakowaniu,

4. nakazania obu pozwanym wycofania z obrotu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku, bedacych ich
wlasno$cia, suplementow diety w opakowaniach w ksztalcie prostopadloscianu, w szczegblnoSci z wydluzona $cianka
tylng, utrzymanych w kolorystyce niebiesko-bialej/kremowej, zawierajacych na Sciance przedniej wizerunek muszli i
element slowny (...) pisany czcionka wieksza niz pozostate elementy stowne umieszczone na opakowaniu,

5. nakazania obu pozwanym zniszczenia w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku, znajdujacych sie w
ich posiadaniu, opakowan suplementow diety w ksztalcie prostopadloScianu, w szczegdlnosci z wydluzona $cianka
tylng, utrzymanych w kolorystyce niebiesko-bialej/kremowej, zawierajacych na Sciance przedniej wizerunek muszli i
element slowny (...) pisany czcionka wiekszga niz pozostate elementy stowne umieszczone na opakowaniu,

6. zobowiazania pozwanych do zlozenia w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku, na ich koszt, w
czasopismach Gazeta (...), oéwiadczenia o wielko$ci nie mniejszej niz 1/3 strony przedstawionego czcionka Times
New Roman, o wielko$ci nie mniejszej niz 14 punktéw, dwukrotnie pogrubionej, o tresci: (...) sp. z 0.0. oraz (...)
Sp. z 0.0. przepraszaja spolke (...) sp. z 0.0. za bezprawne wykorzystywanie w dzialalnosci gospodarczej oznaczenia
w postaci opakowania w ksztalcie prostopadloscianu, w szczegblnosSci z wydluzona $cianka tylng, utrzymanego w



kolorystyce niebiesko-bialej/ kremowej, zawierajacego na Sciance przedniej wizerunek muszli i element stowny (...)
pisany czcionka wieksza niz pozostale elementy slowne umieszczone na opakowaniu, co stanowilo czyn nieuczciwej
konkurencji.", a w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania wyroku w tym zakresie, upowaznienie
powddki do opublikowania tego ogloszenia na koszt pozwanych,

ewentualnie:

1. zakazania spolce (...) oznaczania suplementéw diety z wykorzystaniem opakowania w ksztalcie prostopadloécianu,
w szczegoblnosci z wydtuzona $cianka tylna, utrzymanego w kolorystyce niebiesko-bialej/kremowej, zawierajacego na
Sciance przedniej wizerunek muszli i element stowny (...) pisany czcionka wieksza niz pozostale elementy slowne
umieszczone na opakowaniu i umieszczony nad tym stowem element stowny (...),

2. zakazania obu pozwanym oferowania i wprowadzania do obrotu suplementéw diety w opakowaniach w
ksztalcie prostopadlo$cianu, w szczegblnosci z wydluzong $cianka tylna, utrzymanych w kolorystyce niebiesko-bialej/
kremowej, zawierajacych na $ciance przedniej wizerunek muszli i element stowny (...) pisany czcionka wieksza niz
pozostale elementy stowne umieszczone na opakowaniu i umieszczony nad tym stowem element stowny (...),

3. zakazania spolce (...) wykorzystywania w reklamie suplementéw diety oznaczenia w postaci opakowania w
ksztalcie prostopadlo$cianu, w szczegblnosci z wydtuzong $cianka tylna, utrzymanego w kolorystyce niebiesko-bialej/
kremowej, zawierajacego na $ciance przedniej wizerunek muszli i element stowny (...) pisany czcionka wieksza niz
pozostale elementy stowne umieszczone na opakowaniu i umieszczony nad tym stowem element stowny (...),

4. nakazania obu pozwanym wycofania z obrotu, w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku, bedacych
ich wlasno$cia, suplementéw diety w opakowaniach w ksztalcie prostopadlo$cianu, w szczego6lnoSci z wydluzona
$ciankg tylna, utrzymanych w kolorystyce niebiesko-bialej/kremowej, zawierajacych na $ciance przedniej wizerunek
muszli i element stowny (...) pisany czcionka wieksza niz pozostale elementy stlowne umieszczone na opakowaniu i
umieszczony nad tym stlowem element stowny (...),

5. nakazania obu pozwanym zniszczenia, w terminie 14 dni od daty uprawomocniania sie wyroku, znajdujacych
sie w ich posiadaniu, opakowan suplementéow diety w ksztalcie prostopadlo$cianu, w szczegblnosSci z wydluzong
Scianka tylna, utrzymanych w kolorystyce niebiesko-bialej/kremowej, zawierajacych na $ciance przedniej wizerunek
muszli i element stowny (...) pisany czcionka wieksza niz pozostale elementy stlowne umieszczone na opakowaniu i
umieszczony nad tym stlowem element stowny (...),

6. zobowigzania obu pozwanych do zlozenia w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku, na ich koszt, w
czasopismach Gazeta (...), o§wiadczenia o wielko$ci niemniejszej niz 1/3 strony przedstawionego czcionka Times
New Roman, o wielko$ci nie mniejszej niz 14 punktéw, dwukrotnie pogrubionej, o tresci: (...) sp. z 0.0. oraz (...)
Sp. z 0.0. przepraszaja spolke (...) sp. z 0.0. za bezprawne wykorzystywanie w dzialalnoSci gospodarczej oznaczenia
w postaci opakowania w ksztalcie prostopadlo$cianu, w szczegblnosci z wydluzona $cianka tylng, utrzymanego w
kolorystyce niebiesko-bialej/kremowej, zawierajacego na Sciance przedniej wizerunek muszli i element stowny (...)
pisany czcionka wieksza niz pozostale elementy stowne umieszczone na opakowaniu i umieszczony nad tym stowem
element slowny (...), co stanowilo czyn nieuczciwej konkurencji.", a w przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania wyroku w tym zakresie, upowaznienie powodki do opublikowania tego ogloszenia na koszt pozwanych.

W piSmie procesowym z dnia 18 lutego 2013 r. U. o$wiadczyla o cofnieciu pozwu w zakresie zadan gléwnych i
ewentualnych objetych pkt 1-3, zadan ewentualnych z pkt 4-6, sformulowanych w piémie procesowym z dnia 30
listopada 2012 r. Zadaniom gléwnym z pkt 4-6 nadala treéé:

4. nakazania pozwanym wycofania z obrotu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku, bedacych
ich wlasno$cig, suplementéw diety (...) w opakowaniach w ksztalcie prostopadlos$cianu, z wydluzona Scianka
tylng, utrzymanych w kolorystyce niebiesko-bialej/kremowej, zawierajacych na Sciance przedniej wizerunek muszli i
element stlowny (...) pisany czcionka wiekszg niz pozostate elementy stowne umieszczone na opakowaniu,



5. nakazania pozwanym zniszczenia na ich koszt, w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku, znajdujacych
sie w ich posiadaniu, opakowan suplementéw diety (...) w ksztalcie prostopadlosScianu, w szczego6lnosci z wydluzona
$ciankg tylna, utrzymanych w kolorystyce niebiesko-bialej/kremowej, zawierajacych na $ciance przedniej wizerunek
muszli i element stowny (...) pisany czcionka wieksza niz pozostale elementy stowne umieszczone na opakowaniu,

6. zobowiazania pozwanych do zlozenia w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku, na ich koszt, w
czasopismach Gazeta (...), oéwiadczenia o wielkoSci nie mniejszej niz 1/3 strony przedstawionego czcionka Times New
Roman, o wielko$ci nie mniejszej niz 14 punktéw, dwukrotnie pogrubionej, o tresci: (...) sp. z 0.0. oraz (...) Sp. z 0.0.
przepraszaja spotke (...) sp. z 0.0. za bezprawne wykorzystywanie w dziatalnoéci gospodarczej opakowania suplementu
diety (...) w ksztalcie prostopadloécianu, z wydluzona $cianka tylna, utrzymanego w kolorystyce niebiesko-bialej/
kremowej, zawierajacego na $ciance przedniej wizerunek muszli i element stowny (...) pisany czcionka wieksza niz
pozostale elementy stowne umieszczone na opakowaniu, co stanowilo czyn nieuczciwej konkurencji oraz naruszenie
prawa ochronnego na wspolnotowy znak towarowy (...) (C. (...)).", a w przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania wyroku w tym zakresie, upowaznienie powodki do opublikowania ogloszenia na koszt pozwanych.

Pozwane nie wyrazily zgody na cze$ciowe cofniecie pozwu.

Zgloszone w piSmie procesowym z dnia 21 lutego 2013 r. roszczenia pieniezne wylgczone zostaly do odrebnego
rozpoznania.

Pozwane ad. 11 ad. 2 wnosily o oddalenie pow6dztwa i zwrot kosztoéw procesu.
Interwencje uboczna po stronie pozwanej zglosili M. C. i L. S., popierajac zarzuty pozwanych.

Wyrokiem z dnia 4 marca 2013 r. Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych
i Wzoréw Przemyslowych oddalil powodztwo (pkt 1), oplate ostateczng w zakresie roszczen wobec (...) spoiki z
ograniczong odpowiedzialnosécia w P. w likwidacji ustalil na kwote 5.000 zl i uznal za pobrana od powoda do kwoty
1.000 z} (pkt 2), oplate ostateczng w zakresie roszczen wobec (...) spdlki z ograniczong odpowiedzialnoécig w P.
ustalil na kwote 5.000 zt i uznal za pobrana od powoda do kwoty 1.000 zl (pkt 3), nakazal pobrac od (...) spotki
z ograniczong odpowiedzialnoScia w W. na rzecz Skarbu Panstwa - Sadu Okregowego w Warszawie kwoty 8.000
z} tytulem brakujacej czesci oplaty ostatecznej (pkt 4), zasadzil od (...) spolki z ograniczong odpowiedzialnoScig w
W. na rzecz (...) spokki z ograniczona odpowiedzialno$cia w P. w likwidacji kwote 1.697 zl tytulem zwrotu kosztow
zastepstwa procesowego (pkt 5) oraz zasadzil od (...) spolki z ograniczona odpowiedzialno$cia w W. na rzecz (...)
spoiki z ograniczong odpowiedzialnoécia w P. kwote 1.697 z} tytulem zwrotu kosztow zastepstwa procesowego (pkt 6).

Sad I instancji oparl swoje rozstrzygniecie na nastepujqgcych ustaleniach faktycznych oraz
rozwazaniach prawnych:

U. jest spolka zalezng od dzialajacej wedlug prawa Stanéw Zjednoczonych Ameryki Pélnocnej spoiki (...) Inc. w
N.. Powbdka prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza na rynku suplementéw diety, od 2003 r. dystrybuujac w Polsce,
wytwarzane przez (...) Inc., suplementy (...): V., V.C. +V.D.,,V.P,V.C,V.O,,V.P,,V.F,V.S,,V.S. (..),V.E., V.
V., V.B,,V.B.E, V. J. oraz V. O.. Wcze$niej, w latach 1997-2003 produkty te byly dystrybuowane w Polsce przez ich
wytworce. Srodki farmaceutyczne (...) +Witamina D3 i (...) zostaly wpisane do rejestru Srodkéw Farmaceutycznych
i Materialow Medycznych Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej 28 stycznia 1997 r., jako leki wydawane bez recepty.

Oznaczenie (...) podlega ochronie jako wspolnotowy znak towarowy, zarejestrowany w Urzedzie Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego pod nr (...) na rzecz (...) Inc. w N. z pierwszefistwem od 13 grudnia 2001 r., dla towaréw w klasie
5 Kklasyfikacji nicejskiej: preparaty farmaceutyczne, leki i suplementy diety (na recepte lub bez), z wylaczeniem
produktéow okulistycznych, farmaceutycznych i medyczno-weterynaryjnych, stosowanych w chirurgii oka.

Powodka uzywa znaku za zgoda uprawnionego, od 18 czerwca 2012 r. w oparciu o umowe licencyjna, zgodnie z ktora,
spolce przystuguje wylgczno$¢ uzywania na terytorium Polski wspolnotowego znaku towarowego (...). Stosownie do §



3.1 umowy, powodka jest uprawniona do samodzielnego dochodzenia roszczen z tytulu naruszenia licencjonowanego
znaku, bez konieczno$ci kazdorazowego uzyskiwania zgody uprawnionego.

Suplementy diety (...) sa znane i cenione przez konsumentéw. Ze wzgledu na dobra jako$¢ ciesza sie uznaniem
lekarzy i farmaceutéw. Suplementy te, w szczegolnos$ci (...), sa intensywnie reklamowane. Roczne wydatki zwigzane
z dzialaniami promocyjnymi i reklamowymi (w tym wynagrodzenia przedstawicieli U.) wynosity w latach 2003-2011
2,2 mln zh.

Suplement diety (...) jest obecny na polskim rynku od 1997 roku w opakowaniu zmienianym zaledwie w nieznaczny
sposob, cechujacym sie ksztaltem w wysunietg tylng $cianka, niebiesko-biala kolorystyks, wizerunkiem muszli i
wyeksponowanymi napisami (...):

Spolki (...) - obecnie w likwidacji - i O. sa powiazane ze soba personalnie i gospodarczo. Pozwana ad. 2 wprowadza
do obrotu i dystrybuuje $rodki spozywcze specjalnego medycznego przeznaczenia wytwarzane w przedsiebiorstwie
prowadzonym przez spotke cywilna (...), poprzednio czynila to za poSrednictwem spo6lki (...). Pozwana ad. 2 oferuje do
sprzedazy dietetyczne Srodki spozywcze specjalnego medycznego przeznaczenia: D-V., K-V, (...) dlaniemowlat: i oraz
suplement diety (...) przeznaczony dla dorostych. O. dystrybuuje towary poprzez sie¢ aptek oraz za posrednictwem
sklepu internetowego na stronie pod adresem (...). Jest abonentem nazw domen internetowych (...)

(...) spoiki cywilnej O. M. C. i L. S. sg uprawnieni do krajowych znakéw towarowych, ktére za ich zgoda sq uzywane
przez pozwane:

- sfowno-graficznego (R- (...)),
- sfowno-graficznego (R- (...)),

zarejestrowanych w Urzedzie Patentowym RP z pierwszenstwem od 13 listopada 2009 r. m.in. dla towaréw w klasie
5 klasyfikacji nicejskiej: preparaty do celéw farmaceutycznych, $rodki dietetyczne do celow medycznych, suplementy
odzywcze dla niemowlat i dzieci, dietetyczne $rodki spozywcze, suplementy diety do celow medycznych,

- sfowno-graficznego (R- (...)), zarejestrowanego z pierwszenstwem od 26 sierpnia 2010 r. m.in. dla towaréw w klasie
5: substancje dietetyczne do celow leczniczych, leki medyczne wzmacniajace,

- slowno-graficznego (R- (...)), zarejestrowanego z pierwszenstwem od 21 pazdziernika 2010 r. m.in. dla towaréw
w Kklasie 5: preparaty farmaceutyczne, preparaty witaminowe i multiwitaminowe, substancje dietetyczne do celow
leczniczych, $rodki wspomagajace leczenie,

- slownego (...), BEZPIECZENSTWO 1 OSZCZEDNOSC (R- (...)), zarejestrowanego z pierwszefistwem od 27
pazdziernika 2010 r. m.in. dla towaréw w Kklasie 5: substancje dietetyczne do celéw leczniczych, substancje i
preparaty farmaceutyczne wspomagajace leczenie, dietetyczne $rodki spozywcze specjalnego przeznaczenia do celow
leczniczych, suplementy odzywcze dla niemowlat i dzieci, preparaty witaminowe do celdéw leczniczych,

- stownego K. D. W JEDNEJ KAPSULCE (R- (...)), zarejestrowanego z pierwszenstwem od 27 pazdziernika 2010 r.
m.in. dla towaréw w klasie 5: substancje dietetyczne do celdéw leczniczych, substancje i preparaty farmaceutyczne
wspomagajace leczenie, dietetyczne $rodki spozywcze specjalnego przeznaczenia do celow leczniczych, suplementy
odzywcze dla niemowlat i dzieci, preparaty witaminowe do celéw leczniczych,

- stownego (...) NA(...) (R- (...)) zarejestrowanego z pierwszenstwem od 19 stycznia 2011 r. m.in. dla towaréw w klasie
5: substancje dietetyczne do celéw leczniczych, preparaty farmaceutyczne, preparaty witaminowe, suplementy diety
do celéw leczniczych,

- stowno-graficznego (R- (...)), zarejestrowanego z pierwszenstwem od 6 lipca 2011 r. r. m.in. dla towaréw w klasie 5:
substancje dietetyczne do celdow leczniczych, produkty farmaceutyczne, suplementy diety do celéw leczniczych.



Produkty pozwanych to glownie dietetyczne $rodki spozywcze specjalnego medycznego przeznaczenia dla
noworodkéw i niemowlat, stosowane jedynie w pierwszym okresie zycia dziecka. Dawkuje sie je pod nadzorem i
wedtug Scistych zalecen lekarzy specjalistow, decydujgcych o podaniu preparatu. Ponad 95% sprzedazy odbywa sie w
aptekach stacjonarnych, a tylko nieznaczna cze$¢ w aptekach internetowych.

Odnoénie zarzutu naruszenia prawa do wspoélnotowego znaku towarowego Sad I instancji podnidsl, ze prawo do
znaku towarowego zostalo przyznane wlascicielowi, aby umozliwi¢ ochrone jego szczegdlnych intereséw, zadbanie o
to, aby znak ten moégl pelnié wlasciwe mu funkcje gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub
ushlugi oraz ich jakoSci (gwarancyjna), komunikacyjna, reklamowg i inwestycyjna. Wykonywanie tego prawa winno
by¢ ograniczone do przypadkéw, w ktérych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia wplywa lub moze
negatywnie wplywaé na pelnione przez znak funkcje, przede wszystkim podstawowa - gwarantowanie konsumentowi
lub koficowemu odbiorcy mozliwo$ci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odréznienia go (bez
ewentualno$ci wprowadzenia w blad) od towaréw lub ustug innego pochodzenia.

Wspoélnotowy znak towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym, funkcjonujacym w oparciu o unormowania
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (wersja
ujednolicona) (dalej jako rozporzadzenie nr 207/2009), ktérego przepisy o charakterze materialno-prawnym, jako
cze$¢ acquis communautaire, stanowia element polskiego porzadku prawnego, znajdujac bezpo$rednie zastosowanie.
W wiekszosci, sg one powt6rzeniem regulacji Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 grudnia 1989 r. majacej
na celu zblizenie ustawo- dawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych. Implementujaca ja
ustawa Prawo wlasno$ci przemyslowej znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania
w rozporzadzeniu nr 207/2009, w szczegolnosci w tym zakresie w jakim odsyla ono do wlasciwych przepisow prawa
krajowego.

Przedmiotem ochrony jest w niniejszej sprawie prawo do wspolnotowego znaku towarowego (...) przyznane (...)
Inc. w N.. Samodzielne wystepowanie przez U. z roszczeniami wynikajacymi z naruszenia tego prawa zostalo
zakwestionowane przez pozwanych, ktorzy podniesli zarzut braku legitymacji czynnej. Zarzut ten Sad I instancji
uznal za bezzasadny. Z przepisu art. 22 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 wynika dla licencjobiorcy uprawnienie do
samodzielnego wystepowania przeciwko dziataniom stanowiacym lub grozacym naruszeniem praw do wspélnotowych
znakow towarowych. O ile strony umowy licencyjnej nie postanowia inaczej, moze to jednak uczyni¢ dopiero po
uzyskaniu zgody uprawnionego, a w przypadku licencji wylacznej, po bezskutecznym uplywie terminu zastrzezonego
do wytoczenia przezen powddztwa w sprawie naruszenia. Powodka moze skutecznie samodzielnie wystepowaé o
ochrone prawa wylacznego (...) Inc. przed naruszeniami, z zawartej przez nig umowy licencyjnej wynika bowiem w
sposob niewatpliwy, ze wystapienie na droge sadowa nie musi by¢ poprzedzone kazdorazowym uzyskiwaniem zgody
uprawnionej. Nie mozna sie bylo takze zgodzi¢ z zarzutem braku legitymacji czynnej ze wzgledu na niewpisanie licencji
(niewylacznej) do rejestru OHIM. Taka interpretacja art. 22 byla nieuprawniona. Prawo wspolnotowe nie zastrzega
dla umowy licencyjnej zadnej szczegolnej formy ani nie naklada obowigzku wpisu licencji do rejestru OHIM (ust. 5
art. 22). Przeciwnie, wpis ten ma znaczenie wylacznie w relacjach pomiedzy stronami umowy przeniesienia praw do
znaku towarowego, w szczego6lnosci w odniesieniu do nabywcow prawa, ktérym - w braku wpisu - nie byl znany fakt
obcigzenia go uzywaniem znaku towarowego przez licencjobiorce.

Z art. 9 rozporzadzenia nr 207/2009 wynika prawo wlasciciela do wylacznego i niezakl6conego uzywania
wspolnotowego znaku towarowego oraz do zakazywania innym osobom, nie majacym jego zgody, uzywania w obrocie
m.in. oznaczenia, gdy, z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do znaku oraz identycznoéci albo podobienistwa
towar6ow lub ustlug, ktorych dotycza znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej, ktore obejmuje takze mozliwo$¢ ich skojarzenia.

Znak towarowy i przeciwstawione mu oznaczenie mozna uznac za podobne, jezeli, z punktu widzenia okre$lonego
kregu odbiorcow, sa one przynajmniej cze$ciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. Konieczne jest
przy tym dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i ich caloSciowego oddzialywania
na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta. Ocena



podobienstwa dwoch znakow towarowych nie moze ograniczy¢ sie do zbadania tylko jednego z elementéow
tworzacych znak zlozony i przeciwstawienia go innemu znakowi. Poréwnania nalezy dokonaé poprzez analize znakow
postrzeganych jako calo$ci, co nie oznacza, ze caloSciowe wrazenie pozostawione przez zlozony znak towarowy w
pamieci wlasciwego kregu odbiorcow nie moze w niektorych przypadkach zosta¢ zdominowane przez jeden lub
kilka z jego skladnikéw. Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostale skladniki sa bez znaczenia, ocena podobienstwa
moze zaleze¢ wylacznie od elementu dominujacego. Ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w zakresie
podobienstwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych znakéw powinna sie opieraé na wywieranym
przez nie calo$ciowym wrazeniu ze szczegbélnym uwzglednieniem ich elementéw odrézniajacych i dominujacych. Z
zasady, odbiorcy nie uznaja elementu opisowego, stanowigcego cze$¢ ztozonego znaku towarowego, za odrozniajacy
i dominujacy w caloéciowym wrazeniu, jakie ten znak wywiera. O ile przecietny konsument postrzega zwykle znak
towarowy jako calo$¢ i nie zaglebia sie w analize jego poszczegblnych elementdw, o tyle to wladnie jego dominujace i
odrozniajace cechy sa, co do zasady, najlatwiej zapamietywane.

Sad I instancji wskazal, ze wbrew przekonaniu powddki, stownemu wspélnotowemu znakowi towarowemu (...) nalezy
przeciwstawi¢ stowno-graficzne krajowe znaki towarowe uzywane przez pozwane (...), K- (...), (...), (...), a nie
wyodrebniony z nich slowny element (...). Powddka abstrahowala od faktu, ze w kazdym z uzywanych przez pozwane
znakow element ten nie wystepuje samodzielnie. Calo$ciowo ich znaki r6znia sie wizualnie, fonetycznie i koncepcyjnie
od znaku towarowego licencjonowanego przez U.. Stowo vitrum w jezyku lacinskim (czesto uzywanym w nazwach
produktéw farmaceutycznych) oznacza szklo, zas vitum wywodzi sie od stowa (...) zycie. Dla przecietnego polskiego
konsumenta slowo vitrum bedzie calkowicie abstrakcyjne, znajomo$¢ jezyka lacinskiego jest bowiem niewielka.
Czytelny dla niego bedzie natomiast element V. kojarzacy sie z sitami Zyciowymi, witalnoScia, jest on czesto stosowany
w znakach towarowych uzywanych dla preparatow medycznych i suplementow diety, ktérych celem jest wzmocnienie
sil witalnych. Uzycie przez pozwane stowa (...) ma tez dodatkowe uzasadnienie, ich produkty sag bowiem $rodkami
witaminowymi. Na plaszczyZnie koncepcyjnej ich nazwa laczy¢ sie bedzie z witaminami D, K, (...).

Zdaniem Sadu Okregowego, Swiadomy i rozsadny konsument nie uzna znakéw uzywanych przez pozwane za podobne
do znaku towarowego (...) na plaszczyznie wizualnej lub fonetycznej. Nie uzna on za wylacznie odrézniajacy elementu
(...), przeciwnie bedzie go traktowatl jako jeden z rownowaznych elementéw znaku — obok D, K, (...) wskazujacy na
witamine lub witaminy. Elementy D, K, (...)i (...) stanowia spdjna caloé¢ i nie moga by¢ rozdzielane, konsument
bedzie je postrzegal i zapamietywal lacznie. Nie mozna takze bylo uznaé, ze znaki stron réznig sie wylacznie jedna
litera - R, ktéra nie zmienia sposobu ich postrzegania przez odbiorcéw. Znaki uzywane przez pozwane nalezalo uznaé
za caloéciowo opisowe stowo (...) wiaze sie w nich z literami D, Ki (...), z ktérymi lgcznie — ewentualnie takze z
uzupetniajgcymi sformulowaniami (witamina D dla niemowlat, dla dorostych forte) - jest odczytywane.

Sad I instancji wskazal, Ze sam fakt korzystania przez pozwane z praw M. C. i L. S. do krajowych znakéw towarowych
nie mogt mie¢ decydujacego znaczenia, ze wzgledu na ich gorsze pierwszenstwo. Zar6wno na gruncie prawa
wspolnotowego, jak i krajowego, przyjmuje sie, ze w przypadku konfliktu praw wylacznych decydujace znaczenie ma
pierwszenstwo ich nabycia.

Dokonujac oceny podobienstwa towarow i uslug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki charakteryzujace
zachodzace miedzy nimi relacje (zalezno$ci), szczegdlnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposéb uzywania lub korzystania
z nich, warunki w jakich sa sprzedawane, a takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter.
Sad I instancji podzielil poglad pozwanych, ze w odniesieniu do produktéw D-, K-, i (...) mamy do czynienia z
towarami podobnymi lecz przeznaczonymi dla odmiennego kregu konsumentéw. Sa to bowiem dietetyczne Srodki
spozywcze specjalnego medycznego przeznaczenia ( (...)) - preparaty spozywcze podawane niemowletom na podstawie
zalecen lekarskich i pod nadzorem pediatry, stad nie moze by¢ mowy o samodzielnym wyborze produktu przez
rodzicow dzieci, czy nawet o korzystaniu ze wskazan farmaceutéow. Czym innym jest ich dostepno$¢ w aptekach
i aptekach internetowych. Decyzja o zakupie jest determinowana zaleceniem lekarskim. Identyczno$é towaréow
objetych wylgcznosécia uzywania znaku (...) nalezalo stwierdzi¢ wylgcznie w odniesieniu do suplementu diety z
oznaczeniem (...).



Caloéciowa ocena zaklada pewna wspoélzalezno$é miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczegolno$ci
podobienstwem znakéw towarowych oraz podobienstwem towardéw lub ushug, ktérych one dotycza, przy czym
niski stopien podobienstwa towaréw i ustug moze by¢ zrownowazony znaczgcym stopniem podobienstwa znakow
towarowych i odwrotnie. W my$l utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieistwo wprowadzenia w blad istnieje
wtedy, gdy znaczna cze$c¢ wlasciwego kregu odbiorcow moglaby zosta¢ skloniona do omytkowego zakupu towaru
pozwanego, myS$lac, ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub uslugi pochodzg z tego samego
przedsiebiorstwa), ewentualnie moglaby uznac, ze dane towary lub ustugi pochodza z przedsiebiorstw powiazanych ze
soba gospodarczo. Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad powinno by¢ oceniane w spos6b catoéciowy, wedlug
sposobu postrzegania okreSlonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okoliczno$ci konkretnego
przypadku, szczegélnie wzajemnej zalezno$ci miedzy podobienstwem oznaczen i towaréw lub uslug, ktérych one
dotycza. Wlasciwy krag odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowanych, dostatecznie
uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie ksztaltowac w zaleznoSci od kategorii
towaréw lub ustug. Przecietny konsument rzadko ma mozliwo$é przeprowadzenia bezposredniego poréwnania
roznych znakéw towarowych, musi zazwyczaj zdawaé sie na zachowany w pamieci niedoskonaly obraz tych znakow
towarowych. Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odr6zniajacy znaku towarowego, ktory
wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnoéci znaku na rynku). Istnieje pewna
wspolzalezno$é miedzy znajomoscia znaku towarowego wérod odbiorcow, a jego charakterem odrdzniajacym - im
bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odrézniajacy. Przy dokonywaniu
oceny, czy znak towarowy cieszy sie wysoce odrézniajacym charakterem wynikajacym z jego znajomo$ci wérod
odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢é wszystkie istotne okolicznoéci danego przypadku, w szczegdlno$ci udziat znaku
towarowego w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugo$¢ okresu jego uzywania, wielko$§¢ inwestycji dokonanych
przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udzial procentowy zainteresowanych grup odbiorcéw, ktéorym znak
towarowy umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa, jak réwniez
o$wiadczenia izb handlowych i przemyslowych lub stowarzyszen zawodowych. Ciezar udowodnienia sily znaku
towarowego i jego odrdzniajacego charakteru, spoczywa na powodzie (art. 6 k.c.).

Sad I instancji wyrazil stanowisko, ze nie jest prawdopodobne, iz dojdzie do pomylenia uzywanych przez pozwane
oznaczen (...), K- (...)i (...) ze znakiem towarowym (...). Przeciwko temu przemawiala: odmienno$¢ towaréw i
konsumentoéw, dla ktérych sa przeznaczone dietetyczne $rodki spozywcze specjalnego medycznego przeznaczenia
oraz ich nabywanie na podstawie wskazan lekarskich. Wobec wskazania w pozwie, ze zadania U. odnosza sie do
suplementéw diety, powddztwo moglo dotyczy¢ wylacznie (...). Zdaniem Sadu Okregowego, nie istnieje ryzyko, ze
wlasciwi odbiorcy, tj. 0gol rozsadnych i $wiadomie mys$lacych konsumentow, blednie uzna, iz produkty o. (...)i (...)
pochodza od tego samego producenta lub producentéw powigzanych ze soba ekonomicznie, ze naleza do jednej
serii suplementéw diety. Oznaczenie (...) tworzy spojna calo$é. Wszystkie elementy slowne (nazwa i informacje na
opakowaniu), jak i graficzne opisowo wskazuja na charakter i przeznaczenie produktu. Powodka nie moze zasadnie
wyodrebnia¢ z niego stowa (...), zadajac zastosowania sankcji zakazowych wobec wszystkich oznaczen suplementow
diety, ktore zawieraja w sobie ten element. Sad zauwazyt tez, ze zadania zakazowe z pkt 1-5 pozwu zostaly okreslone
zbyt ogblnie, odnoszac sie do wszelkich oznaczen zawierajacych w sobie element (...), nie tylko obecnie uzywanych
przez pozwane ale takze do innych, ktére kiedykolwiek w przyszloéci mialyby by¢ przez nie uzyte. Taka formula
powddztwa nie jest dopuszczalna, egzekucja uwzgledniajacego je wyroku obejmowataby bowiem takie oznaczenia,
ktodre nie byly przedmiotem oceny Sadu co do naruszenia praw wylacznych do znaku (...).

Sad I instancji nie podzielil tezy powd6dki, ze znak towarowy (...) jest znakiem renomowanym. Spolka (...) ograniczyta
sie do przedstawienia - ograniczonych do Polski - danych i materialéw reklamowych, z ktérych w zadnym razie nie
wynikalo jaki jest poziom znajomosci znaku w relatywnym kregu konsumentéw. Nie bylo nawet danych o dzialaniach
podejmowanych przez uprawnionego dla budowy zdolno$ci odrézniajacej, sity znaku, w okresie od dnia zgloszenia
13 grudnia 2001 r. Orzecznictwo sadéw wspolnotowych utozsamia renome ze znajomo$cia znaku towarowego, jego
stawa, nie za$ z jako$cia towar6éw lub ustug, dla ktérych znak ten jest chroniony (ekskluzywnoscia).



Uznajgc zatem za bezzasadne zarzuty naruszenia przez spolki (...) w likwidacji i O. praw do wspdlnotowego znaku
towarowego (...) w sposéb stypizowany w art. 9 ust. 1 b i. c rozporzadzenia nr 207/2009 Sad Okregowy oddalil zadania
objete pozwem z 28 sierpnia 2012 r. (a contrario art. 102 w zw. z art. 9 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 i art. 287
ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p.).

Odnoszac sie do zarzutu sprzecznos$ci dzialan pozwanych z regutami uczciwej konkurencji Sad I instancji zauwazyl,
ze ustrdj Rzeczypospolitej Polskiej opiera sie na zasadach wolnoéci gospodarczej i swobody konkurencji. Kazdy
przedsiebiorca funkcjonujacy na rynku moze podejmowa¢é dzialania zmierzajace do pozyskiwania kontrahentéow -
nabywcow oferowanych przezen towaréow i ustug. Co do zasady dozwolone sg konkurencyjne dzialania, bez wzgledu
na to jak dotkliwe skutki moga wywiera¢ w sferze intereséw innych uczestnikéw obrotu. Ustawodawca zwraca
sie przeciwko nim tylko o tyle, o ile s3 one sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami albo tez podwazaja
fundamenty konkurencji jako takiej. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.)
reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dzialalno$ci gospodarczej - w interesie publicznym,
przedsiebiorstw oraz klientéw i nie moze by¢ traktowana jako instrument shluzacy wyeliminowaniu konkurencji
w ogdle, w celu zachowania dominujacej pozycji. Zgodnie z art. 3, czynem nieuczciwej konkurencji jest dzialanie
sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta (ust.
1). W ust. 2 przepis ten przykladowo wymienia takie czyny, m.in. wprowadzajgce w blad oznaczenie towaréow lub ustug.

W odniesieniu do zadan objetych pierwotnym pozwem Sad Okregowy stwierdzil, ze spétka (...) zaniechala
przedstawienia okoliczno$ci mogacych mieé znaczenie dla dochodzenia jej roszczen na podstawie art. 18 ust. 1w zw. z
art. 10iart. 3 ust. 1 u.z.n.k.. Uzasadnienie nie odr6znialo przedmiotu ochrony jakim jest prawo wylaczne od interesow
gospodarczych. Powolane w nim argumenty odnosily sie do prawa do znaku towarowego (...), zarzut naruszenia
ktbérego nie mogt wprost uzasadniaé zastosowania art. 18 ust. 1 u.z.n.k.

Wskazujac na fakt zmiany sytuacji prawnej powodki, ktéra w czerwcu 2012 r. stala sie licencjobiorca, spoétka (...)
nie przedstawila twierdzen, a tym bardziej dowoddw dotyczacych jej ewentualnych wezesniejszych i obecnych dzialan
w odniesieniu do produktéow (...) Inc. suplementéow diety z serii (...), mogacych uzasadniaé¢ zarzut odnoszacy
sie wylacznie do przedsiebiorstwa powddki, a nie do wszystkich przedsiebiorcow bioracych udzial w procesie
wytwarzania, wprowadzania do obrotu i oferowania suplementu diety (...). Nade wszystko powddka nie wykazala
swego pierwszenstwa, ktorego nie moze wywodzi¢ od innych podmiotéw, szczegélnie od (...) Inc. realizujacej
na polskim rynku swe prawa do uzywania wspdlnotowego znaku towarowego (...). Sad I instancji wskazal, ze
nie dysponuje materiatem dowodowym pozwalajagcym mu na dokonanie ustalen koniecznych, aby oceni¢ interes
gospodarczy powddki w dochodzeniu roszczen w oparciu o przepis art. 18 u.z.n.k. Samo stwierdzenie, ze spdlka
dystrybuuje towary (...) Inc. bez wyjasnienia relacji prawnych i gospodarczych, a w szczeg6lnosci roli jaka odgrywa
dystrybutor w budowaniu pozycji rynkowej suplementéw diety (...), nie pozwalalo na rzetelng ocene zasadno$ci zagdan
objetych pozwem z 28 sierpnia 2012 r. Nie wiadomo choéby, czy byla ona i jest wylacznym przedstawicielem (...) Inc.,
w jaki sposo6b uczestniczy w kosztach dzialan promocyjno-reklamowych i jakie czerpie z nich korzysSci. Nie wiadomo
jak ksztaltuje sie rynek tego rodzaju produktow, jaka jest na nim pozycja suplementéw diety (...). Zaniechanie w
przedstawieniu twierdzen i dowodow wykluczalo uznanie zasadnoSci zarzutu naruszenia przez pozwane art. 3 ust. 1
u.z.n.k. Nie ma dowod6w bezprawnego korzystania z pozycji rynkowej suplementow z serii (...) i wyobrazen, ktore
konsumenci w tymi produktami wigza, szkodzacego zdolno$ci odrézniajacej i renomie. Nie ma takze dowodow na to,
czy pojawienie sie pozwanych bedacych dystrybutorami, a nie wytworcami serii produktéw s. (...) moglo w jakikolwiek
sposob bezposrednio negatywnie wplynaé na pozycje rynkowa powddki. Skutki nieprzedstawienia i nieudowodnienia
twierdzen, na ktorych oparty jest zarzut dopuszczenia sie przez pozwane czynu nieuczciwej konkurencji o znamionach
okre§lonych w ust. 1 art. 3 u.z.n.k. obcigzaly U., zgodnie z regulg rozkladu ciezaru dowodu wyrazona w art. 6 k.c.

W toku postepowania, w piSmie procesowym z 30 listopada 2012 r. powddka zglosila dalsze zadania dotyczace
zakazania (pkt 1-3) i usuniecia skutkéw (pkt 4-6) czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 ust. 2
w zw. z ust. 1 u.z.n.k., a polegajacego na wprowadzeniu do obrotu towaru w opakowaniu z oznaczeniem, ktore



moze wprowadzi¢ klientéw w blad co do jego pochodzenia, o ile jego zastosowanie nie jest uzasadnione wzgledami
technicznymi.

Wobec braku zgody pozwanych na cofniecie zadan gtéwnych i ewentualnych objetych pkt 1-3 oraz zagdan ewentualnych
z pkt 4-6 Sad I instancji nie byl uprawniony do umorzenia postepowania, w tym zakresie oddalil jednak powodztwo,
ktoérego powodka nie popierala.

W piémie procesowym z 18 lutego 2013 r. powddka zazadala usuniecia skutkéw czynu nieuczciwej konkurencji
polegajacego na konfuzyjnym oznaczaniu towaréw - suplementu diety (...) przez:

- nakazanie pozwanym wycofania z obrotu i zniszczenia na ich koszt, w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia
sie wyroku, bedacych ich wlasno$cig, suplementéow diety (...) w opakowaniach w ksztalcie prostopadlo$cianu, z
wydluzong Scianka tylna, utrzymanych w kolorystyce niebiesko-bialej/kremowej, zawierajacych na Sciance przedniej
wizerunek muszli i element slowny (...) pisany czcionka wieksza niz pozostale elementy slowne umieszczone na
opakowaniu;

- zobowigzania pozwanych do zlozenia stosownego o$wiadczenia.

Zmiana ta byla uzasadniona zlozeniem przez wytworce oSwiadczenia o zmianie oznaczenia produktu i wygladu
opakowania na:

Sad Okregowy wskazal, ze rozstrzygniecie w tym zakresie bylo zdeterminowane stwierdzeniem, ze uzywanie
dla suplementu diety (...) opakowan z kwestionowanymi oznaczeniami stanowilo czyn nieuczciwej konkurencji
stypizowany w art. 10 u.z.n.k. Jednakze, takze dla tego zarzutu aktualne pozostaly wcze$niejsze uwagi Sadu I instancji
dotyczace nieprzedstawienia przez powodke twierdzen i dowoddéw dotyczacych pierwszenstwa uzywania - przez nig
sama - opakowan suplementéw diety (...) i wykazania jej wlasnego interesu gospodarczego naruszonego dzialaniami
pozwanych.

Sad Okregowy wyjasnil, ze podziela poglad, ze ksztalt opakowania oraz kompozycja elementéw graficznych na
nim zastosowanych moze stanowié¢ oznaczenie odrézniajace dane produkty na rynku, ktérego wykorzystanie przez
konkurentéw godzi w prawnie chronione interesy przedsiebiorcy i klientow. Nie mialo to jednak miejsca w tym
przypadku. Powddka nie wyjasnila ani nie udowodnila okoliczno$ci odnoszacych sie do sposobu sprzedazy produktéw
stron, ktére moglyby dawac¢ podstawe do pozytywnego ustalenia o istnieniu mozliwoéci wprowadzenia w blad
nabywcow, ktorzy ze wzgledu na podobienstwo opakowania wybiora (...), przekonani, ze jest to znany im wezesniej
(...). Nie bylo przeslanek do uznania, ze taka pomylka moze nastgpi¢ w aptece internetowej na stronie spoiki (...), albo
w sieciach handlowych, w ktorych konsumenci sami wybieraja produkt, nie korzystajac z pomocy farmaceuty, jak to
ma miejsce w aptekach. Suplementy diety sg zwykle sprzedawane w aptekach, gdzie podawane sa przez farmaceutow.
Nie moglo by¢ takze watpliwosci co do pochodzenia towaréw oferowanych w aptece internetowej, ktéra prowadzona
jest na stronie pozwanej ad. 1.

Sad Okregowy stwierdzil, ze nie jest przekonany zeby wyglad opakowania mogl mie¢ w tym przypadku zasadniczy
wplyw na decyzje zakupowa. Nabywajac produkty farmaceutyczne i spozywcze o przeznaczeniu medycznym
konsument jest szczegblnie uwazny przy ich wyborze, moze to mie¢ bowiem znaczace - dobre lub zle - skutki dla
jego zdrowia. Bedzie bardziej sklonny do szukania i brania pod uwage rady specjalisty. Rozsadny konsument przy
zakupie zwraca szczeg6lng uwage na nazwe handlowa produktu (znak towarowy wytworcy). Nalezalo za$ zauwazy¢,
ze wytworeca (...) w sposdb wyrazny eksponuje znak towarowy (...), ktérego konfuzyjne podobienistwo do znakéw
towarowych uzywanych przez pozwane zostalo przez Sad Okregowy wykluczone. Na opakowaniu (...) widnieje
natomiast w centralnym miejscu widoczne oznaczenie wytwércey O. .

W istocie, przy pobieznym ogladzie, opakowania suplementéw diety (...)1 (...) wywoluja takie samo ogdlne wrazenie.
Uwzgledniajac jednak warunki w jakich dokonuje sie zakup suplementéw diety oraz elementy, ktére nabywca uzna



za opisowe trzeba jednak bylo stwierdzi¢, ze porownywane oznaczenia nie sa podobne, a uzyta kolorystyka i uklady
graficzne sg odmienne.

Zdaniem Sadu I instancji o istnieniu ryzyka konfuzji konsumenckiej mozna byloby zasadnie twierdzi¢ wylacznie
wowcezas, gdyby opakowanie U. bylo na rynku wyjatkowe, a jego wyglad kojarzylby sie nabywcom w sposéb
niewatpliwy wylacznie z (...). Tymczasem tak nie jest, elementy kolorystyczne (odcienie niebieskiego i bialego)
i graficzne (muszla) sa powszechnie uzywane dla opakowan tego rodzaju produktéw, zar6wno medycznych jak
i spozywczych: Powodka nie moze zatem skutecznie ro$cié sobie pretensji do wylacznosci uzywania ksztaltu
opakowania, a takze slowa calcium, ktére w jezyku lacinskim oznacza wapn bedacy zasadniczym skladnikiem
produktow farmaceutycznych i spozywezych.

Powodka nie zaoferowala dowodu na to, Ze jej opakowanie bylo na rynku wyjatkowe i dla klientéw znaczenie miat
jego wyglad, a nie samo tylko oznaczenie (...). Takze w odniesieniu do tych zadan Sad Okregowy wskazal na ich zbyt
ogolne sformulowanie. Ich uwzglednienie skutkowaloby nie tylko zakazem oznaczania kwestionowanego opakowania
ale - generalnie - wszystkich opakowan suplementéw diety laczacych wskazane opisowo cechy stowne i graficzne.
Jakkolwiek poréwnywane opakowania majg identyczny ksztalt stanowigc prostopadlo$cian z wydtuzona tylna Scianka,
a takze utrzymane sa w identycznej bialo-kremowo-niebieskiej kolorystyce, to w réznych ukladach te elementy
pojawiaja sie w tego rodzaju produktach, maja charakter opisowy i na zaden z nich powo6dka nie ma wylacznosci.
Ewentualny zakaz odnosilby sie do elementéw opisowych i informacyjnych, w skrajnym przypadku uniemozliwiajac
pozwanym handel tego rodzaju towarami. Zasadnicze zastrzezenia Sadu I instancji budzito takze sformulowanie
o$wiadczenia z pkt 6, w ktorym pozwane maja przepraszac za naruszenie prawa do znaku towarowego (w sprzecznos$ci
z art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p.) oraz za niezdefiniowany czyn nieuczciwej konkurencji.

W ocenie Sadu Okregowego nie bez znaczenia dla uznania powodztwa za bezzasadne bylo takze i to, ze do
wszczecia postepowania sagdowego doszlo po dlugim czasie od rozpoczecia uzywania oznaczenia (...) (venire contra
factum proprium). Oznaczenie to jest uzywane od 2009 roku bez reakcji ze strony uprawnionego i jego polskich
dystrybutoréow, ktérzy pozwolili w tym czasie konsumentom poznaé oznaczenie (...) i umocnic sie przez O. w jego
dzialaniach podejmowanych dla budowania sily jego znakdéw towarowych. Nie bylo zadnych dowodéw ani nawet
twierdzen, ze U. sprzeciwial sie udzieleniu praw ochronnych z elementem (...), ze wystepowal o ich uniewaznienie
lub podejmowal inne dzialania przeciwko uzywaniu elementu stlownego, ktéry zakwestionowal dopiero po 3 latach
jego obecnosci na rynku.

Roszczenia oparte na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 11 art. 10 u.z.n.k. podlegaly zatem oddaleniu, jako
nieuzasadnione i nieudowodnione.

O kosztach postepowania Sad Okregowy orzekl na podstawie art. 98 k.p.c.

Apelacgje od wyroku Sqdu Okregowego wniosla powodka, zaskarzajge go w czesci oddalajacej
powodztwo wobec pozwanych ad. 11 ad. 2 w zakresie roszczen 4, 5 i 6 zawartych w pi$émie procesowym powoda z dnia
30 listopada 2012 r. oraz nakazujacej pobranie od powoda kwoty 5 000 zl tytulem brakujacej oplaty ostatecznej od
roszczen objetych niniejsza apelacja, a takze zasadzajacej od powoda na rzecz pozwanych zwrotu kosztéw zastepstwa
procesowego. Zaskarzonemu orzeczeniu zarzucila:

1/ naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowoddw, wyrazajace sie w:

- przyjeciu, ze powdd nie wykazal jaka pelni role w dystrybucji, promocji i budowaniu pozycji rynkowej suplementéow
V. C., podczas gdy okolicznosci te wprost wynikaja z materialu dowodowego zgromadzonego w sprawie;

- przyjeciu, ze powodd nie wykazal pierwszenstwa w stosunku do pozwanego ad. 2 w zakresie wykorzystania
opakowania o spornych cechach, podczas gdy okoliczno$¢ ta wynika z materialu dowodowego zgromadzonego w
sprawie;



- przyjeciu, ze powdd nie wykazal, jaka jest pozycja rynkowa suplementu diety V. C., podczas, gdy okoliczno$é¢ ta
wynika z materiatu dowodowego zgromadzonego w sprawie;

- dowolnym przyjeciu, Ze nabyciu suplementow diety towarzyszy szczegblna uwaga, podczas gdy w aktach sprawy brak
jest materialéw pozwalajacych na przedmiotowe ustalenie;

- dowolnym przyjeciu, ze w spornym opakowaniu centralne miejsce zajmuje widoczne logo O. oraz, ze porownywane
opakowania utrzymane s3 w odmiennej kolorystyce, jak tez, ze wykorzystano na nich rbézne uklady graficzne
i w konsekwencji przyjecie, ze porownywane opakowania nie sa podobne w stopniu rodzacym ryzyko konfuzji
konsumenckiej,

2/ naruszenie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. poprzez bledng wykladnie polegajaca na przyjeciu, ze dla wykazania naruszenia
interesu przedsiebiorcy dochodzacego ochrony na gruncie wskazanego przepisu niezbedne jest udowodnienie
bezposredniego negatywnego wplywu postepowania pozwanego na pozycje rynkowa powoda,

3/ naruszenie art. 10 ust. 2 u.z.n.k. poprzez bledna wykladnie polegajaca na:
- przyjeciu, ze opakowanie podlegajace ochronie w oparciu o wskazany przepis winno by¢ na rynku wyjatkowe;

- nieuwzglednieniu, ze opakowanie produktu, jako pewna kompozycja elementéw slownych, graficznych i
przestrzennych, moze charakteryzowa¢ sie zdolno$cia wskazywania na pochodzenie handlowe produktu, niezaleznie
od faktu, ze poszczegdlne elementy wykorzystane w opakowaniu majg charakter niedystynktywny;

- pominiecie przy ocenie wystepowania ryzyka konfuzji faktu, ze opakowanie spelniajace lgcznie cechy takie jak
wydluzona $cianka tylna, niebiesko-biata/kremowa kolorystyka, wizerunek muszli i stowo (...) umieszczone na
przedniej $ciance opakowania pisane czcionka wieksza niz pozostale elementy stowne na nim umieszczone bylo przez
kilkanadcie lat stosowane wylacznie dla produktu oferowanego przez powoda;

- uznaniu, ze takie samo ogdlne wrazenie wywierane przez poréwnywane opakowania nie jest wystarczajace dla
przyjecia, ze istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad, co do handlowego pochodzenia produktow;

- zaniechanie dokonania oceny podobienistwa opakowan w oparciu o calo$ciowe wrazenie przez nie wywierane i
ustalenie braku podobienstwa z uwagi na wystepowanie r6znic pomiedzy porownywanymi opakowaniami;

- nieprawidlowe ustalenie wzorca przecietnych nabywcéw produktéw oferowanych przez strony, w szczegoélnosci
poprzez bledne ustalenie poziomu uwagi przedmiotowych nabywcow;

- nieuwzglednienie przy ocenie, czy doszlo do popelnienia czynu nieuczciwej konkurencji faktu, ze sporne opakowanie
istotnie odréznia sie od opakowan stosowanych dla pozostaltych produktéw z serii V. oferowanych przez pozwanych,

i w konsekwencji przyjecie, ze porownywane opakowania nie sa podobne w stopniu rodzacym ryzyko konfuzji
konsumenckiej,

4/ naruszenie art. 10 ust. 2 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 u.z.n.k. poprzez ich niezastosowanie, w sytuacji,
w ktorej stan faktyczny sprawy wypelnia hipotezy zawarte w normach wyrazonych w przywolanych przepisach,

5/ naruszenie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. poprzez niezastosowanie przedmiotowego przepisu w zakresie roszczen objetych
apelacja i brak dokonania oceny postepowania pozwanych na tle przywolanego przepisu, podczas, gdy bylo to
uzasadnione w okoliczno$ciach niniejszej sprawy, a nadto, w oparciu o przywolany przepis, zostaly sformulowane
roszczenia pozwu i w konsekwencji nierozpoznanie istoty sprawy, w omawianym zakresie.

Wskazujac na powyzsze zarzuty strona powodowa wniosla o:



1/ zmiane zaskarzonego orzeczenia poprzez uwzglednienie powodztwa w zaskarzonym zakresie, tj. poprzez:

- nakazanie pozwanym ad. 1 i ad. 2 wycofania z obrotu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku w
niniejszej sprawie, bedacych wlasnoscia, odpowiednio, pozwanego ad. 1, pozwanego ad. 2, suplementéw diety D-V.
C. w opakowaniach w ksztalcie prostopadloécianu, z wydluzong $cianka tylna, utrzymanych w kolorystyce niebiesko-
bialej/kremowej, zawierajacych na Sciance przedniej wizerunek muszli i element stlowny (...) pisany czcionka wieksza
niz pozostale elementy slowne umieszczone na opakowaniu;

- nakazanie pozwanym ad. 1 i ad. 2 zniszczenia na ich koszt w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku
w niniejszej sprawie, znajdujacych sie w posiadaniu odpowiednio pozwanego ad. 1 i pozwanego ad. 2 opakowan
suplementéw diety D- V. C. w ksztalcie prostopadloscianu, z wydluzona Scianka tylna, utrzymanych w kolorystyce
niebiesko-bialej/kremowej, zawierajacych na $ciance przedniej wizerunek muszli i element slowny (...) pisany
czcionka wieksza niz pozostale elementy stowne umieszczone na opakowaniu;

- zobowigzanie pozwanych ad. 1i ad. 2 do zlozenia w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku w niniejszej
sprawie, na jego koszt, w czasopismach: Gazeta (...) oraz (...), oéwiadczenia o wielko$ci nie mniejszej niz 1/3
strony przedstawionego czcionka Times N. R., o wielkoéci nie mniejszej niz 14 punktéw, dwukrotnie pogrubionej, o
nastepujacej tresci:

(...) sp. z 0.0. oraz (...) sp. z 0.0. przepraszaja spoélke (...) sp. z 0.0. za bezprawne wykorzystywanie w dzialalno$ci
gospodarczej opakowania suplementu diety D-V. C. w ksztalcie prostopadloScianu, z wydtuzong Scianka tylna,
utrzymanego w kolorystyce niebiesko-bialej/kremowej, zawierajacego na Sciance przedniej wizerunek muszli i
element stowny (...) pisany czcionka wieksza niz pozostale elementy stowne umieszczone na opakowaniu, co stanowito
czyn nieuczciwej konkurencji."

a w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania wyroku w tym zakresie, upowaznienie powoda do
opublikowania powyzszego ogloszenia na koszt pozwanych ad. 11 ad. 2,

2/ zasadzenie od pozwanych ad. 11 ad.2 na rzecz powoda zwrotu kosztow postepowania w I i IT instancji, zgodnie z
normami przepisanymi,

wzglednie o:

3/ uchylenie zaskarzonego orzeczenia w zaskarzonej czeSci i przekazanie sprawy Sadowi I instancji do ponownego
rozpoznania.

W odpowiedzi na apelacje z dnia 16 maja 2013 r. pozwani wnie§li o oddalenie apelacji w calo$ci oraz zasadzenie na
ich rzecz kosztow postepowania wedlug norm przepisanych, w tym kosztoéw zastepstwa procesowego.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
Apelacja w zasadniczej cze$ci zastugiwala na uwzglednienie.

W niniejszej sprawie strona powodowa dochodzila szeregu roszczen opartych po pierwsze na zarzucie naruszenia
przez pozwanych praw wylacznych przystugujacych powodowi - jako licencjobiorcy - do wspolnotowego znaku
towarowego (...) (C. (...)), a po drugie na zarzucie naruszenia przez pozwanych regul uczciwej konkurencji
polegajacych na wykorzystaniu opakowania charakteryzujacego sie lacznie nastepujacymi cechami: ksztalt
prostopadloécianu z wydluzong Sciankg tylng, kolorystyka niebiesko-biala/kremowa, wizerunek muszli na $ciance
przedniej oraz element slowny (...) pisany czcionka wieksza niz pozostale elementy slowne umieszczone na
opakowaniu na Sciance przedniej. Poniewaz apelacja powoda dotyczy jedynie oddalenia czeéci zadan opartych na
ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w postaci ostatecznie sformulowanej w pisémie procesowym z dnia
18 lutego 2013 r. (zadania gléwne z punktéw 4-6), w dalszej czeSci rozwazan pominiete zostang kwestie dotyczace



wspolnotowego znaku towarowego, a te dotyczace ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ograniczone zostang
do opakowan suplementow diety (...) oraz (...).

Trafna byla uwaga Sadu I instancji, iz przedmiotem ochrony na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
sq nie prawa podmiotowe uczestnikéw obrotu gospodarczego (w szczegélnos$ci prawa wylaczne na dobrach
niematerialnych), ale ich interesy gospodarcze. Interesy te chronione sa przed zagrozeniem lub naruszeniem przez
czyny sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami stypizowane w przepisach szczegdtowych ustawy (art. 5-17d
u.z.n.k.) lub wypeliajace hipoteze klauzuli generalnej okreslonej w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Wskazujgc na powyzszy
przedmiot ochrony Sad Okregowy stwierdzil, ze powdd nie zaoferowal dowodéw w oparciu o ktére mozliwe byloby
dokonanie ustaleni koniecznych do oceny interesu gospodarczego strony powodowej w dochodzeniu roszczen w
oparciu o art. 18 u.z.n.k. W szczego6lnosci nie zostala wykazana rola powodowej spotki w budowaniu pozycji rynkowej
suplementoéw diety (...), nie wyjasniono w jaki sposob uczestniczy ona w kosztach dzialan promocyjno-reklamowych i
jakie czerpie z nich korzySci. Nie zostalo tez wykazane jak ksztaltuje sie rynek tego rodzaju produktéw, jaka jest na nim
pozycja suplementéw diety (...). Sad I instancji wskazal rowniez na brak dowodéw co do bezprawnego korzystania
przez pozwanych z pozycji rynkowej suplementéw z serii (...) i wyobrazen, ktére konsumenci z tymi produktami
wiaza, szkodzacego zdolnosci odrdzniajacej i renomie. Nie wykazano réwniez, aby pojawienie sie pozwanych jako
dystrybutoréw moglo w jakikolwiek sposob negatywnie wplyna¢ na pozycje rynkowsa strony powodowej. Niezaleznie
od powyzszego, Sad Okregowy zwrécit uwage na niewykazanie przez powoda swojego wlasnego pierwszenstwa
uzywania opakowan suplementow diety (...), ktérego to pierwszenstwa nie moze wywodzi¢ od innych podmiotéw, w
szczegblnosei od spolki (...) Inc.

Z powyzszym stanowiskiem Sadu I instancji nie mozna bylo sie zgodzi¢, zwlaszcza ze stalo ono w sprzeczno$ci nawet
z ustaleniami faktycznymi poczynionymi przez sam ten Sad.

Sad Okregowy ustalil - i bylo to w sprawie niesporne - ze powodowa spdtka prowadzi dzialalnos¢ gospodarcza na
rynku suplementoéw diety, dystrybuujac w Polsce od 2003 r. wytwarzane przez (...) Inc. suplementy (...), w tym
(...). Suplement diety (...) jest obecny na polskim rynku od 1997 r. w opakowaniu zmienianym jedynie w nieznaczny
sposob, cechujacym sie ksztaltem z wysunieta tylna $cianka, niebiesko-bialawa kolorystyka, wizerunkiem muszli i
wyeksponowanymi napisami (...). Suplementy diety (...) sa znane i cenione przez konsumentdéw, ze wzgledu na dobra
jako$¢ cieszg sie uznaniem lekarzy i farmaceutéw. Sg one - szczegdblnie (...) intensywnie reklamowane.

Nadto, z niekwestionowanych co do swojej wiarygodno$ci zeznan Swiadka A. W. wynikalo, ze strona powodowa w
latach 2003-2012 na reklame i promocje suplementéw z serii (...), w tym (...), wydala rocznie ok. 2,2 mln z} (k.
1126, 1127). To ona tez figuruje jako podmiot odpowiedzialny zaréwno na reklamach ww. produktéw, jak i na ich
opakowaniach (k. 100-351 - materialy reklamowe). Podkresli¢ tez nalezato, ze (...) Inc. jest jedynym udzialowcem
spoiki (...) i oba podmioty laczy umowa licencyjna zapewniajaca powodowi wylaczno$¢ uzywania na terytorium Polski
wspoélnotowego znaku towarowego (...) (k. 73-75 - umowa licencyjna).

W Swietle powyzszego uznaé¢ nalezalo, ze strona powodowa niewatpliwie wykazala, iz posiada wlasny interes
gospodarczy, ktéry co do zasady moze podlegaé ochronie na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Powdd, jako dystrybutor produktéw wytwarzanych przez jego jedynego udzialowca, posiadajacy wylaczne prawo
uzywania na terytorium Polski znakéw towarowych nalezacych do (...) Inc., w tym wspo6lnotowego znaku towarowego
(...), od 2003 r. buduje pozycje rynkowa suplementéw z serii (...), wtym (...), ponoszac na ten cel konkretne wydatki
oraz biorac na siebie odpowiedzialno$¢ za te produkty .. (...) tej sytuacji, co do zasady, pow6d ma samodzielny interes
w zadaniu ochrony wypracowanej, atrakcyjnej pozycji rynkowej przed nieuczciwymi dzialaniami zaklocajacymi
konkurencje na rynku.

Nietrafne byly rowniez zarzuty Sadu Okregowego co do niewykazania przez powoda pierwszenstwa uzywania przez
niego samego opakowania o wskazywanych, spornych cechach. Sam Sad I instancji ustalil, ze suplement diety (...)
obecny jest na polskim rynku od 1997 r. w zasadniczo niezmienionym opakowaniu. W tej sytuacji uzna¢ nalezalo,



ze robwniez powdd oferuje do sprzedazy suplement diety (...) w opakowaniu charakteryzujacym sie wskazywanymi
cechami od 2003 r.

Zauwazy¢ nalezalo, ze pozwani nie twierdzili nawet, aby suplement diety (...) pojawil sie na rynku przez 2003 r.,
natomiast strona powodowa przedstawila dowody, z ktérych posrednio wynikalo, ze ww. produkt pojawil sie na
rynku w 2012 r. (vide k. 868-875 - o§wiadczenie (...) Ltd. sp. z 0.0. obrazujace wielko$¢ sprzedazy poszczeg6lnych
suplementéw wapniowych w latach 2007-2012, z ktérego wynika, ze produkt D. (...) nie byl obecny na rynku w latach
2007-2011; k. 1127 - zeznania $wiadka A. W., ktéra wskazala, ze przedstawiciele handlowi powoda zauwazyli produkt
D. (...) na pbtkach aptecznych w lutym 2012 r.; réwniez $§wiadek K. S. - pracownik pozwanego ad. 2 - wskazala na rok
2012, jako date wejsScia ww. produktu do sprzedazy - k. 11v akt Cps 58/12).

Stusznie tez strona powodowa wskazala w apelacji na sprzeczne ze zgromadzonym w sprawie materialem dowodowym
twierdzenia Sadu I instancji co do niewykazania przez powoda pozycji rynkowej suplementéw diety (...), w tym
suplement diety (...). Przede wszystkim konstatacja powyzsza stala w sprzeczno$ci z ustaleniami poczynionymi przez
Sad Okregowy, ktory ustalil, ze suplementy diety (...) sa znane i cenione przez konsumentéw, a ze wzgledu na
dobra jako$¢ ciesza sie tez uznaniem lekarzy i farmaceutéw. Powyzsze ustalenia nalezalo uzupehié o okolicznoéé,
ze suplement diety (...) zajmuje w Polsce pierwsze miejsce pod wzgledem wartoSci sprzedazy wsrod suplementow
wapniowych i jest uwzgledniany w r6znego rodzaju rankingach popularnosci (vide k. 83 - informacja (...). wydajacego
publikacje (...), z ktoérej wynika, ze produkt powoda od dziewieciu lat plasuje sie na pierwszej pozycji w kategorii
,Preparaty z wapniem”; k. 647-648 - o§wiadczenie (...) Ltd. sp. z 0.0. o wielko$ci i warto$ci sprzedazy produktow (...),
wtym (...); k. 868-875 - odwiadczenie (...) Ltd. sp. z 0.0. o wielkoSci i warto$ci sprzedazy suplementéw wapniowych).

Podsumowujac powyzsza czes$é stwierdzi¢ nalezalo, ze po pierwsze Sad Okregowy nie poczynil wszystkich ustalen
faktycznych niezbednych do rozstrzygniecia sprawy na podstawie zaoferowanych przez strony dowodoéw, a po drugie
blednie uznal, Ze niektére okolicznoéci nie zostaly udowodnione przez strone powodowa, mimo ze wynikaly ze
zgromadzonego materialu dowodowego, a nawet stanowit cze$é¢ ustalen faktycznych poczynionych przez Sad I
instancji.

Stosownie do tresci art. 10 ust. 2 w zw. z art. 10 ust. 1 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest wprowadzenie do
obrotu towar6w w opakowaniu mogacym wprowadzi¢ klientow w blad co do pochodzenia, iloéci, jakosci, sktadnikow
sposobu wykonania, przydatnosci, mozliwoS$ci zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towaréw
albo usthug, chyba ze zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione wzgledami technicznymi.

Jak podkresla sie w piémiennictwie opakowanie towaru jest waznym elementem marketingu i w wielu przypadkach
to wlaénie ono decyduje o powodzeniu rynkowym produktu (tzw. funkcja sprzedazowo-promocyjna opakowania).
Odgrywa ono szczegdlnie istotna role w gospodarce wolnorynkowej, gdzie ten sam rodzaj towaru jest wytwarzany
przez wielu konkurujacych ze soba producentéw. Producenci (sprzedawcy) towaréw podejmuja zatem dzialania
majgce na celu wyrdznienie konkretnego produktu w $wiadomosci konsumentéw, m.in. poprzez odpowiednio
zaprojektowane opakowanie. Z drugiej strony, szczegblnie producenci (sprzedawcy) produktéow wchodzacych na
rynek, ktoérzy nie wypracowali jeszcze wlasnej pozycji rynkowej, moga by¢ skorzy do zblizania wygladu opakowan
swoich towaréw do tych, ktore zdobyly juz uznanie klientéw, czyli nasladownictwa. W tej sytuacji poprzez
uzycie okreSlonego opakowania moze doj$¢ do wprowadzenia klientéw w blad co do pochodzenia towaru albo
zasugerowania klientom, ze maja oni do czynienia z produktem takim jak ten, ktéry juz funkcjonuje na rynku, i
skorzystania w ten spos6b z renomy wypracowanej przez konkurenta. Nasladownictwo opakowania prowadzi zatem
do wykorzystania cudzej pracy i czesto znacznych $§rodkéw finansowych wytozonych na wykreowanie pozytywnego
wizerunku rynkowego danego produktu.

Aby uzyskaé ochrone na podstawie art. 10 u.z.n.k. opakowanie musi by¢ w catoSci wyrdzniajgce, tj. mie¢ zdolnosé
indywidualizowania produktu i wskazania w ten sposéb na jego pochodzenie od okre$lonego przedsiebiorcy.
Wymagania tego nie nalezy jednak utozsamia¢ z koniecznoS$cia posiadania przez dane opakowanie wyjatkowych
waloréow estetycznych, czy tez niezwyklego ksztaltu, bogatej szaty graficznej, szczegélnej kompozycji napisow.



Ochronie podlega¢ moga réwniez opakowania proste w swojej formie, jezeli tylko maja site wyrdzniania towaru i
tworzenia u klientéw odpowiednich skojarzen pomiedzy opakowaniem a producentem (sprzedawca) towaru. W tej
sytuacji za nietrafne co do zasady uznac nalezalo zapatrywanie Sadu I instancji co do braku wykazania przez powoda,
ze opakowanie, ktorego ochrony domagatl sie w niniejszej sprawie bylo na rynku wyjatkowe. Trafnie zwrocila uwage
w apelacji strona skarzaca, ze na podstawie art. 10 u.z.n.k. nie podlegaja ochronie opakowania na rynku wyjatkowe,
ale opakowania zdatne do wskazywania pochodzenia handlowego produktu, tj. posiadajace zdolno$¢ odrézniajaca.

Opakowanie strony powodowej charakteryzuje sie kompozycja i zestawem cech, ktére - jak wykazal powod -
sg na polskim rynku niepowtarzalne i tym samym indywidualizuja produkt przez niego sprzedawany, tj. ma
ksztalt prostopadlo$cianu z wydluzona Scianka tylna, jest utrzymane w kolorystyce niebiesko-bialej/kremowej,
posiada wizerunek muszli na $ciance przedniej oraz element slowny (...) pisany czcionka wieksza niz pozostale
elementy slowne umieszczone na opakowaniu na $ciance przedniej. Jak wynika z niespornych ustalen faktycznych
opakowanie takie w zasadniczo niezmienionej postaci funkcjonuje na polskim rynku od 1997 r., za§ powod
dystrybuuje z jego wykorzystaniem suplement diety (...) od 2003 r. Konsumenci produkt ten znaja i cenig,
zatem musza tez znac¢ opakowanie, w ktérym jest ono sprzedawane, tym bardziej, ze produkt ten jest intensywnie
reklamowany przez powodowa spotke od 2003 r., a na reklamach uwidocznione zostalo opakowanie z wszystkimi
ww. charakterystycznymi cechami (vide materialy reklamowe k. 100-351). W tych okoliczno$ciach w ocenie Sadu
Apelacyjnego nie bylo watpliwosci, ze opakowanie, ktérego ochrony domaga sie powdd ma zdolnosé odrézniajaca,
zatem moze podlegaé ochronie na podstawie art. 10 u.z.n.k.

Jak juz o tym byla mowa, w sprawie wykazane takze zostalo przez strone powodowa pierwszenstwo uzywania
ww. opakowania, przed opakowaniem wykorzystywanym przez pozwanych, co rdbwniez stanowi warunek uzyskania
ochrony na podstawie art. 10 u.z.n.k.

Kolejng przestanka odpowiedzialnoSci wymagajaca rozwazenia w sprawie byla charakterystyczna dla ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przestanka wprowadzenia w blad, przy czym na gruncie niniejszej sprawy
dotyczylo to wprowadzenia w blad co do pochodzenia towardw, a precyzyjnie rzecz ujmujgc mozliwoSci wprowadzenia
w blad, bo z brzmienia ww. przepisu wynika, ze wystarczajaca jest sama potencjalna mozliwo$c¢ (niebezpieczenstwo)
wprowadzenia w blad.

Ocena powyzszej przestanki musi by¢ dokonywana z uwzglednieniem wszystkich okolicznosci towarzyszacych
wyborowi produktu przez konsumenta oraz z uwzglednieniem punktu widzenia przecietnego nabywcy tego rodzaju
produktu. Zgodnie z wypracowana przez Europejski Trybunat SprawiedliwosSci koncepcja, przejeta rowniez przez sady
polskie, modelowy przecietny konsument jest osoba dostatecznie dobrze poinformowana, uwazna i ostrozng. Model
ten nie opiera sie przy tym na teécie statystycznym, ale jest tworzony przez sady orzekajace w konkretnych sprawach,
ktore kierujac sie wlasna oceng sytuacji ustalaja typowa reakcje uczestnika rynku okreslonego rodzaju produktéow lub
ushlug. Okres$lajac poziom uwagi przecietnego konsumenta nalezy przede wszystkim wzia¢ pod uwage rodzaj produktu,
ktéry konsument zamierza naby¢, bowiem poziom uwagi inny bedzie w przypadku artykulu masowego, a inny w
przypadku dobra luksusowego. Na marginesie zauwazy¢ nalezalo, ze model taki przewidziany zostala w ustawie z dnia
23 sierpnia 2007 r. o przeciwdzialaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz.1206), w jej art. 2 pkt 8.

Przy ocenie czy zachodzi mozliwo$é wywolania konfuzji bierze sie pod uwage nie tylko powyzej zdefiniowany model
przecietnego konsumenta, ale rowniez okoliczno$¢, czy chodzi o towary, ktore sa rodzajowo zblizone. Jak wskazuje
sie w piémiennictwie w przypadku towaréw jednorodzajowych nawet doé¢ daleko idace réznice nie wykluczaja jeszcze
mozliwo$ci konfuzji, a to np. z uwagi na znang rynkowa praktyke tzw. od$éwiezania marki poprzez modyfikacje
opakowania. W takiej sytuacji konsument moze potraktowac pojawienie sie nowego opakowania, r6znigcego sie w
pewnym stopniu od opakowania juz mu znanego jako rezultat dzialania producenta (sprzedawcy) danego towaru, a
nie jako nieuczciwe postepowanie konkurenta.

Generalnie, poréwnujac sporne opakowania nalezy przede wszystkim bra¢ pod uwage ich cechy wspoélne, szczegblnie
jezeli sa to jednoczes$nie elementy dominujace i decydujgce o mocy wyrdzniajgcej, a nie eksponowac drobne réznice.



Do przyjecia mozliwoéci wprowadzenia konsumenta w blad wystarczajace bedzie, aby ogdlne wrazenie wywolywane
przez opakowania bylo podobne. Podkres$li¢ nalezy, ze przecietny konsument postrzega i zapamietuje obrazjako calo$é
i na tym utrwalonym w pamieci - z natury wiec niedoskonalym - obrazie musi polegaé, kiedy nie ma przed soba
oryginalu.

Odnoszac powyzej przedstawione rozwazania do okolicznoéci sprawy stwierdzi¢ nalezalo, ze w niniejszej sprawie
wykazane zostalo przez strone powodowa istnienie ryzyka konfuzji konsumenckiej, bowiem wykorzystywane przez
pozwanych opakowania mogly wprowadzi¢ klientéw w blad co do pochodzenia towardw.

Przede wszystkim zauwazy¢ nalezalo, ze ogble wrazenie wywolywane przez poréwnywane opakowania bylo podobne.
Po pierwsze, oba opakowania maja ksztalt prostopadloécianu z wydtuzona Scianka tylna. Po drugie, wykorzystana
zostala w nich ta sama kolorystyka, tj. kolory niebieski, bialy i kremowy. Po trzecie, na obu opakowaniach
wyeksponowany jest motyw muszli oraz napisane duza czcionka slowo (...) o zblizonej kolorystyce. Podkresli¢
jednoczeénie nalezalo, ze w poréwnywanych opakowaniach sprzedawane sa takie same produkty - wapniowe
suplementy diety, co znaczaco zwieksza ryzyko konfuzji konsumenckiej z przyczyn wskazanych juz powyzej. Jak
wskazuje sie w orzecznictwie rynek preparatéw stanowigcych suplementy diety jest specyficzny, bowiem ten sam lub
bardzo podobny towar uzyskuje przewage u odbiorcow dzieki swoistej nazwie, reklamie i opakowaniu. W zwiazku
z tym od przedsiebiorcow wchodzacych na taki rynek z nowym produktem wymagana jest wieksza ostrozno$c¢, aby
poprzez wprowadzenie do obrotu bardzo podobnie opakowanego i nazwanego towaru nie wprowadzi¢ konsumentéw
w blad i nie odebraé ich w ten spos6b innemu producentowi (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 22 stycznia 2010 .,
V CSK192/09, LEX nr 564857). Zwrdcié tez nalezalo uwage na mnogoé¢ dostepnych $rodkow plastycznych mozliwych
do zastosowania przy wykonaniu opakowania wapniowego suplementu diety. Jezeli zatem konkurent chce wyr6znic
swoj produkt, to jakiekolwiek wzgledy techniczne nie stojg temu na przeszkodzie. W niniejszej sprawie pozwani
wykorzystali jednak charakterystyczne, dominujace elementy opakowania stosowanego przez powoda, tj. ksztalt,
kolorystyke oraz elementy uktadu graficznego, czego nie mozna uzna¢ za przypadkowe. Ta ostatnia okolicznosé nie
miala zreszta istotnego znaczenia, bowiem odpowiedzialno$¢ na podstawie art. 10 u.z.n.k. jest niezalezna od winy.

Powyzszego stanowiska nie zmieniaja oczywiste réznice w poréwnywanych opakowaniach, bowiem to nie one
decyduja o og6lnym wrazeniu wywolywanym przez te opakowania. Sad Apelacyjny w niniejszym sktadzie przychyla sie
do wyrazanego w piSmiennictwie stanowiska, ze pojecie ,wprowadzenia w blad” na gruncie art. 10 u.z.n.k. winno by¢
interpretowane elastycznie, bowiem jedynie wowczas przepis ten bedzie mogl pelnié zamierzone przez ustawodawce
funkcje, tj. pozwolié¢ na eliminacje dzialan mogacych wérod klientéw wywolywac pomylki co do osoby przedsiebiorcy
lub jego wyrobow (np. K. J., Relacja ochrony przyznanej na podstawie u.z.n.k. do wylgcznych praw wilasnosci
intelektualnej na przykladzie problematyki nasladownictwa opakowan, Zeszyty (...) Prace z Prawa Wlasnoéci
Intelektualnej (...)(103), str. 98-99). Nie eliminowal tez ryzyka konfuzji widniejacy na opakowaniu wykorzystywanym
przez pozwanych napis (...), bowiem z uwagi na jego wielko$¢ mégl by¢ on w ogdle nie dostrzegany przez konsumentoéw
przy dokonywaniu zakupbw.

Odnoszac sie z kolei do modelu przecietnego konsumenta zauwazy¢ nalezalo, ze nabywcy suplementéw diety, w
tym suplementéw wapniowych nie tworza jednorodnej grupy. Suplementy diety nie sa lekarstwami, a jedynie
preparatami uzupelniajacymi diete w okres§lone witaminy i mineraly. Nie mozna zatem poréwnywaé poziomu uwagi
towarzyszacego zakupowi lekdw z nabywaniem suplementéw diety. W tym drugim przypadku przecietny konsument
jest w duzo mniejszym stopniu uwazny i podejmuje decyzje zakupowe bardziej mechanicznie, zatem moze sie wlasnie
kierowa¢ ogo6lnym wrazeniem wywolywanym przez opakowanie danego produktu, a nie szczegolowo przygladaé
sie opakowaniu i poszukiwa¢ na nim producenta produktu, czy tez kierowac sie pelna nazwa produktu (sprawa
nie dotyczy juz ochrony praw wylacznych, tym niemniej dla potrzeb aktualnie dochodzonych roszczen zauwazyé
mozna, ze roéznica pomiedzy (...) a (...) nie jest tak znaczgca, aby mogla w okoliczno$ciach sprawy wykluczy¢
ryzyko konfuzji konsumenckiej, a wrecz moze to ryzyko powiekszaé). Brak jest rowniez podstaw do twierdzenia, ze
przecietny konsument przy nabywaniu wapniowego suplementu diety odwolywac¢ sie bedzie do porady farmaceuty.



Wskazywaé moze na to rowniez fakt, ze tego typu produkty sprzedawane sa w aptekach internetowych i réwniez
pozwani wykorzystuja ten kanat sprzedazy.

O ile mozna bylo zgodzi¢ sie z Sadem Okregowym, ze ryzyko konfuzji konsumenckiej wykluczone bylo w sytuacji, gdy
sprzedaz produktow oferowanych przez pozwanych nastepowala za posrednictwem sklepu internetowego na stronie
pod adresem (...), to niewatpliwie ryzyko takie istnieje w przypadku aptek czeSciowo samoobstugowych, w ktérych
sam klient dokonuje wyboru interesujacego go suplementu diety. Spos6b sprzedazy obu produktow nie wykluczal
zatem ryzyka wprowadzenia konsumentéw w blad co do pochodzenia tych produktow.

Podsumowujac powyzsze rozwazania stwierdzi¢ nalezalo, ze powdd udowodnil, iz wykorzystywane przez pozwanych
opakowania mogly wprowadzi¢ klientéw w blad co do pochodzenia towardw, a zatem doszlo do popelnienia czynu
nieuczciwej konkurencji okre§lonego w art. 10 ust. 2 w zw. z art. 10 ust. 1 u.z.n.k.

Podzieli¢ nalezalo rowniez zarzuty skarzacego co do nierozwazenia przez Sad Okregowy odpowiedzialno$ci pozwanych
na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k., przepisu zawierajacego ogoélna definicje czynu nieuczciwej konkurencji, majacego
charakter klauzuli generalne;j.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skierowana jest przeciwko wszystkim praktykom, sprzecznym z prawem
lub dobrymi obyczajami, ktére zagrazaja uczciwej rywalizacji rynkowej. Za naruszajace dobre obyczaje uznaé¢ m.in.
nalezy pasozytnicze korzystanie z cudzej renomy lub pozycji rynkowej, w celu zbudowania wlasnej pozycji. Moze to
nastapié przez zblizenie wygladu opakowania swoich produktéw do opakowania wykorzystywanego przez konkurenta.
W takim przypadku istotne jest wykorzystanie charakterystycznych elementéw wygladu opakowania konkurenta z
zamiarem przejecia w ten sposob czesci jego udzialu w rynku.

Jak juz powyzej byla o tym mowa pozwani wykorzystali charakterystyczne i dominujgce elementy opakowania
stosowanego od wielu lat przez powoda, a wcze$niej jeszcze przez (...) Inc. Co prawda zaden z elementéw
opakowania nie podlega samodzielnej ochronie, to jednak ich réwnoczesne wykorzystanie przez pozwanych dla
towaru bezposrednio konkurencyjnego musialo zosta¢ uznane za nieprzypadkowa probe przyciagniecia uwagi
klientoéw i wykorzystania w ten sposob pozycji, ktora wypracowal powdd na rynku wapniowych suplementéw diety.
Takie dzialanie musialo zosta¢ uznane za naruszajace dobre obyczaje, a tym samym stanowigce czyn nieuczciwej
konkurencji polegajgcy na nieuczciwym wykorzystaniu cudzej renomy i wypracowanej pozycji rynkowej (por.
postanowienie Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 czerwca 2010 r., V Acz 434/10, LEX nr 585086).

Stosownie do treéci art. 18 ust. 1 pkt 2-3 u.z.n.k. w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiebiorca,
ktérego interes zostal zagrozony lub naruszony moze m.in. zada¢ usuniecia skutkow niedozwolonych dzialan
oraz zlozenia jednokrotnego lub wielokrotnego o§wiadczenia odpowiedniej treéci i w odpowiedniej formie. Nadto,
stosownie do art. 18 ust. 2 u.z.n.k. sad, na wniosek uprawnionego, moze orzec réwniez o wyrobach, ich opakowaniach,
materialach reklamowych i innych przedmiotach bezposrednio zwigzanych z popelieniem czynu nieuczciwej
konkurencji. W szczegoblno$ci sad moze orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania.

Strona powodowa wnosila w pierwszym rzedzie o nakazanie pozwanym ad. 1 i ad. 2 wycofania z obrotu w terminie
14 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku w niniejszej sprawie, bedacych wlasno$cia, odpowiednio, pozwanego ad.
1, pozwanego ad. 2, suplementéw diety (...) w opakowaniach w ksztalcie prostopadloécianu, z wydtuzona $cianka
tylng, utrzymanych w kolorystyce niebiesko-bialej/kremowej, zawierajacych na Sciance przedniej wizerunek muszli i
element stlowny (...) pisany czcionka wiekszg niz pozostale elementy slowne umieszczone na opakowaniu.

Zadanie wycofania wyrobéw z obrotu stanowi jednga z mozliwych postaci roszczenia o usuniecie skutkéw
niedozwolonych dzialan. Uznaé¢ nalezalo, ze w okoliczno$ciach niniejszej sprawy roszczenie to znajdowalo
uzasadnienie, bowiem zmierzalo do ochrony interesu powoda naruszonego przez wprowadzenie przez pozwanych
do obrotu suplementoéw diety w opakowaniach charakteryzujacych sie okreslonymi cechami i przez to mogacych
wprowadza¢ konsumentéw w blad co do pochodzenia towaru. Roszczenie to, zgodnie z jego istotg, zmierza
jednoczeénie do przywrocenia stanu rzeczy istniejacego sprzed wprowadzenia przez pozwanych do obrotu produktéw



w zakwestionowanych opakowaniach. Dla uwzglednienia tego roszczenia nie mialo réwniez znaczenia to, ze w toku
sprawy producent suplementu diety (...) zaprzestal wykorzystywania opakowania zawierajacego sporne elementy,
bowiem Zadania powoda nie obejmujg juz roszczenia o zaniechanie.

Na uwzglednienie zaslugiwalo rowniez roszczenie powoda oparte na art. 18 ust. 2 u.z.n.k. dotyczace zniszczenia przez
pozwanych znajdujgcych sie w ich posiadaniu opakowan suplementéw diety (...), co rowniez sprowadzato sie do
usuniecia skutkéw niedozwolonych dzialan. Uwzglednienie tego zadania uzasadnione bylo tym, ze pozostawienie w
rekach pozwanych zakwestionowanych opakowan stwarzatoby mozliwo§¢ dokonywania dalszych czynéw nieuczciwej
konkurencji. Jednocze$nie rozwigzanie to w sposob nadmierny nie narusza intereséw pozwanych, bowiem po zmianie
opakowania na niekolizyjne beda mogli wprowadzi¢ swoj towar do obrotu.

Co do zasady na uwzglednienie zastugiwalo roszczenie o zlozenie o$wiadczenia. Zauwazy¢ nalezalo, ze dzialania
pozwanych mogtly doprowadzi¢ do konfuzji szeroki, blizej niemozliwy do okreslenia, krag konsumentow. W tej sytuacji
w ocenie Sadu Apelacyjnego do pelniejszego usuniecia skutkoéw niedozwolonych dzialan pozwanych konieczne jest
roéwniez zlozenie stosownego o$wiadczenia w $rodkach masowego przekazu. O$wiadczenie to bedzie spelnialo przy
tym funkcje informacyjna wzgledem klienteli.

Kontrolujac zadany przez powoda sposbéb zlozenia przedmiotowego o$wiadczenia, Sad Apelacyjny uznal, ze
wystarczajace bedzie jego zlozenie w jednym czasopi$émie - Gazecie (...). Strona powodowa nie wykazala, aby
konieczna dla zrealizowania ww. funkeji byla publikacja w dwdch czasopismach. Analogicznie nalezalo odnieé¢ sie
do sprawy wielkoSci publikowanego o§wiadczenia. W ocenie Sadu II instancji wystarczajaca bedzie publikacja na ¥4
strony czasopisma. Jednocze$nie, majac na wzgledzie czas niezbedny do podjecia koniecznych dzialan zmierzajacych
do opublikowania o$wiadczenia, Sad okreslil termin publikacji na 30 dni od uprawomocnienia sie niniejszego
orzeczenia.

Niezaleznie od powyzej przedstawionych zmian, Sad Apelacyjny uznal réwniez za bezzasadne zadanie pozwu w
czesci, w jakiej powdd domagal sie upowaznienia go do zastepczej publikacji o§wiadczenia. Upowaznienie wierzyciela
do zastepczego wykonania czynnoéci zastepowalnej na koszt dluznika nalezy do kompetencji sadu rejonowego
dzialajacego jako organ egzekucyjny podejmujacy czynno$ci zmierzajace do realizacji tytulu wykonawczego.
Czynno$ci egzekucyjnych nie wykonuje natomiast sad przeprowadzajacy postepowanie rozpoznawcze. Sad Najwyzszy
w uchwale z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06, OSNC 2007/1/11, przesadzil, ze w przypadku, gdy zasadzone
$wiadczenie polega na zlozeniu przez dluznika o§wiadczenia odpowiedniej treéci w formie ogloszenia prasowego, to
do egzekucji tego rodzaju §wiadczen stosuje sie art. 1049 k.p.c., zatem ma ono charakter zastepowalny. Uprawnienie
do zadania przez powoda upowaznienia go do zastepczej publikacji o§wiadczenia nie wynika natomiast z art. 18
ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. i nie mozna go tez wywodzi¢ z art. 1049 § 1 k.p.c. Ten ostatnio przytoczony przepis przewiduje
okreslona sekwencje zdarzen i z pewno$cia w istotnym zakresie uwzglednia tez interes dtuznika. Zauwazy¢ nalezy,
ze zanim sad egzekucyjny upowazni wierzyciela do zastepczego wykonania §wiadczenia, wyznaczy dluznikowi termin
na dobrowolne spelnienie §wiadczenia, ktére musi by¢ wykonalne nie tylko w dacie skierowania przez wierzyciela
stosownego wniosku egzekucyjnego, ale i w momencie wystepowania z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalnoéci
wyrokowi zobowiazujacemu dluznika do wykonania czynnosci zastepowalnej. Zauwazy¢ przy tym nalezy, ze termin
udzielony na opublikowanie o§wiadczenia rozpoczyna swoj bieg w dacie uprawomocnienia sie wyroku, a nie jego
wydania, brak jest w zwiazku z tym podstaw do zastosowania art. 480 k.c. W konsekwencji uznaé nalezalo, ze dopiero
uplyw terminu wyznaczonego stronie pozwanej na dobrowolne spelnienie §wiadczenia moze spowodowaé, ze stanie
sie ono wymagalne, co umozliwi powodowi uzyskanie klauzuli wykonalno$ci oraz wystapienie do wlaéciwego sadu
egzekucyjnego o przeprowadzenie egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c., o ile oczywiscie dtuznik dobrowolnie nie
wykonana w wyznaczonym terminie zasadzonego Swiadczenia (por. wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7
marca 2013 r., I ACa 1096/12, LEX nr 1306053).

Majac powyzsze na wzgledzie Sad Apelacyjny na podstawie art. 386 § 1 k.p.c., uwzgledniajac w zasadniczej czesci
apelacje powoda, zmienil zaskarzony wyrok w czesci dotyczacej roszczen opartych na ustawie o zwalczaniu nieuczciwe;j
konkurencji. W pozostalym zakresie, na podstawie art. 385 k.p.c., apelacja zostala oddalona.



W konsekwencji uwzglednienia apelacji powoda w istotnej czesci, zmianie podlegaly rozstrzygniecia Sadu I instancji
odnoszace sie do kosztéw procesu oraz kosztéw sadowych. Rozstrzygniecia odnoszace sie do oplaty ostatecznej
znalazly oparcie w art. 16 ust. 1 w zw. z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sagdowych w sprawach
cywilnych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nt 90, poz. 594 ze zm.). Koszty procesu pomiedzy stronami zostaly wzajemnie
zniesione na podstawie art. 100 zdanie 1 k.p.c., bowiem co do czesci zadan powodztwo zostalo oddalone (i nie bylto
to objete apelacja).

O kosztach postepowania przed Sadem II instancji, majgc na wzgledzie jego wynik, orzeczono na podstawie art. 98
§ 11 3, art. 100 zdanie 2, art. 108 § 1 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. oraz na podstawie § 6 pkt 6 w zw. z § 13 ust. 1 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 wrze$nia 2002 r. w sprawie oplat za czynno$ci adwokackie oraz
ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw nieoplaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu (t. jedn. Dz. U. z 2013
I., poz. 461).



