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UZASADNIENIE

Pozwem wniesionym 19/12/2014 r., sprecyzowanym w pismach procesowych z 26/01/2015 r. i 11/02/2015 r. oraz na
rozprawie 16/02/2015 r., (...) spbtka z o0.0. w L. wniosla o:

1. zakazanie (...) spélce z 0.0. w P. uzywania znaku towarowego zarejestrowanego za numerem (...) przez Urzad
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego dla towar6ow i ustug okreslonych w certyfikacie rejestracji, tj.:

- urzadzen i instalacji do ogrzewania, wytwarzania pary, do gotowania, chlodzenia, suszenia, wentylacji, do dystrybucji
wody oraz instalacji sanitarnych; akcesoriow bezpieczenstwa do urzadzen wodnych i/lub gazowych i rurociagow
wodnych i/lub gazowych; grzejnikow na energie stoneczna; urzadzen slonecznych do podgrzewania wody; latarek
na energie sloneczng; agregatow do lamp slonecznych; instalacji grzewczych na panele sloneczne; elementéw
grzewczych; pomp cieplnych; kotléw i bojleréw i ich czeéci sktadowych;

- uslug instalacji i naprawy kotlow, bojlerow i urzadzen grzewczych; ustug instalacji i naprawy instalacji na panele
stoneczne lub instalacji fotowoltanicznych;

oraz uzywania przez pozwang nazwy wlasnej (przedsiebiorstwa) 1., jak rowniez materialow publikowanych przez
powodke na jej stronie internetowej www.immergas.com.pl, w jakiejkolwiek formie, w szczego6lnoSci poprzez
uzywanie w formie prezentacji wskazanych znaku towarowego i nazwy oraz materialdbw na stronie internetowej
www.ceneo.pl lub na innej stronie internetowej administrowanej przez pozwana,

2, nakazanie pozwanej opublikowania na stronie glownej strony internetowej www.ceneo.pl o§wiadcze-nia o tresci :
Zarzad (...) Spolki z o.0. w P. pragnie przeprosi¢ za prezentowanie w serwisie ceneo znaku towarowego oraz
nazwy wlasnej 1., jak rowniez materialow publikowanych przez (...) Spolke z o.0. na jej stronie internetowej
www.immergas.com.pl, bez uzyskania uprzedniej zgody uprawnionego. i utrzymywanie tego oSwiadczenia przez 3
miesigce od jego publikacji,

3. nakazanie jej opublikowania w wydaniu ogo6lnopolskim Gazety (...) o§wiadczenia o treéci: Zarzad (...) Spoiki z
0.0. w P. pragnie przeprosic za prezentowanie w serwisie ceneo znaku towarowego oraz nazwy wlasnej 1., jak rowniez
materialow publikowanych przez (...) Spolke z 0.0. na jej stronie internetowej www.immergas.com.pl, bez uzyskania
uprzedniej zgody uprawnionego.,

4. zasadzenie od pozwanej kwoty 10.000 zl z odsetkami ustawowymi, liczonymi od daty doreczenia odpisu pozwu do
dnia zaplaty, tytulem zwrotu bezprawnie uzyskanych korzysci,

5. zasadzenie zwrotu kosztow procesu.

Uzasadniajac swoje roszczenia, powddka powolala sie na umowe licencyjna laczaca ja z uprawniong do znaku
towarowego C. (...). Zarzucila pozwanej naruszenie prawa wylacznego oraz regul uczciwej konkurencji przez
korzystanie ze znaku I. na stronie internetowej www.ceneo.pl. (k.2-74, 219-223, 298-299, 425)

(...) spotka z 0.0. w P. wniosta o oddalenie powodztwa i zwrot kosztow procesu. Zarzucila, ze powodka nie udowodnila
renomy znaku towarowego I. oraz dopuszczenia sie przez nig jakichkolwiek dzialan mogacych stanowié¢ naruszenie
prawa do tego znaku i regul uczciwej konkurencji. Wyjasnila, ze Swiadczac ustugi, uzywa znaku (...). (k.81-215)

Sad ustalil, ze:

Spotka akcyjna prawa wloskiego I. (...).p.A. z siedziba w B. jest uprawniona do graficznego wspolnotowego
znaku towarowego zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w A. ( (...)) pod nr (...)
z pierwszenstwem od 17/12/2009 r. dla towaréow i uslug w klasach klasyfikacji nicejskiej: 9. (urzadzenia



antywlamaniowe; wykrywacze dymu i r6znego rodzaju wykrywacze/czujniki; instrumenty diagnostyczne; przyrzady
sygnalizacyjne i alarmowe; aparatura do wytwarzania pradu przy wykorzystaniu energii stonecznej; panele stoneczne;
dachéwki sloneczne i panele sloneczne do dachéw; urzadzenia elektryczne i elektroniczne zasilane energia stoneczna,
takie jak radia i telefony; czujniki elektroniczne do pomiaru promieniowania stonecznego; fotowoltaiczne moduty
sloneczne; ogniwa fotoelektryczne; elementy fotowoltaiczne do dachéw; panele pokryciowe fotowoltaiczne; moduly
sloneczno-cieplne, hybrydowe, fotowoltaiczne; baterie (sloneczne); urzadzenia do ladowania baterii stonecznych,
11. (urzadzenia i instalacje do ogrzewania, do wytwarzania pary, do gotowania, chlodzenia, suszenia, wentylacji,
do dystrybucji wody oraz instalacje sanitarne; akcesoria bezpieczenstwa do urzadzen wodnych i/lub gazowych i
rurociagi wodne i/lub gazowe; grzejniki na energie stoneczng; urzadzenia sloneczne do podgrzewania wody; latarki
na energie sloneczng; agregaty do lamp slonecznych; instalacje grzewcze na panele sloneczne; elementy grzewcze;
pompy cieplne; kotly i bojlery i ich czeSci skladowe i 37. (ustugi instalacji i naprawy kotléw, bojleréow i urzadzen
grzewczych; ushugi instalacji i naprawy instalacji na panele sloneczne lub instalacji fotowoltaicznych). (dowod:
Swiadectwo rejestracji (...) k.23-28)

Wspolnotowy znak towarowy nr (...), uzywany w postaci nie jest znakiem renomowanym. (obciazajacy powodke brak
dowodu przeciwnego)

(...) spotka z ograniczona odpowiedzialno$cia w L. jest licencjobiorca znaku C. (...). Na podstawie o$wiadczenia
zlozonego przez uprawnionego 16/10/2014 r. powodka zostala upowazniona do podejmowania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej dzialan majacych na celu ochrone prawa wylacznego I. (...).p.A. (dowod: o$wiadczenie k.
209, 402, odpis z rejestru handlowego k.30-45, 403-424)

(...) spdtka z ograniczona odpowiedzialno$cia w P. prowadzi dzialalno$é gospodarcza w ramach grupy (...).
Jest operatorem serwisu internetowego utrzymywanego w domenie internetowej ceneo.pl. (...) odplatng ustuge
informatyczna, umozliwiajac sklepom internetowym prezentacje ich ofert na stronie ceneo.pl. (...) do nich jest
symultaniczny, pozwala on uzytkownikom na szybkie por6éwnanie cen okreslonego produktu. Uslugi prowadzenia
portalu internetowego pozwana opatruje znakami towarowymi: stownym (...) i stowno-graficznym . (dowéd: odpis z
KRS k.17-22, wydruki z baz (...)i(...) k.109-111, wydruki ze strony internetowej k.48-56, 108-148, 169-190, protoko6t
otwarcia strony k.112-115, szczegolowy opis korzystania z serwisu (...) k.167-168, regulamin k.192-198)

Na prowadzonej przez pozwang stronie internetowej umieszczone sa m.in. fotografie towaréw, opisanych wedlug
formuly ,I. — nazwa modelu — numer katalogowy”, np. I. (...) ( (...)). Obok tak opisanego towaru, podawana
jest jego cena i informacja o dostepnoéci w sklepach. Po kliknieciu w okreSlony opis, nastepuje prezentacja ofert
poszczegblnych sprzedawcoOw oraz odnosnik ,,idz do sklepu”. Wejécie tam skutkuje opuszczeniem serwisu pozwanej,
przekierowujgc uzytkownika Internetu na strony, na ktorych mozliwe jest nabycie wybranego towaru. (dowod:
wydruki ze strony internetowej k.48-56, 108-148, 169-190)

Sad zwazyl:
1. Naruszenie prawa do wspélnotowego znaku towarowego:

Prawo wylaczne jest przyznawane, aby umozliwi¢ wlascicielowi znaku towarowego ochrone jego szczegdlnych
interesow, zadbanie o to, aby znak mogl spelnia¢ wszystkie jego funkcje, zaré6wno gwarantowania konsumentom
wskazania pochodzenia towaru/ustugi, jak i gwarancyjng, komunikacyjng, reklamowa i inwestycyjng. Wykonywanie
tego prawa jest zastrzezone dla przypadkéw, w ktérych uzywanie przez osoby trzecie okre$lonego oznaczenia
negatywnie wplywa lub moze negatywnie wplywa¢ na ktérakolwiek z wymienionych funkcji. (tak wyroki Trybunatu
z 22/09/2011 r. w sprawie C-482/09 Budé&jovicky Budvar, z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 L’Oréali in., z
23/03/2010 r. w sprawach polaczonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google )

Wspoblnotowy znak towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym, funkcjonujagcym w oparciu o unormowania
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (wersja
ujednolicona), ktére reguluje w go sposodb calo$ciowy, w szczegbdlnoSci zasady jego rejestracji, wynikajace z



niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozporzadzenia, jako cze$¢ acquis
communautaire stanowia element polskiego porzadku prawnego, znajdujac bezposrednie zastosowanie. Zasadniczo,
sq one powtdérzeniem regulacji Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1988 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych. Implementujaca ja ustawa
Prawo wlasno$ci przemyslowej znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w
rozporzadzeniu, w szczegblnoSci w tym zakresie w jakim odsyla ono do wladciwych przepiséw prawa krajowego.

Art. 9 rozporzadzenia przyznaje wlaScicielowi prawo wylgcznego i niezakléconego uzywania wspolnotowego znaku
towarowego i zakazania osobom, nie majacym jego zgody, uzywania w obrocie:

a. identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towaréw lub ustlug;

b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identycznoéci lub podobiehstwa do znaku oraz identycznosci albo podobienstwa
towar6ow lub ustug, ktorych dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej, ktore obejmuje takze prawdopodobienstwo ich skojarzenia.

c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére nie sa podobne
do tych, dla ktorych zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy sie on renoma w Unii Euro-pejskiej i gdy
uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszycielowi nienalezng korzysc¢ albo jest szkodliwe
dla odrézniajgcego charakteru lub renomy wspdlnotowego znaku towarowego. (ust.1)

Wrylaczno$é uzywania wspolnotowego znaku towarowego jest jednak ograniczona. Zgodnie z art. 12 pkt b i ¢
rozporzadzenia, uprawniony nie moze zakaza¢ osobie trzeciej uzywania w obrocie m.in.:

« oznaczen dotyczacych rodzaju, jakoSci, iloéci, przeznaczenia, wartoéci, pochodzenia geograficznego, czasu
produkecji towaru lub §wiadczenia ustugi, lub tez innych wlasciwos$ci towardw lub usthug,

» znaku towarowego, jezeli jest to niezbedne dla wskazania przeznaczenia towaréw lub ustug, w szczego6lnosSci
bedacych akcesoriami lub cze$ciami zapasowymi

pod warunkiem, ze osoba ta uzywa go zgodnie z uczciwymi praktykami w przemy$le i handlu. Zastosowana tu przez
ustawodawce wspoélnotowego klauzula generalna pozostawia orzecznictwu sprecyzowanie katalogu zachowan, ktore
nalezy uzna¢ za niedopuszczalng forme uzywania znaku.

Wykladnia art. 12 pkt. b i ¢ rozporzadzenia powinna by¢ oparta o poglady wyrazone przez Europejski Trybunalu
Sprawiedliwo$ci w wyroku wydanym 23/02/1999 r. w sprawie C-63/97 Bayerische MotorenWerke AG oraz BMW
Nederland BV vs Roland Karel Deenik. Odpowiadajac na pytanie prejudycjalne, Trybunal dokonal gruntownej
wykladni art. 6 i 7 Pierwszej Dyrektywy Rady (89/104/EWG) z 21/12/1988 r. w sprawie harmonizacji
przepiséw panstw cztonkowskich dotyczacych znakow towarowych, odpowiadajacych unormowaniom art. 12 i 13
rozporzadzenia.

Trybunal dopuécil mozliwoé¢ informowania o sprzedazy uzywanych samochodéw marki B., je$li samochody z tym
znakiem zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu przez B. lub za jego zgoda. (por. takze wyrok z 4/11/1997 r. w
sprawie C-337/95 Parfums C. D.) Stwierdzil jednak, Zze niedopuszczalne jest uzycie znakoéw B. w celu reklamowania
sprzedazy lub naprawy samochodéw tej marki, jezeli sposob ich uzycia moglby wywola¢ wrazenie co do istnienia
zwigzkéw handlowych miedzy uprawnionym do znaku a uzywajacym go. Takie formy uzywania znakéw w celu
reklamowym nie sg niezbedne dla zapewnienia ochrony interesu uzywajacego znak, polegajacego w rozpatrywanej
przez Trybunal sprawie na mozliwoSci swobodnej sprzedazy towaréw i $wiadczenia uslug. (cyt. za Wlasnoéc
przemystowa, orzecznictwo Trybunatlu Sprawiedliwo$ci Wspo6lnot Europejskich i Sadu Pierwszej Instancji. Wydanie
II pod redakcja R. Skubisza. Zakamycze 2006 s. 55-74)

Podobne do cytowanych poglady Trybunal zaprezentowal w wydanym 17/03/2005 r. wyroku w sprawie C-228/03
The Gillette Company i Gillette Group Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy. Odpowiadajac na pytanie prejudycjalne



wskazal na istote i funkcje prawa wylgcznego na znak towarowy. (...) ograniczajac skutki praw przystugujacych
wlaécicielowi na mocy art. 5 dyrektywy 89/104, art. 6 tej dyrektywy ma na celu pogodzenie podstawowych intereséw
ochrony praw do znaku z interesem swobod-nego przeplywu towaréw i swobody §wiadczenia uslug na wspdlnym
rynku w spos6b umozliwiajacy pelnienie przez znaki towarowe ich roli zasadniczego elementu systemu niezakloconej
konkurencji, ktérego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celdéw traktatu. (...) Uzycie znaku towarowego przez

osobe trzecig, ktora nie jest jego wlaScicielem, jest niezbedne do wskazania przeznaczenia towaru sprzedawanego
przez te osobe, jezeli stanowi to w praktyce jedyny spos6éb podania odbiorcom zrozumialej i kompletnej informacji o

jego przeznaczeniu w celu zachowania systemu niezakt6conej konkurencji na rynku tego towaru. W kazdym przypadku
ocena naleze¢ bedzie do Sadu, ktéry odniesie ja do ustalonych okoliczno$ci faktycznych konkretnej sprawy. (w wyroku
w sprawie Gillette ETS stwierdzil : Do sadu krajowego nalezy zbadanie, czy w okolicznoSciach postepowania (...)
uzycie znaku towarowego bylo niezbedne, przy czym powinien on wziaé pod uwage wymogi wymienione w pkt 33—36
niniejszego wyroku oraz charakter kregu odbiorcéw, dla ktoérych przeznaczony jest towar sprzedawany (...).

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, wymog uczciwych praktyk stanowi w istocie wyraz obowiazku poszanowania
stlusznych intereséw wlaéciciela znaku towarowego (por. cyt. wyrok w sprawie BMW oraz wyrok z 7/01/2004 r. w
sprawie C-100/02 Gerolsteiner Brunnen ). Uzycie znaku jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemysle
przede wszystkim wtedy, gdy:

« moze sprawia¢ wrazenie istnienia powigzan gospodarczych miedzy osoba trzecia a wlascicielem znaku
towarowego,

« narusza warto$¢ znaku poprzez osigganie nieuzasadnionych korzy$ci wynikajacych z jego charakteru
odro6zniajacego albo renomy,

» prowadzi do dyskredytacji / oczerniania znaku. (por. opinia rzecznika generalnego z 9/12/2004 r.)

Wykladnia tak okre$lonych przestanek pokrywa sie, odpowiednio, z wykladnia art. 9 ust. 1b (w zakresie, w jakim
analizowana jest mozliwo§¢ wprowadzenia opinii publicznej blgd wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznaé, ze dane
towary lub ushugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa, ewentualnie z przedsiebiorstw powiazanych ze soba
gospodarczo) oraz art. 9 ust. 1c (co do pojecia renomy, uzyskiwania nieuzasadnionych korzysci i szkodliwosci dla
odrdzniajacego charakteru lub renomy znaku towarowego).

I. Polska wykazala w tym postepowaniu shuzace jej jako - licencjobiorcy - uprawnienie do zadania ochrony
wspolnotowego znaku towarowego I. przed naruszeniami dokonanymi na terytorium Polski. (art. 22 ust.
3 rozporzadzenia) Wystepujac z pozwem spoOlka zarzucila C. naruszenie prawa do znaku towarowego przez
podejmowanie dzialan szkodzacych jego renomie. Zaniechala jednak wyjaénienia na czym — w konkretnych
okolicznoS$ciach niniejszej sprawy — polega szkodliwo$¢ dla renomy znaku lub czerpanie przez pozwana nienaleznych
jej korzysci. Przede wszystkim jednak nie dowiodla, ze znak I. cechuje renoma. Brak takze twierdzen, a tym bardziej
dowodow na to, jaki wplyw wywoluja dziatania sp6lki (...) na pelnienie przez znak towarowy C. (...) jego funkcji.

Orzecznictwo sadéw wspodlnotowych (odmiennie od krajowego) utozsamia renome ze znajomoscia znaku towarowego,
jego slawa, nie za$ z jakoScia towaréw lub ustug, dla ktoérych znak ten jest chroniony (ekskluzywnoscia). Juz w
wyroku z 14/09/1999 r. w sprawie C-375/97 (G. (...)) Europejski Trybunal Sprawiedliwo$ci stwierdzil, ze elementem
renomy, jest szeroka znajomo$¢ znaku przez relewantnych odbiorcéw na okre§lonym terytorium (niekoniecznie
6" Konwencji paryskiej o ochronie wlasnosci przemystowej z 20/03/1883
r.). Oceniajac, czy wymaganie jest spelnione, sad musi wziaé pod uwage wszystkie istotne elementy stanu faktycznego,

w szczegblnodci :

powszechna znajomo$¢ w rozumieniu art.

« udzial w rynku,

« intensywnos¢, zasieg geograficzny i okres uzywania,



« wielko$¢ inwestycji poniesionych przez przedsiebiorstwo w zwiazku z promocja.

Kryteria te zostaly zastosowane przez Sad Pierwszej Instancji w wyrokach z 13/12/2004 r. w sprawie T-8/03 Emilio
Pucci, z 25/05/2005 r. w sprawie T-67/04 SPA-Finders i z 7/10/2010 r. w sprawie T-59/08 la Perla . Takze w
wyroku z 6/02/2007 r. w sprawie T-477/04 ( TDK) Sad ten stwierdzil, ze aby spelnié wyméog zwigzany z renoma, znak
towarowy musi by¢ znany znacznej czeSci odbiorcow potencjalnie nimi zainteresowanych. Rozstrzygajac o renomie
Sad dokonuje szczegoltowej i wszechstronnej oceny zaoferowanych mu dowodéw w odniesieniu do zakresu i poziomu
dzialan handlowych, sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, stuzacych budowaniu renomy. Zwraca uwage
na rodzaj towaru, uzyskany poziom sprzedazy, popularnoé¢ wsroéd konsumentéw, rozmiar, czestotliwo$é i regularnosé
sponsorowania r6znych wydarzen przyciagajacych duza liczbe widzéw, pozwalajace na uznanie, ze znak towarowy
spelnia kryterium renomy, a zatem winien by¢ znany znacznej czesci odbiorcow.

Spolka (...), w bardzo krotkim uzasadnieniu pozwu, nie przedstawila zadnych twierdzen ani wnioskéw dowodowych
na poparcie tezy o renomie znaku towarowego I.. W szczeg6lnoSci nie wykazala od jakiego czasu, w jakim zakresie,
z jaka intensywnoscia i na jakim terytorium Unii Europejskiej znak jest rzeczywiScie uzywany przez I. (...).p.A. Nie
zaoferowala dowoddw na poparcie podejmowania konkretnych dzialati marketingowych, czy reklamowych z uzyciem
znaku, ktore pozwolily wypracowaé jego renome, w rozumieniu szerokiej znajomosci znaku w relatywnym kregu
konsumentéw. Wnioski dowodowe zgloszone (bez zadnego usprawiedliwienia, o ktorym mowa w art. 217 § 2 k.p.c.)
dopiero w toku postepowania — w pi§émie procesowym z 26/01/2015 r. — nalezalo uznaé¢ za sp6znione, a ponadto
nieadekwatne i niewystarczajace, by dowie$¢ renomy wspdlnotowego znaku towarowego.

Za shuszny nalezy wiec uznac zarzut pozwanej nieudowodnienia przez powodke renomy znaku towarowego I., a w
konsekwencji bezzasadno$ci roszczen na niej opartych. Przeciwko ich uwzglednieniu przemawia takze niewykazanie
przez powodke samego naruszenia, zgodnie z regutami wypracowanymi w orzecznictwie wspolnotowym. I tak, w
odpowiedzi na pytanie prejudycjalne, w wyroku z 27/11/2008 r. w sprawie C-252/07 INTEL, odnoszacej sie do
wykladni przepisu art. 4 ust. 4a dyrektywy 89/104/EWG z 21/12/1988 r., Europejski Trybunal SprawiedliwoS$ci
stwierdzil, Ze istnienie zwigzku miedzy wczeSniejszym renomowanym znakiem towarowym a znakiem po6zniejszym,
o ktéorym mowa w wyroku z 23/10/2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas, a takze uzywanie pdzniejszego znaku
powodujace lub mogace powodowac czerpanie nienaleznych korzyéci z charakteru odrézniajacego lub renomy
wezedniejszego znaku badz tez dzialajace lub mogace dzialaé na ich szkode, winno by¢ oceniane calo$ciowo, przy
uwzglednieniu wszystkich istotnych okoliczno$ci sprawy. To, ze pdzniejszy znak przywodzi na mysl przecietnemu,

wladciwie poinformowanemu, dostatecznie uwaznemu i rozsagdnemu konsumentowi znak wczeSniejszy, jest
jednoznaczna z istnieniem miedzy nimi takiego zwigzku. Okolicznosé, ze :

» wczeéniejszy znak towarowy dla okre$lonych towaréw i ustug cieszy sie duza renoma i

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

+ wczedniejszy znak jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek towaréw lub ushug, i

« pbZniejszy znak przywodzi przecietnemu, wlasciwie poinformowanemu, dostatecznie uwaznemu i rozsgdnemu
konsumentowi na my$l wcze$niejszy znak towarowy,

nie wystarczy, aby dowie$¢, ze uzywanie p6zniejszego znaku towarowego powoduje lub moze powodo-wa¢ czerpanie
nienaleznej korzySci z charakteru odrézniajacego lub renomy wczeéniejszego znaku towarowego badz tez dziata lub
moze dziala¢ na ich szkode. Przedstawienie dowodu na okoliczno$¢, ze uzywanie pdzniejszego znaku dziala lub
moze dziala¢ na szkode charakteru odrézniajacego znaku wezedniejszego, wymaga wykazania zmiany rynkowego

zachowania przecietnego konsumenta towaréw lub ustug, dla ktérych wezeéniejszy znak jest zarejestrowany, bedacej
konsekwencjg uzywania znaku pozniejszego lub duzego prawdopodobienstwa, ze taka zmiana nastgpi w przyszto$ci.



Aktualnos$é tego stanowiska potwierdza wyrok wydany przez Trybunal 14/11/2013 r. w sprawie C-383/12 Wolf. Nalezy
zauwazy¢, ze — odmiennie od prawa krajowego — dla udzielenia ochrony znakom wspolnotowym nie jest wystarczajace
stwierdzenie prawdopodobienistwa, ze uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszycielowi
nienalezna korzysé albo jest szkodliwe dla odrézniaja-cego charakteru lub renomy znaku. W tym przypadku nalezy
przedstawi¢ dowdd wystapienia takiego skutku.

Zgodnie z zasada rozkladu ciezaru dowodu sformulowana w art. 6 k.c., spodtke (...) obciaza nieudowodnienie w tym
postepowaniu, ze swym bezprawnym dzialaniem C. godzi w renome wspo6lnotowego znaku towarowego I.. Powddka
nie moze takze zasadnie zarzucac, ze uzywanie przez pozwana tego znaku wykracza poza granice wyznaczone w art.
12b rozporzadzenia.

Bezsporne w sprawie jest, ze w serwisie internetowym dostepnym pod adresem ceneo.pl pozwana uzywa znaku i
rownocze$nie oznaczenia przedsiebiorstwa producenta prezentowanych towaréw w postaci stownej (w opisie towaru)
igraficznej (na fotografii przedstawiajacej towar oferowany do sprzedazy). W obu przypadkach, uzycie to ogranicza sie
do informowania o rodzaju prezentowanego towaru i jego wytworcy uzytkownika Internetu, dla ktérego nie moze to
budzié zadnych watpliwos$ci. Takie dzialanie nie stwarza zadnego ryzyka wprowadzenia w blad odwiedzajacego strone
serwisu ceneo.pl o istnieniu powigzan gospodarczych pomiedzy pozwana a uprawnionym do znaku towarowego I.. Nie
jest tez reklamowaniem ustug $wiadczonych przez spoélke (...). Brak jakichkolwiek podstaw do stwierdzenia, ze takie
uzywanie wspolnotowego znaku towarowego I. w jakikolwiek negatywny spos6b wplywa na wykonywanie przezen
przynaleznych mu funkcji. Nalezy zatem uznaé, ze pozwana uzywa go zgodnie z uczciwymi praktykami w przemysle
i handlu.

Zadania zakazowe z pkt 1 pozwu, oparte na podstawie art. 9 ust. 2 w zw. z ust. 1c podlegaly zatem oddaleniu
jako nieusprawiedliwione co do zasady. (art. 102 ust. 1 rozporzadzenia) Wobec niestwierdzenia naruszenia, Sad
oddalit takze zadanie zwrotu nienaleznie uzyskanych przez pozwang korzysci z pkt 4, nie prowadzgc postepowania
dowodowego w zakresie dowodow z opinii bieglych, ktorymi powodka zmierzala do wykazania wysokoéci dochodzonej
kwoty. (a contrario art. 227 k.p.c.) Oddaleniu podlegaly sankcje naruszenia zadane w pkt 2 i 3, takze z tej przyczyny,
ze przepis art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a ustawy z 30/06/2000 r. prawo wlasnosci przemyslowej,
stosowany uzupelniajaco poprzez art. 102 ust. 2 rozporzadzenia do ochrony wspdlnotowego znaku towarowego
nie przewiduje mozliwoSci usuniecia skutkéw naruszen przez zlozenie stosownego oSwiadczenia, a jedynie przez
publikacje orzeczenia lub informacji o nim.

2. Naruszenie regul uczciwej konkurencji

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16/04/1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie
nieuczciwej konkurencji w dziatalno$ci gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiebiorstw oraz klientéw, nie
moze jednak by¢ traktowana jako instrument shuzacy wyeliminowaniu konkurencji w ogole, w celu zachowania przez
przedsiebiorce dominujacej pozycji rynkowe;j. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt
I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji
warunkowane jest kumulatywnym spelnieniem nastepujacych przestanek :

 czyn ma charakter konkurencyjny,
« narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,
« jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Sad podziela przyjety w doktrynie poglad, iz przepis art. 3 w ust. 1 w sposéb ogdlny okreSla czyn nieuczciwej
konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykladowo niektore czyny (m.in.: wprowadzajace w blad oznaczenie
towaréw), typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktére nalezy wykladaé w ten sposob, ze ogélne okreslenie czynu
nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegoélawiajace pozostaja w nastepujacych wzajemnych relacjach:



« wymienione w ustawie czyny nieuczciwej konkurencji nie tworza zamknietego katalogu, za nieuczciwie
konkurencyjne mozna uznaé takze dzialanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko spelnia ono przestanki
zdefiniowane w art. 3 ust. 1,

« wymagania wskazane w definicji odnosza sie do czynéw wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1 spelnia funkcje
korygujaca w stosunku do przepiséw szczegélnych typizujacych czyny nieuczciwej konkurencji. Gdy dany stan
faktyczny, formalnie, spetnia przestanki z art. 5-17, w rzeczywistoSci jednak dzialanie nie wykazuje ktoregos ze
znamion art. 3 ust.1 (np. bezprawnosci) uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji jest wykluczone.

Uznanie konkretnego dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji wymaga ustalenia, na czym ono polegalo i
zakwalifikowania go pod wzgledem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w Rozdziale
2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujetego ale odpowiadajacego hipotezie art.
3 ust. 1.

Wedlug art. 5, czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiebiorstwa, ktére moze wprowadzié
klientow w blad co do jego tozsamos$ci, przez uzywanie firmy, nazwy, godla, skrotu literowego lub innego
charakterystycznego symbolu wcze$niej uzywanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiebiorstwa.
Nalezy zgodzi¢ sie z Sgdem Najwyzszym, ktory w wyroku z 11/03/2010 r. (IV CSK 379/09) stwierdzil, ze warunkiem
zastosowania tego przepisu jest to, aby uzywanie przez dwa przedsiebiorstwa takiej samej nazwy moglo wprowadzaé¢ w
blad klientow co do tozsamo$ci ich przedsiebiorstw. Wynika z tego, Ze art. 5 ma zastosowanie wowczas, gdy zabiegaja
one o te sama klientele.

Powolany przepis nie ma zatem zastosowania do okolicznoéci sprawy. Ani bowiem pozwana nie uzywa w nazwie
prowadzonego przez nia przedsiebiorstwa oznaczenia I., ani strony nie kieruja swoich uslug do tego samego,
relatywnego kregu klientow.

Aby zadac¢ ochrony na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k., powddka powinna byta zdefiniowaé czyn nieuczciwej konkurencji
(jako niestypizowany w art. 5-17 u.z.n.k.), wskazaé¢ na czym polega sprzeczno$¢ dzialania pozwanej z prawem lub
dobrym obyczajem handlowym (i jakim), w konicu udowodnié, ze uzywanie przez spolke (...) znaku towarowego I.
narusza jej interesy gospodarcze. Poniewaz tego nie uczynila, jej Zadania oparte na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art.
5iart. 3 ust. 1 u.z.n.k. podlegaly oddaleniu w catosci.

Jako calkowicie nieuzasadnione, niepoparte zadnymi twierdzeniami i nieudowodnione, nalezalo uznaé zarzuty
dopuszczenia sie przez pozwang naruszenia dobr osobistych spolki (...), jej praw autorskich, czy prawa do
wzoréw przemyslowych. Sadowi trudno jest uzasadnié szerzej swe stanowisko, powodka ograniczyla sie bowiem
do postawienia zarzutéw, w zaden sposob nie wyjasniajac w czym upatruje naruszenia. W kazdym przypadku,
dochodzenie roszczenia wymagalo wykazania spelnienia wszystkich, okreslonych w odpowiednich przepisach,
przeslanek naruszenia, czego powddka w tym postepowaniu nie uczynila.

O kosztach Sqd orzekl na zasadzie art. 98 k.p.c. — odpowiedzialnoSci za wynik sporu. Do niezbednych
kosztow procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki
oplat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty nakazanego przez
sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radce prawnego zwraca
sie koszty w wysokoéci naleznej wedlug przepisow o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.) Oplaty za czynno$ci
radcow prawnych okresla rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 28/09/2002 r. w sprawie oplat za czynnoSci
radcow prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztow pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego
ustanowionego z urzedu. Zasadzajac oplate sad bierze pod uwage niezbedny naklad pracy, a takze charakter sprawy
i wklad pracy pelnomocnika w przyczynienie sie do jej wyjaénienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasgdzenia
oplaty stanowia stawki minimalne okre$lone w rozdziatach 3 i 4, z tym, Ze nie moze by¢ ona wyzsza od 6-o krotnej
stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktorej wysoko$é zalezy od warto$ci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W
sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie wynosi 840 z} (§ 10 ust. 1 pkt 18). Stawka ta nie obejmuje



optat od roszczen majatkowych dochodzonych lacznie. (§ 10 ust. 2) Przy warto$ci przedmiotu sprawy 10.000 zl stawka
minimalna wynosi 1.200 zl. (§ 6 pkt 4)

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopieni skomplikowania, a takze czas trwania postepowania, Sad uznal, ze
adekwatne do nakladu pracy pelnomocnika pozwanej wykonujacego zawod radcy prawnego jest wynagrodzenie w
minimalnej wysokoSci.

Zarzqdzenie: (...)

9/03/2015T.



