Sygn. akt XXII GWo 39/16

POSTANOWIENIE
Dnia 24 marca 2016 r.
Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII
Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemyslowych
w skladzie nastepujacym :
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 marca 2016 r. w Warszawie
sprawy z wniosku (...) S.A. wW.
przeciwko (...) Spétka z ograniczonqg odpowiedzialnosciq spbétka komandytowa w J.
o udzielenie zabezpieczenia
postanawia:

1. udzieli¢ (...) S.A. w W. zabezpieczenia roszczenia o zakazanie (...) Spolka z ograniczong odpowiedzialnosScia”
spolce komandytowej w J. popelniania czyn6w nieuczciwej konkurencji polegajacych na produkowaniu, oferowaniu,
wprowadzaniu do obrotu i magazynowaniu w tym celu oraz reklamowaniu majonezéw w opakowaniach o wygladzie:

POPrzez:

a. zakazanie obowigzanej — na czas trwania procesu — produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu oraz
magazynowania w tym celu, reklamowania i informowania o majonezach w opakowaniach o wygladzie: ,

b. zajecie — na czas trwania procesu — nalezacych do obowiazanej opakowan majonezéw o wygladzie: , a takze
wszelkich zwigzanych z nimi i nalezacych do (...) Spélka z ograniczona odpowiedzialnoécig” spotki komandytowej
w J. materialow informacyjnych i reklamowych przedstawiajacych takie opakowanie, znajdujacych sie w miejscu
prowadzenia przez nia dzialalnoSci gospodarczej lub we wszystkich innych miejscach ujawnionych przez komornika
w zwiazku z wykonywaniem zabezpieczenia;

2, w pozostalej czesci wniosek oddalic;

3. wyznaczy¢ (...) S.A. w W. dwutygodniowy termin do wytoczenia wzgledem (...) Spoétka z ograniczong
odpowiedzialno$cia” spolce komandytowej w J. powddztwa obejmujacego roszczenie okre§lone w punkcie 1.
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UZASADNIENIE

Powolujac sie na przepisy art. 730 §1, art. 730" art. 740 § 1 k.p.c. w zw. z art. 101, 102 i 103 oraz art. 9 ust. 2, art. 9
ust. 1b i art. 14 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku
towarowego, w zw. z art. 296 oraz art. 153 ust. 1, art. 154, art. 296 ust. 1i 21 art. 285 ustawy z 30. czerwca 2000 r. prawo
wlasno$ci przemystowej, a takze art. 3, 10 i 18 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (...)
SA w W. wniosla o udzielenie zabezpieczenia roszczen o:



a. zakazanie przez (...) Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cia” spotke komandytowa w J. popelniania czynéw
nieuczciwej konkurencji polegajacych na produkowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu oraz magazynowaniu
w tym celu i reklamowaniu majonezéw w opakowaniach o wygladzie:

b. o zakazanie naruszania prawa do znaku towarowego R- (...) i wspdélnotowego znaku towarowego (...), polegajacych
na produkowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu oraz magazynowaniu w tym celu, reklamowaniu
informowaniu o majonezach w opakowaniach o nastepujacym wygladzie przedstawionym w pkt a., poprzez:

1. zakazanie — na czas trwania procesu — produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu oraz magazynowania
w tym celu, reklamowania i informowania o majonezach w opakowaniach o wygladzie:

2. zajecie — na czas trwania procesu — nalezacych do obowigzanej majonezéw w opakowaniach o wygladzie
przedstawionym w pkt 1., a takze wszelkich zwigzanych z nimi i nalezacych do obowigzanej materialow informacyjnych
i reklamowych, znajdujacych sie w miejscu prowadzenia przez obowiazang dzialalnoSci gospodarczej lub we
wszystkich innych miejscach ujawnionych przez komornika w zwigzku z wykonywaniem zabezpieczenia. (k. 2-44)

Sad ustalil, ze:

(...) S.A. z siedziba w W. prowadzi dzialalnoé¢ gospodarcza m.in. w zakresie produkcji przypraw i innych artykutow
spozywczych. (dowdd: odpis z KRS k.21-26) Spolka jest licencjobiorca wylacznym, uprawnionym do uzywania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i samodzielnego dochodzenia ochrony znakéw towarowych zarejestrowanych na
rzecz S. des (...) S.A. z siedziba wV., 1j.:

- slowno-graficznego zarejestrowanego przez Urzad Patentowy RP pod nr (...) w dniu 24/04/2012 r., z
pierwszenstwem od 11/02/2011 r., dla towaréw w klasie 30 klasyfikacji nicejskiej (majonezy, sosy salatkowe).

- slownego WINIARY zarejestrowanego w WIPO pod nr IR. (...), z pierwszenistwem od 27/02/2012 r., chronionego
na terytorium Unii Europejskiej dla towaréow w klasie 29 oraz 30 klasyfikacji nicejskiej. (m.in. majonez) (dowod:
Swiadectwo rejestracji wraz z dowodem uznania k.33-34, wydruk z bazy OHIM k. 35, Swiadectwo ochronne k.36-37,
o$wiadczenie k.38)

S.des (...) S.A. przysluguje rowniez prawo ochronne na stlowno-graficzny znak towarowy zarejestrowany przez Urzad
Patentowy RP pod nr (...), z pierwszenistwem od 06/05/1997 r., dla towaréw w klasie 30 klasyfikacji nicejskiej (m.in.
majonez). (dowdd: wydruk z bazy Urzedu Patentowego k.29)

Uprawniona jest producentem cieszacego sie duzg popularno$cia majonezu dekoracyjnego W., ktory obecny jest na
rynku polskim od 1974 r. Produkt oferowany jest w opakowaniu w postaci stoika z z6tto-czerwona nakretka, w ktorej
centralnie przedstawiony jest czerwony element graficzny w ksztalcie zblizonym do elipsy, z wpisanym wen slowem
W., oklejonym zo6lta ,dwustronng” etykieta o wygladzie: (dowdd: dowdd rzeczowy, wydruk ze strony internetowej
k.27, 32, dowod zakupu k.28, oswiadczenia k.30-31)

Obowiazana prowadzi sie¢ sklepéw dyskontowych (...), w ktorych oferuje zaréwno produkty innych dostawcow, jak
rowniez produkty oferowane pod jej wlasnymi markami, m.in. majonez (...) w opakowaniu o wygladzie: (dowod:
dowod rzeczowy, dowdd zakupu k.28)

W sklepach obowigzanej majonez (...) eksponowany jest na najnizszej potce, w bezposrednim sgsiedztwie majonezu
dekoracyjnego W..

Informacje o produkcie i jego reklame znalez¢é mozna m.in. w gazetce reklamowej obowiazanej: Ponadto produkt ten
jest przedmiotem kampanii reklamowe;j. (dowdd: film reklamowy — plyta CD k.43)

Sad zwazyl:



I. Zarzut naruszenia 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 nie-uczciwie
konkurencyjne mozna uzna¢ 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 przepisow szczegoblnych typizujacych czyny nieuczciwej konkurencji. Gdy dany stan
faktyczny, formalnie, spelnia przestanki z art. 5-17, w rzeczywistoSci jednak dzialanie nie wykazuje ktorego$ ze
znamion art. 3 ust.1 (np. bez-prawnosci) 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. Czyny konkurencyjne powinny by¢ badane przede wszystkim w Swietle przestanek okre§lonych w przepisach
art. 5-17u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszcza sie w dyspozycji ktoéregokolwiek z tych przepisoéw, podlegaja ocenie wedlug
klauzuli generalnej z art. 3. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-
Lub.1999/1/1)

Prawo konkurencji holduje zasadzie priori tempore potior iure. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia
shusznych intereséw tego przedsiebiorcy, ktéry poniodst okreslone naklady na zaprojektowanie, wprowadzenie do
obrotu i promocje okres§lonego produktu, czy na rozpoznawalno$¢ jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony
jest w kazdym przypadku wykazanie pierwszenstwa rynkowego oraz zaistnienie okoliczno$ci wskazanych w rozdziale
2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujetego, ale odpowiadajgcego hipotezie art.
3 ust. 1.

Zgodnie z przepisem art. 10 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie towaréw lub ustug,
ktore moze wprowadzié¢ klientow w blad co do pochodzenia (ust. 1), a takze wprowadzenie do obrotu towaréw w
opakowaniu mogacym wywola¢ skutki okreslone w ust. 1, chyba ze zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione
wzgledami technicznymi. (ust. 2.)

Przedstawione przez (...) S.A. twierdzenia i dowody na ich poparcie uzasadniajq zastosowanie
wzgledem (...) Spolka z ograniczonag odpowiedzialnosciq” spolce komandytowej w J. srodkow
zabezpieczajacych roszczenia wynikajqce dla uprawnionej z art. 18 u.z.n.k. Uwzglednienie wniosku na



tej podstawie zwalnia sad z obowiazku dokonywania oceny naruszen praw wylacznych do znakéw towarowych, na
ktoére powoluje sie uprawniona, wskazujac na kumulacje podstaw prawnych.

W ustalonych okoliczno$ciach sprawy mozna stwierdzié¢ pierwszenstwo uzywania przez (...) S.A. i jej poprzednikow
prawnych na polskim rynku opakowan majonezéw o wygladzie: z charakterystycznymi elementami w postaci: z6to-
czerwonej kolorystyki, czarnego prostokatnego tla ze zlota obwodka w centralnej czesci etykiety z napisami Majonez
(bialymi literami), DEKORACYJNY (z6ktymi literami), nad nig na czerwonym tle w ksztalcie zblizonym do elipsy
zOly napis W., na dole wizerunek zo6ttka w skorupce i jajka.

(...) Spolka z ograniczona odpowiedzialno$cig” spotka komandytowa w J. oferuje w sieci sklepow (...) i reklamuje
majonez w opakowaniu, ktérego cechy — bez zadnego usprawiedliwienia wzgledami technicznymi — wysoce
upodobniaja je do opakowania uzywanego wczeéniej przez uprawniona. Moze to wprowadzaé nabywcow w blad co do
pochodzenia towaru, szczegblnie wowczas, gdy majonezy sa wyeksponowane w bezpoérednim sasiedztwie: .

Podobienstwo wygladu przeciwstawianych sobie opakowan i etykiet odnosi sie do wszystkich zasadniczych ich
elementow. Maja one niemal identyczny ksztalt, wielko$¢ i pojemno$c. Zakretka i etykieta sa w odcieniach koloréw
z0kego i czerwonego. Uklad element6éw stownych i graficznych jest tozsamy. Na §rodku zo6tej nakretki, na czerwonym
tle w ksztalcie zblizonym do elipsy jest pisane fantazyjng czcionka, a przez to malo czytelne, stowo (...). Na zolej
etykiecie, na czarnym tle w ksztalcie okregu ze zlota obwodka umieszczono napis Majonez (bialymi literami),
klasyczny (z6ltymi literami), nad nim na czerwonym tle w ksztalcie zblizonym do okregu bialo zloty napis M (...),
na dole wizerunek zoéttka w skorupce i majonezu.

Barwa i konsystencja produktu stanowigcego zawarto$¢ sloika sg prawie identyczne. Takie dzialanie,
nieuzasadnione ograniczeniami technicznymi, czy wzorniczymi w zakresie projektowania
opakowan stanowi czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany w art. 10 ust. 2 w zw. ust. 1 u.z.n.k.,
Spolce (...) stuzy wiec roszczenie przewidziane przepisem art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.

Zabezpieczenia roszczen przedsiebiorcy w tym zakresie udziela sie na zasadach ogélnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza
udzielenie zabezpieczenia w kazdej sprawie cywilnej podlegajacej rozpoznaniu przez sad lub sad polubowny, zar6wno

przed wszczeciem postepowania jak i w jego toku. (§ 2.) Zgodnie z art. 730" k.p.c. wniosek powinien zawieraé
uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, ktory istnieje wtedy, gdy brak
zabezpieczenia uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie zapadlego w sprawie orzeczenia lub w inny sposéb
uniemozliwi albo powaznie utrudni osiggniecie celu postepowania w sprawie.

Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sad uwzglednia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnic
nalezyta ochrone prawng, a obowigzanego nie obcigzaé¢ ponad potrzebe. Zabezpieczenie roszczen pienieznych moze
nastapi¢ m.in. poprzez zajecie ruchomosci. (art. 747 pkt 1 k.p.c.) Jezeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie
pieniezne, sad udziela zabezpieczenia w taki sposob, jaki stosownie do okoliczno$ci uzna za odpowiedni, nie wylaczajac
sposobow przewidzianych do zabezpieczenia roszczen pienieznych, w szczego6lnosSci sad moze unormowaé prawa i
obowiazki stron lub uczestnikdéw postepowania na czas trwania postepowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Sad uznal, Ze uprawniona nalezycie uprawdopodobnila przyszle roszczenie (z art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.).
Aby nie wystapily niekorzystne dla niej skutki w postaci spadku dochodéw ze sprzedazy produktu spozywczego
oraz utraty zdolno$ci odrozniajgcej jego opakowania konieczne jest niezwloczne zapewnienie ochrony intereséw
gospodarczych (...) S.A. Pozostawienie w sprzedazy produktow, ktérych cechy i jakosé nie musza byé tozsame, w
mylacych opakowaniach szkodzi takze interesom konsumentéw.

Brak zabezpieczenia i dlugotrwale oczekiwanie na prawomocne rozstrzygniecie sadu o zakazaniu obowigzanej
nieuczciwie konkurencyjnych dzialan, pozbawi (...) S.A. ochrony prawnej i uniemozliwi osiagniecie celu postepowania
w sprawie. Uzywanie przez obowiazang w toku postepowania konfuzyjnych opakowan i etykiet bedzie utrwala¢ skutki



naruszenia poprzez zacieranie, w odbiorze konsumentéw, réznic pomiedzy produktami stron. Usuniecie skutkow
takich naruszen w przyszloSci moze okazaé sie bardzo utrudnione, jesli w ogole mozliwe.

Zastosowane przez Sad sposoby zabezpieczenia odpowiadajg treSci przyszlych roszczen. Zapewnia uprawnionej
nalezyta ochrone prawna, a obowigzanej nie obcigzg ponad potrzebe, moze ona bowiem prowadzi¢ dzialalnosé

gospodarcza nie naruszajac praw i intereséw gospodarczych oséb trzecich. (art. 730" w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)
Ze wzgledu na dokonane zmiany w sformulowaniu sposobdw zabezpieczenia w poréwnaniu z treScia wniosku, Sad
postanowil o jego czeSciowym oddaleniu.

Stosownie do art. 733 k.p.c., Sad wyznaczyl uprawnionej dwutygodniowy termin, w ktérym pismo wszczynajace
postepowanie powinno by¢ wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.

ZARZADZENIE
1. (..)
2. (..)
3. (...)
(..)



