Sygn. akt VI GC 120/15

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 grudnia 2015 r.

Sad Okregowy w Rzeszowie VI Wydzial Gospodarczy

w skladzie nastepujacym:

Przewodniczacy: SSO Anna Harmata

Protokolant: Malgorzata Florek

po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2015 r. w Rzeszowie

na rozprawie

sprawy z powodztwa: Przedsiebiorstwo (...) Spotka z 0.0. w K.

przeciwko: Przedsiebiorstwo (...) Sp6tka z 0.0. w T.

o zakazanie czyndw nieuczciwej konkurencji i praw do znakow towarowych
I. zakazuje pozwanemu Przedsiebiorstwu (...)

(...) Spotka z 0.0. w T. oferowania, wprowadzania do obrotu oraz reklamy produktow:

1. Cieczy obrobkowych olejowych z oznaczeniem : (...) 22, (...) 22 F, (...) 22 F-LE, (...) 37 F, (..)15, (...)22, (...)
E.(...), (.OE.(.),

2. Olejow technologicznych z oznaczeniem: (...) 70, (...) 120, (...) 160, (...) 70 S, (...) 70 S PLUS,

II. nakazuje pozwanemu zamieszczenia na stronie internetowej www.karabela.com.pl czcionka A. nie mniejsza niz
12, w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia sie orzeczenia, przez okres 5 miesiecy o§wiadczenia nastepujacej tredci:

,,Przedsiebiorstwo (...) sp. z o.0. z siedzibg w T. przeprasza Przedsiebiorstwo (...) sp. z 0.0. z siedzibg w K.
za wprowadzenie do obrotu: cieczy obrébkowych olejowych (...) (w odmianach), olei technologicznych (...)
(w odmianach) co stanowilo czyn nieuczciwej konkurencji. Z powodu dopuszczenia sie wskazanego naruszenia,
Przedsiebiorstwo (...) sp. z 0.0, wyraza ubolewanie i zobowigzuje sie nie podejmowac takich dzialan w przyszloéci”,

III. oddala powodztwo w pozostalej czesci,
IV. okresla wysoko$¢ oplaty ostatecznej na kwote 1.000 zl,

V. zasadza od pozwanego Przedsiebiorstwa (...) Spdtka z 0.0. w T. na rzecz powoda Przedsiebiorstwa (...) Spdlka z
0.0. w K. kwote 485 zl (czterysta osiemdziesiat pie¢ zlotych) tytulem zwrotu kosztéw procesu,

VI. zarzadza zwrot pozwanemu Przedsiebiorstwu (...) Spdltka z o.0. w T. kwote 1500 zl tytulem niewykorzystanej
zaliczki na koszt stawiennictwa $wiadkow.
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Pozwem wniesionym w sprawie pow6d Przedsiebiorstwo (...) sp z o0.0. w K. wniosl przeciwko pozwanemu
Przedsiebiorstwu (...) sp z 0.0. w T. o: I.zakazanie pozwanemu oferowania, wprowadzania do obrotu oraz reklamy
produktéw nizej wskazanych tj:

1) cieczy obrébkowych emulsyjnych: (...), (..) PS, (..), (), (), (.) E., (..,
2) cieczy obrobkowych olejowych: (...) 22, (...) 22F, (...) 22 F-LE, (..) 37 F, (.)15, ()22, (..) E.(.), (..) E. (..,
3) érodkéw ochrony czasowej: (.), (), (.). (), (), (.0)

4) olejow technologicznych: (...) 70, (...) 120, (...) 160, (...) 70S, (...) 70 S PLUS,

stanowiacych oznaczenia indywidualizujace (nazwy handlowe) i znaki towarowe przystugujace i chronione na rzecz
powoda;

II. nakazanie pozwanemu usuniecia skutkow naruszenia poprzez wycofanie z obrotu, a nastepnie zniszczenie
wszystkich produktéw z oznaczeniami wskazanymi w pkt I niniejszego pozwu;

ITI. nakazanie pozwanemu usuniecia skutkéw naruszenia zasad uczciwej konkurencji poprzez zamieszczenie na
stronach internetowych www.karabela.com.pl oraz gazetach branzowych tj ,Przemyst chemiczny", ,Utrzymanie
ruchu", (...) na stronie 2 lub 3, o§wiadczenia w formacie 1/4 strony, czcionka A. nie mniejsza niz 12, w terminie 7 dni
od daty uprawomocnienia sie orzeczenia, o nastepujacej tresci:

Przedsiebiorstwo (...) sp. z 0.0. z siedziba w T., przeprasza Przedsiebiorstwo (...) sp. z 0. o. z siedziba w K. za
wprowadzanie do obrotu: cieczy obrobkowych emulsyjnych: (...) (w odmianach), cieczy obrébkowych olejowych
(...) (w odmianach), srodkéw ochrony czasowej (...) (w odmianach), olei technologicznych (...) (w odmianach)
co stanowilo czyn nieuczciwej konkurencji. Z powodu dopuszczenia sie wskazanego naruszenia, Przedsiebiorstwo
(...) sp. z 0.0, wyraza ubolewanie i zobowigzuje sie nie podejmowac¢ takich dzialann w przyszlosci", a w przypadku
nieopublikowania powyzszego ogloszenia w wyzej wskazanym terminie, o upowaznienie powoda do opublikowania
ogloszenia na koszt pozwanego;

IV. zasagdzenie kosztoéw procesu od pozwanego na rzecz powoda.

W uzasadnieniu powyzszego powdd wskazal, iz jest nastepcg prawnym Przedsiebiorstwa Panstwowego dzialajacego
pod nazwa Przedsiebiorstwo (...), ktére przez ponad dwadzieécia lat prowadzilo produkcje w kilku oddzialach.
Powod kontynuuje wprowadzanie do obrotu specjalistycznych produktéw, ktére wprowadza pod charakterystycznymi
i stworzonymi przez poprzednikoéw prawnych, nazwami handlowymi, takimi jak np. (...), (...), (...), (...), (...), (..),
(...), (..), (...), nazwy te majq charakter czysto fantazyjny, a przez dlugoletnie (kilkudziesiecioletnie) stosowanie i $cisle
zdefiniowany rynek odbiorcow staly sie rozpoznawalne i wskazuja bezposrednio na pochodzenie produktu od powoda.
W zwiazku z przeksztalceniem przedsiebiorstwa panstwowego w sp6tke pracownicza, powodowa spdtka weszla takze
w posiadanie znakow towarowych zarejestrowanych na rzecz poprzednika prawnego, wtym (...)onrR- (...) oraz (...).
Produkty oferowane przez powoda pod wskazanymi wyzej nazwami handlowymi posiadaja ugruntowana pozycje na
rynku i cieszg sie przez caly czas trwajacej wiele lat oferty dobra opinig wéréd klientéw i odbiorcow. Sa wprowadzane
w sposob ciagly oraz aktualnie do obrotu handlowego. Firma pozwanego do czasu likwidacji oddzialu w G. w 2014 r
zajmowala sie ochrona mienia i os6b w oddziale zakladzie produkcyjnym powoda w G.. Po likwidacji oddzialu powoda
i zwolnieniu pracownikéw oddzialu w G., pozwana spoétka, ktora od wielu lat zajmowala sie profesjonalnie wylacznie
ochrong mienia na terenie calej Polski zaczela produkcje i sprzedaz produktéw tozsamych z produktami powoda i
kieruje je do jego klientéw pod nazwami tudzaco podobnymi do nazw produktéw powoda. Nazewnictwo oferowanych
przez pozwana produktow jest tozsame z jedna réznica polegajaca na dodaniu slowa (...) w miejscu, w ktéorym
powdd stosuje oznaczenie (...) w celu wskazania na ochrone znaku towarowego w zakresie znakow (...)i (...) oraz
usunieciu litery 'L", kt6éra postuguje sie powdd. Z pozwanym wspoélpracuja byli pracownicy powoda, ktorzy zajmuja sie
m.in. sprzedaza produktéw pod spornymi nazwami handlowymi. Pozwana oferte swoja prezentuje m.in. za pomoca



katalogbw, tre$¢ katalogu pozwanego jest kopia informacji technicznych powoda. Powyzsze powoduje zagrozenie
interesoOw gospodarczych powoda, ktorego pozycja rynkowa zostala istotnie zachwiana poprzez wprowadzenie do
obrotu przez pozwanego tozsamych towaré6w pod podobnymi nazwami handlowymi utrwalonymi w $wiadomosci
potencjalnych klientow.

Jako podstawe prawng zgdania powod wskazal, art. 3 i art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji oraz art.154 i art.296 ust. 2 prawa wlasnoSci przemystowe;j.

Jak podal powodd, pozwany sposrod ogromnej liczby mozliwo$ci stworzenia nazw dla specjalistycznych produktow,
ktore rozpoczat wprowadzac do obrotu, Swiadomie przejgl wszystkie charakterystyczne dla produktéw powoda nazwy
wprowadzajac jedng zmiane tj dodatek (...). Produkty powoda byly obecne na rynku pod charakterystycznymi i
stworzonymi przez niego nazwami od ok. 20 lat i ze wzgledu na uplyw czasu i jako$¢ zdobyly sobie uznanie i
zaufanie klienteli. Cel dzialania pozwanego to wykorzystanie w sposob pasozytniczy pozycji rynkowej i renomy,
jaka wsrod nabywcow zdobyly sobie produkty powoda, aby bez ponoszenia kosztow wprowadzi¢ na rynek wlasne
produkty, przejmujac istotne elementy wyrdzniajace produkt konkurenta. Pow6d odniost sukces rynkowy, jest obecny
na rynku specjalistycznych produktéw w zasadzie od poczatku swojej kilkudziesiecioletniej dzialalnoSci, a jego
produkty sa przez nabywcow latwo kojarzone i wysoko cenione, jako produkty o stalej i niekwestionowanej jakosci.
Wprowadzenie przez pozwanego tozsamych produktéow z produktami powoda i opatrzonych ludzaco podobnymi
oznaczeniami z dodatkiem slowa (...) jest w ocenie powoda Swiadomym i zamierzonym dzialaniem, ktérego celem
jest nie tylko przejecie klienteli powoda, poprzez wykorzystanie znajomosci jego produktéow wsrod klientéw (z
reguly przedsiebiorcow), lecz takze latwiejsze, tafisze wejScie na rynek poprzez wykorzystanie oczywistych skojarzen.
Postepowanie pozwanego narusza w ten spos6b dobre obyczaje, jako, ze w istocie sprowadza sie do pasozytowania na
pozycji rynkowej powoda, co jest oczywiScie z nimi sprzeczne.

Odnoszac sie do podstawy z art. 10 uznk, to pow6d wskazal, iz oznaczenie produktéw E. (...) (w odmianach), cieczy
obrébkowych olejowych (...) (w odmianach), Srodkéw ochrony czasowej (...) (w odmianach), olei technologicznych
(...) (w odmianach) sg charakterystyczne. Nie ma zadnego uzasadnienia dla stosowania tych oznaczen w obrocie przez
pozwanego, gdyz sa one w przypadku oznaczen przedmiotowych produktéw nazwami fantazyjnymi. Nazwy uzyte dla
produktéw powoda korzystaja z przymiotu pierwszenstwa, za§ wykorzystanie tych okreslen przez pozwanego, moze
wywolywaé uzasadnione przekonanie, iz strony postepowania funkcjonuja w okreslonym zwigzku funkcjonalnym i/
lub prawnym, co w niniejszym stanie faktycznym nie ma miejsca. Zachowanie pozwanego realizuje przestanki z art.
10 uznk poprzez upodobnienie nazw tozsamych produktéw przez pozwanego do nazw produktéw powoda, wywohujac
skutek w postaci wprowadzenia w blad klienta. Powszechnym elementem obrotu stalo sie postugiwanie katalogami,
ktore zawieraja nazwy produktéow oraz czeSciowe dane techniczne. Pow6d wprowadzil charakterystyczny uktad
katalogu do stworzonych przez siebie oryginalnych rodzin nazw produktow .. (...) rzeczywistych warunkach obrotu
gospodarczego, w ktorych klienci maja kontakt z produktami pozwanego i powoda, nie istnieje realna mozliwo$é
odrdznienia ich ofert.

Odnoszac sie do podstawy roszczenia w zakresie ustawy prawo wlasno$ci to, jak wskazat powod, strony postepowania
wprowadzaja do obrotu tozsame bardzo specjalistyczne produkty tj. ciecze obrobkowe emulsyjne, ciecze obrébkowe
olejowe, Srodki ochrony czasowej, oleje technologiczne. Powod korzysta na podstawie umowy o korzystanie, z waznie
chronionych znakéw towarowych slownych: (...) o nr R - (...) oraz (...), a pozwany nie legitymuje sie zadnym
prawem, ktére daje mu takie uprawnienie, nie ma zawartej z powodem umowy licencyjnej. Nie posiada réwniez
zadnych powigzan faktycznych, ekonomicznych i prawnych z powodem. Wskazany sposéb uzywania oznaczen przez
pozwanego, ktory dokonal jedynie kosmetycznej i niezauwazanej zmiany stlownych znakéw towarowych (...)i (...)
dodajac stowo (...), realnie jak i potencjalnie wywoluje niebezpieczenstwo wprowadzenia odbiorcy w blad co do
pochodzenia oferowanego towaru, jako pochodzacego od powoda. Zachowanie takie ma na celu wylacznie osiggniecie
korzystnego dla pozwanego efektu w postaci przejecia dotychczasowej klienteli powoda na tym szczegblnie waskim
i specyficznym rynku produktowym.



W odpowiedzi na pozew pozwane Przedsiebiorstwo (...) sp z 0.0. wnioslo o oddalenie powo6dztwa w caloSci i
zasadzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztow procesu wedlug norm przepisanych.

W uzasadnieniu dla niniejszego pozwany zarzucil, iz nazwy uzywane przez strone pozwana sa powszechnie uzywanymi
nazwami rodzajowymi dla danych grup produktow. S3 to nazwy wskazujace na sklad chemiczny danej grupy
produktéw oraz ich przeznaczenia. Identyczne nazwy uzywaja wiodacy na rynku producenci zwigzania z grupami
kapitalowymi spoélek (...). Pozwany zaprzeczyl jakoby nazewnictwo produktéw mialo charakter czysto fantazyjny,
a nazwy produktow zostaly stworzone przez powodke lub jej poprzednikéw prawnych. Odnoszac sie do genezy
nazwy produktéw to pozwany wyjasénil, iz pierwsza z grup produktéw dotyczy cieczy do obrobki metali - u pozwanej
nazwanych (...). Ciecze te sg szeroko stosowane w obrobce metali zwlaszcza w procesie toczenia, skrawania,
szlifowania itp. Do procesu obrobki metali stosuje sie je w postaci emulsji wodno-olejowej. Forma emulsji jest
istotnym elementem okres$lajacym uzytkownikowi sposob uzycia cieczy. Stad pierwszy czlon nazwy (...). Nazwa
produktu nawigzujaca do zastosowania w znacznym stopniu ulatwia uzytkownikowi dobér cieczy, przez co poprawia
bezpieczenstwo stosowania produktu znacznie ograniczajac ryzyko pomylki. Taki sposéb nazewnictwa stosowany
jest przez wiodacych krajowych producentéw, przy czym nazwy stosowane przez (...) sa wrecz identyczne. Druga
grupa produktéow dotyczy Srodkoéw do czasowej ochrony - (...) i (...). Obydwie nazwy wywodza sie od funkcji jaka
spelniaja te produkty. Sa to produkty, ktére zabezpieczaja powierzchnie metali przed korozja. Dzialaja antykorozyjnie
co oddaje przedrostek A- i ANTY - natomiast drugi czlon - (...) i —KO wywodzi sie od slowa korozja. Nazwa
produktu nawigzujaca do zastosowania w znacznym stopniu ulatwia uzytkownikowi dobér érodka, przez co poprawia
bezpieczenstwo stosowania produktu znacznie ograniczajgc ryzyko pomylki. Krajowi producenci tego typu Srodkéw
to: (...), (...), (...), (...), (...) Lotos (...). Trzecia grupa produktoéw to ciecze obrobkowe olejowe — (...). Etymologia
tego slowa wywodzi sie od stowa F. -zelazo. Ciecze te sa stosowane i szczegolnie polecane do obrdbki stali i zeliwa.
Ostatnia grupa dotyczy oleje do hartownia — (...) oleje do hartowania stali. Nazwa wywodzi sie od procesu hartowania,
producenci krajowi (...) Instytut (...), (...), (...), (...).

Ponadto pozwany podal, iz nie uzywa nazw rodzajowych (...) 70. (...) 120, (...) 160, (...) 70 S, (...) 70 S PLUS i nie
sprzedal zadnej partii towaru pod w/w nazwa. Produkty o tych nazwach jakkolwiek znalazly sie w pierwszym katalogu
strony pozwanej obecnie nie wystepuja w ofercie pozwane;j.

Pozwany zarzucil rowniez brak legitymacji procesowej czynnej po stronie powodki, zaprzeczajac, by uprawnienie
do znakéw towarowych przeszlo na strone powodowa i zaprzeczajac, by takie uprawnienie miala poprzedniczka
prawna powddki. Niniejsze nie wynika z aktu notarialnego z dnia 16 grudnia 2003 r. w ktérym mowa jest o oddaniu

do odplatnego korzystania przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 55'k.c. Sam fakt korzystania z nazw rodzajowych
powszechnie stosowanych w obrocie przez powddke, nie moze by¢ utozsamiany z wylacznym prawem do ich uzywania.
Brak jest rowniez podstawy prawnej do przyjecia, iz to spolce, a nie Skarbowi Panstwa reprezentowanemu przez
Wojewode (...) przystugiwato prawo do ochrony znaku towarowego (...). Produkt o prawie identycznej nazwie (...)
wytwarzany jest i sprzedawany przez dwoch wiodacych producentow na (...) spdlki (...). Odnoénie zalaczonego
do pozwu $wiadectwa ochronnego dotyczacego znaku towarowego (...) to zgodnie z danymi widniejacymi na
stronie Urzedu Patentowego, ochrona w/w znaku towarowego wygasla, a sama strona pozwana wskazala, iz jako
uprawniony podmiot wpisany jest Skarb Panstwa. Z uwagi na zarzuty powo6dki dotyczace zatrudniania bylych
pracownikéw powodki przez pozwana, to pozwana podniosla, iz bylych pracownikéw powddki z powddka nie laczyla
zadna umowa o zakazie konkurencji, a strona powodowa nie wykazywala zadnego zainteresowania w uregulowaniu
powyzszych kwestii. Strona pozwana zakwestionowala réwniez przedstawiona przez powodke jej sytuacje finansowa
i pozycje jaka posiada powodka na rynku. Strona powodowa jest lokalnym producentem prébujacym konkurowac z
dwoma wiodgcymi podmiotami Rafineriami (...). Produkty pozwanej charakteryzuja sie innymi znacznie wyzszymi
parametrami od produktéw proponowanych przez strone powodowa. To powddka narusza zasady dobrych obyczajow
prébujac w sposo6b niezgodny z ich zasadami ogranicza¢ konkurencje wolnorynkowa.

Wedlug pozwanego, nie znajduje zastosowania réwniez art. 10 u z.n.k. Nalezy bowiem uwzgledni¢ odbiorcow
do ktéorych kierowane sa produkty oraz dluga procedure zwigzang z zaakceptowaniem danej receptury do



stosowania. Produkty oferowane przez strone pozwana kierowane sa do specjalistycznych przedsiebiorstw zakladow
przemystowych — producentéow lozysk, walcowni, producentéw elementéw metalowych. Z uwagi na specyfike
zastosowania oferowanych olejow, przed zlozeniem zamoéwienia kazdorazowo wysytane sa probki wyrobu stuzace do
przeprowadzenia badania w zakladzie odbiorcy, w celu ustalenia czy w danym procesie produkcyjnym mozliwe jest
zastosowanie danego rodzaju oleju i jaki to ma wplyw na cykl produkeyjny. Taki proces sprzedazy eliminuje calkowicie
mozliwo§¢ wprowadzania w blad odbiorcéw, co do pochodzenia produktow jak i jego whasciwosci, skladu. Wraz z
probkami towaru dostarczana jest kazdorazowo karta charakterystyki produktu na ktérej na I stronie wymienione sg
dokladne dane dotyczace producenta danego produktu. Niezaleznie od powyzszego, do partii produktéw dolaczone sg
wystawione przez producentéw orzeczenia laboratoryjne dotyczace poszczegbdlnych produktéw. Samo nazewnictwo
produktéw z uwagi na charakter odbiorcow ma znaczenie drugorzedne, stuzy jedynie oznaczeniu rodzajowemu danych
grup produktéw. Odbiorcy dokladnie znaja podmioty, ktore dostarczaja im produkty wykorzystywane w dalszym
procesie produkcyjnym, a o zakupie decyduje pozytywne przejécie kwalifikacyjne probnego zastosowania produktu
ijego cena.

Odnoénie podniesionego przez strona powodowg zarzutu naruszenia ustawy prawo wlasnoSci przemyslowej strona
pozwana zarzucila, iz w przedmiotowej sprawie brak do czynienia ze znakami towarowymi identycznymi. Pozwana
nie uzywa nazw identycznych z nazwami produktéw oferowanych przez powoda. Nazwy towaréw oferowane przez
pozwana, nie wykazuja przymiotu podobienstwa z towarami oferowanymi przez powodke. Ponadto powddka nie
korzysta z ochrony znakéw towarowych dotyczacych nazw produktéw wymienionych w sentencji powodztwa. Jak
wskazano powyzej produkty A. (...), (...), (...). (...) PROZ, (...), (...) sa srodkami do ochrony czasowej. Nazwy
produktéw wywodzg sie od funkcji jaka spelniaja te produkty. Sa to produkty, ktére zabezpieczaja powierzchnie metali
przed korozja. Dzialaja antykorozyjnie co oddaje przedrostek A- i ANTY - natomiast drugi czton — (...) i —KO wywodzi
sie od slowa korozja. Nazwa produktu nawigzujaca do zastosowania w znacznym stopniu ulatwia uzytkownikowi
dobér srodka, przez co poprawia bezpieczenstwo stosowania produktu znacznie ograniczajac ryzyko pomylki. Krajowi
producenci tego typu §rodkéw to (...), (...), (...), (...), (...)Lotos (...). Zadna z tych nazw nie podlegata w dniu sktadania
odpowiedzi ochronie. Wczesniej z ochrony korzystata spolka (...), ktorej spotki corki uzyskaly ochrone w Urzedzie
Patentowym. Rafineria (...) S.A. posiadala ochrone znaku towarowego (...) w okresie od 9 paZdziernika 1996 r do
22 czerwca 2004 r . Z kolei w dniu 3 wrze$nia 1996 r. spolka (...) spolka z o.0. uzyskala ochrone produktu A. (...)
ochrona wygasta w dniu 19 lipca 2014 r. Ciecze (...) sa szeroko stosowane w obrobce metali zwlaszcza w procesie
toczenia, skrawania, szlifowania itp. Do procesu obrobki metali stosuje sie je w postaci emulsji wodno-olejowej. Forma
emulsji jest istotnym elementem okres$lajacym uzytkownikowi sposéb uzycia cieczy. Stad pierwszy czlon nazwy (...)
Taki sposdb nazewnictwa stosowany jest przez wszystkich krajowych producentéw, przy czym nazwy stosowane przez
(...) sa wrecz identyczne. Krajowi producenci tych cieczy stosuja nazwy: (...).A., (...), (...) i zadna z tych nazw nie
podlegala w dniu skladania odpowiedz ochronie.

Pozwany wskazal réwniez , iz w dacie sporzadzania odpowiedzi strona pozwana zmienila nazwe dotyczaca grupy
produktéw uprzednio oferowanych pod nazwa (...) 70, (...) 120, (...) 160, (...) 70 S, (...) 70 S, przy czym zmiana
nazwy nastapila przed rozpoczeciem sprzedazy produktéw pod w/w nazwa.

W ustosunkowaniu si¢ do powyziszego pismem procesowym z dnia 10 czerwca 2015r, strona
powodowa podtrzymala swoje stanowisko wyrazone w pozwie. Powo6dka wyjasnila, iz nazwy spornych produktéw
nie maja pochodzenia etymologicznego, ponadto z punktu widzenia art. 3 uznk przestanka potencjalnej mozliwosci
wprowadzenia w blad jest irrelewantna, ponadto, wlasnie szczegoblnie z punktu widzenia zarzutu art. 3 uznk bardzo
istotnym elementem stanu faktycznego sa powigzania pozwanego z bylym oddzialem firmy powoda w G. oraz
zatrudnianiem jego pracownikow, a kwestia posiadania zakazu konkurencji jest irrelewantna dla oceny zachowania
pozwanego i toczacego sie procesu; istotne jest bowiem wykorzystanie w sposdb bezprawny i sprzeczny z dobrymi
obyczajami nazw produktéw, ich skladu oraz kontrahentéw handlowych poprzez przejecie pracownikéw, urzadzen
oraz know-how z oddzialu w G. przez pozwanego; na gruncie art. 10 uznk pozwany nie przedstawil zadnego argumentu
idowodu wylaczajacego mozliwosé potencjalnej mozliwoSci wprowadzenia w btad w rozumieniu potencjalnej pomytki
u odbiorcéw co do powigzan pomiedzy stronami sporu w aspekcie ekonomicznym czy prawnym przy zastosowaniu



tak duzego podobienstwa nazw produktow, ukladu i zawarto$ci katalogu, przy prowadzeniu dzialalno$ci w dawnej
siedzibie oddzialu powodowej firmy i zatrudniajac jej bytych pracownikow.

Powod wskazal, ze fakt wycofania z obrotu konkretnego produktu nie oznacza, ze pow6dztwo nie jest uzasadnione,
gdyz na gruncie uznk chroniony jest stan zagrozenia, a ten jak wynika ze stanu faktycznego istnieje. Pozwany wycofal
produkt H. (...) z oferty, ale nie przedstawit na te okolicznoé¢ konkretnego dowodu ani aktualnej nazwy tego produktu,
a ponadto zawsze moze te oferte wznowi¢. W zakresie takich firm jak (...)i (...) - ktore sa nastepstwami prawnymi
okre§lonych podmiotéw sytuacja zostala uregulowana w inny spos6b pomiedzy powodem a tymi podmiotami.
Ponadto ze wzgledu na kilkunastoletnia koegzystencje produktéw pod tymi nazwani wprowadzonymi do obrotu
przez te firmy i powoda, wyrazne wskazywaniem na odrebno$é poszczegélnych firm jak rowniez stosowanie
charakterystycznych indywidualnych katalogéw pod wzgledem wygladu jak i zawarto$ci merytorycznej w ogdle nie
ma mowy o mozliwo$ci wprowadzenia w blad nikt nie ma bowiem watpliwosci, ze firma powodowa i (...) czy (...)sa
powiazane w jakikolwiek spos6b, gdyz powdd istnieje na rynku ze swoimi produktami kilkadziesiat lat. Tymczasem
takie watpliwosci istnieja w stosunku do powigzan prawno-ekonomicznych pomiedzy stronami postepowania. Prawa
ochronne na znaki towarowe sa wazne i skuteczne.

Sad ustalil nastepujqgcy stan faktyczny :

Przedsiebiorstwo Panstwowe pod nazwa Przedsiebiorstwo (...) ,N. prowadzilo przez ponad dwadzie$cia lat produkcje
produktéw pod nastepujacymi nazwami handlowymi: (...), (...) PS, (...), (...), (...) E,, (...), (...) 22, (...) 22F, (...)

22 (..), (..)37F, (..) 15, (..) 22, (.0, (.0, .0, D, D, .0, .0, (.0, (..)70, (.) 120, (...) 160, (...)70
S, (...) 70 SPLUS.

W dniu 16 grudnia 2003r. zostala zawarta umowa pomiedzy Skarbem Panstwa - Wojewoda (...) dzialajacym
jako pelnomocnik ds. prywatyzacji Przedsiebiorstwa Panstwowego pod nazwa Przedsiebiorstwo (...), a spolka z
0.0. Przedsiebiorstwo (...) w K., stosownie do ktorej treSci strony ustalily iz: - przedmiotem umowy o oddanie
przedsiebiorstwa do odplatnego korzystania jest przedsiebiorstwo w rozumieniu art. 55 (1) ke, obejmujace wszystko
co wchodzi w sklad przedsiebiorstwa bedacego we wladaniu P.P. pod nazwa Przedsiebiorstwo (...) w K., - przedmiot
umowy pozostaje przez caly czas trwania umowy wlasnoécig Skarbu Panstwa, - przedmiot ten zostaje oddany do
odplatnego uzywania i pobierania pozytké6w powodowi.

Przedsiebiorstwo (...) w K. sp z 0.0. w toku realizacji powyzszej umowy rozpoczelo grupowanie produkcji i zmniejszanie
liczby oddzialow poprzez ich stopniowa likwidacje. Ostatnio likwidowanym oddzialem byt oddzial w G., ktorego
likwidacja nastgpila w 2014 r.

Dowdd :
« cenniki z 2008 r
« oferta handlowa z 10.10.2008 r do firmy (...)
+ plan sprzedazy oddzialu G. 2008 r
« sprawozdanie z probki chlodziw olejowych z 12.03.1998 r
« sprawozdanie z probki chlodziw olejowych z 23.03.1998 r
« ankieta dot. Chlodziw (...) z czerwca 1997 rok
« ankiety dot. wlasnoSci chlodziw z luty 2000 (...) PS

« fv sprzedazy produktow przez Powoda w 2014 r



- fv sprzedazy produktow przez Powoda w 2015 r
+ ewidencja wyrobow akcyzowych z oddzialu w G. 20111
+ ewidencja materialow akcyzowych zal. nr 2 dn. 2.03.2009 r
+ ewidencja materialéw akcyzowych zal. nr 13 z dn. 2.03.2009 r

 regulamin skladu podatkowego o nr akcyzowym wraz z wykazem produktéw akcyzowych produkowanych przez
oddzial w G. z 2004 r

« regulamin skladu podatkowego o nr akcyzowym wraz z wykazem produktéw akcyzowych produkowanych przez
oddzial w G.z 20121

« pismo LABORATORIUM (...) - z dn. 8 stycznia 1997 r
« pismo (...) z20.02.1996 r
« pismo (...)sp.zo0o0zdn. 30.03.2001T
« pismo z Zakladu (...) zdn. 28.01.1997 r
- faktury sprzedazy produktow 2. (...) r
« umowa handlowa z 2000 r z firma (...) dot. zakupu (...)

k-131- 212
- akt notarialny nr rep A nr (...) k- 27-42

- dokumenty zlozone do KRS dot. likwidacji oddziatu (...) — k- 57 — 120
« protokot polikwidacyjny z dnia 22 stycznia 2014 r — k- 121- 123

W zwiazku z likwidacja oddzialu w G. zwolnieni zostali takze pracownicy tego oddzialu m.in. W. B., S. R,, R. D., E.
W.,P.S. (1).

Dowody: zeznania §wiadkéw B. W., R. S., D. R., E. W., P. S. (2) k- 439-444, W. F. k- 483-485

Powod - Przedsiebiorstwo (...) sp z o.0. w K. kontynuowalo i kontynuuje dzialalno$¢ prowadzona przez
Przedsiebiorstwo Panstwowe w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu specjalistycznych cieczy obrobkowych
emulsyjnych, cieczy obrébkowych olejowych , §rodkow ochrony czasowej i olejow technologicznych. Produkty te
wprowadza na rynek pod tozsamymi jak Przedsiebiorstwo Panistwowe nazwami, a to:

1. dla cieczy obrébkowych emulsyjnych : (...), (...) PS, (...), (...), (...) E., (...);

2. dla cieczy obrobkowych olejowych : (...) 22, (...) 22F, (...) 22F-LE, (...) 37F, (...)15, (...)22, (...) E.(...), (...)E.(...),
3. dla §rodkéw ochrony czasowej: (...), (...), (...), (...), (..., (..),

4. dla olejow technologicznych : (...), (...), (...), (...), (...) 70 S PLUS.

Produkty z powyzszego zakresu o zblizonych nazwach jeszcze przed wprowadzeniem ich przez pozwanego K. sp z 0.0.
funkcjonowaly na rynku , tj. byty produkowane i wprowadzane do obrotu roéwniez przez konkurencyjne firmy jak (...)
i (...) w nastepujacym zakresie :



Ad.1 Nazwa (...) uzywana byla przez (...).A. oraz (...).
Ad. 3 Nazwa (...) uzywana byla przez (...).

Powyzsze nazwy tj. (...) i (...) nie wywolywaly na rynku skojarzenia z powodem jako ich producentem, ani
tez z poprzednikiem prawnym powoda. Funkcjonowaly one na rynku jako okreélenie rodzaju cieczy obrobkowej
emulsyjnej oraz jako okreslenie §rodka ochrony produkcji réznych producentéw i byly uzywane réwniez przez innych
producentow.

Natomiast nazwa F. i H. nie wystepowaly na rynku i ich nazwa kojarzona byla na rynku jako nazwa produktu powoda
i z nim utozsamiana. Produkt F. nie znajdowal na rynku odpowiednika o tozsamej, a nawet zblizonej nazwie. Dla
produktu olej technologiczny inni producenci uzywali nazwy : (...) oraz (...). Byly to wiec nazwy juz z samego brzmienia
charakteryzujace sie znaczna odmiennoscia , a przez to odrebnoscia.

Dowdd: karta charakteryzacji produktu (...) dotyczaca (...)12 Karta Charakterystyczna (...) -12,karty charakteryzacji
produktu (...) charakteryzacji produktu H. (...) (...)charakteryzacji produktu A. (...) sp6ki(...), k- 316 — 345, zeznania
swiadka W. F. k- 483-485, J. N. 485- 486, J. F. k- 486- 487, H. S. k- 486 — 48, A. S. k- 489-489v.

Do czasu likwidacji oddzialu w G. w 2014r. pozwana Przedsiebiorstwo (...) sp z 0.0. zajmowala sie ochrong mienia
i 0s6b. Po likwidacji oddzialu powoda i zwolnieniu pracownikoéw oddzialu w G. pozwany poszerzyl zakres swej
dzialalnosci i rozpoczat produkcje oraz sprzedaz produktow tozsamych w zakresie rodzaju z produktami powoda
uzywajac rowniez nazw dla tych produktéw zblizonych brzmieniowo do nazw odpowiednich produktéow powoda.
Pozwany zatrudnil roéwniez pracownikoéw, ktorzy zostali zwolnieni w zwiazku z likwidacja oddzialu w G. w osobach:
B.W.,R.S.,D. R, E. W., P. S. (2). Osoby te uprzednio w przedsiebiorstwie powoda pehily nastepujace obowigzki
B. W. — magazyniera , R. S. — sprawdzanie produktu na podstawie karty technologicznej , D. R. — aparatowego,
produkcja olei, E. W. — referent ds. ekonomicznych, P. S. (2) — wozkowy. Osoby te pracujac u pozwanego wykonuja
analogiczne czynnoéci. R. S. w dniu 4.08.2010r. , B. W. w dniu 19.04.2010r., D. R. w dniu 20.04.2010r., P. S. (1) w dniu
18.08.2010r. E. W. w dniu 11.10.2010r. zlozyli wobec powoda o§wiadczenie o zachowaniu tajemnicy przedsiebiorstwa
przez okres trzech lat od ustania stosunku pracy.

Dowdd: dokumentacja pracownicza, raporty produkcyjne k- 454- 471
Nazwa produktow oferowanych przez powoda byla jawna, ujeta w katalogu i nie stanowila tajemnicy przedsiebiorstwa.

Pozwany uzywal, umieszczajac je w katalogu, nazwy dla swoich produktéow zblizone brzmieniowo do nazw
odpowiednich produktéw powoda nastepujaco: produkty powoda:

1. dla cieczy obrébkowych emulsyjnych : (...), (...) PS, (...), (...), (...) E., (...);

2. dla cieczy obrobkowych olejowych : (...) 22, (...) 22F, (...) 22F-LE, (...) 37F, (...)15, (...)22, (...) E.(...), (...)E.(...),
3. dla §rodkéw ochrony czasowej: (...), (...), (...), (...), (..., (..),

4. dla olejow technologicznych : (...), (...), (...), (...), (...) 70 S PLUS.

produkty pozwanego:

dla cieczy obrébkowych emulsyjnych : (...), (...) PS, (...), (...), (...)E., (...);

2. dla cieczy obrobkowych olejowych : (...) 22, (...) 22F, (...) 22F-LE, (...) 37F, (...)15, (...)22, (...) E.(...), (...)E.(...),
3. dla §rodkéw ochrony czasowej: (...), (...), (...), (...), (..., (..),

4. dla olejow technologicznych : (...) 70, (...) 120, (...) 160, (...) 70S, (...) 70 S PLUS.



Jak wiec wynika z powyzszego produkty wprowadzone przez pozwanego roéznily sie w nazwie w stosunku do nazw
uzywanych przez powoda ograniczeniem nazwy o litere (...) oraz dodaniem jednostki redakeyjnej (...).

Produkty te zostaly przez pozwanego ujete w katalogu, ktory to katalog ro6znil sie w sposdb znaczacy od katalogu
powoda. Katalog powoda mial odmienna forme graficzna, byt w innym kolorze oraz mial zupehlie inny format.
Katalog powoda byl katalogiem o rozmiarze stron o potowe mniejszym, ktorego strona tytulowa byta w kolorze zottym
z wyraznym oznaczeniem podmiotu go wydajacego to N. sp z o0.0. Katalog pozwanego byl natomiast katalogiem
rozmiarze stron A4, jego strona tytulowa byla w kolorze granatowym , z wyraznym oznaczeniem podmiotu go
wydajacego, a to K.. Zestawiajac oba katalogi brak watpliwosci co do r6znych podmiotow je wydajacych, a tym samym
roznych podmiotéw bedacych producentem produktéw ujetych w tym katalogu. Katalog pozwanego nie nawigzuje
ani szatg graficzng ani tez tre$cia do nazwy powoda (...) nie sugerujgc rowniez ewentualnego zwigzku faktycznego
lub prawnego z tym podmiotem. W tresci tego katalogu nie ma nawigzania do firmy powoda (...). Katalog powoda i
katalog pozwanego rozni sie rowniez kolejnoécig i zestawieniem poszczeg6lnych produktow. Natomiast przy danym
produkcie ujetym w katalogu pozwanego znajduje sie opis odpowiadajacy swa treScig opisowi tozsamego produktu
powoda z informacji technicznej karty tego produktu u powoda. Opis ten, odpowiedzialny za tre$¢ merytoryczng w
katalogu pozwanego A. W. odwzorowal.

Dowdd : katalog pozwanego k- 231 -260, katalog powoda k- 153, zeznania Swiadka W. F. 483-485 oraz 497 v-498 ,
informacje techniczne k- 262 — 293

Rynek odbiorcow do ktérych swoje produkty kieruje zaréwno powdd jak i pozwany, a takze pozostali producenci na
rynku, wtym (...) i (...) stanowi krag odbiorcéw profesjonalnych o znacznej znajomosci rynku dostawcodw, potrafigcych
rozro6zni¢ tych dostawcow jak rowniez towary przez nich dostarczane. Decyzja w zakresie rozpoczecia wspolpracy
i zamowienia towaru u danego producenta nie jest decyzja przypadkowa, szybka i nie nosi charakteru czynno$ci
biezacej, standardowej porownywalnej do czynnoéci z tzw. zycia codziennego (np kupna produktu spozywczego typu
bulka czy maslo). Decyzja ta nosi bowiem charakter biznesowej i uprzednio przemyslanej zwazywszy na konsekwencje
zwigzanych ze zastosowaniem tego typu produktow do szerokiej produkcji. Rynek dostawcow przedmiotowych
jest rynkiem nasyconym, zwazywszy na ograniczony, a nawet zamkniety krag odbiorcow tego typu produktow i
trudno wej$¢ na ten rynek. Odbiorcy towaréw kieruja sie wiec znajomoécig nazw produktéw kojarzonych juz na
rynku i uzywanie tych nazw ulatwia, a nawet w ogole umozliwia zainteresowanie swoim produktem ewentualnego
odbiorce- klienta. Rozpoczecie, ale i kontynuacja wspdlpracy opiera sie na kontakcie bezpo$rednim, zaré6wno bowiem
nawigzanie wspolpracy jak i pézniejsza dostawa produktu odbywa sie w linii bezposredniej producent - odbiorca ,
produkty sa bowiem nabywane bezposrednio u producenta, a nie na przyktad w punktach poérednictwa typu sklep.

Nawigzanie wspolpracy odbywa sie zwykle w ten sposdb, iz przedstawiciel handlowy producenta kontaktuje sie
z potencjalnym odbiorca przedstawiajac mu swoja oferte zawarta w katalogu, przedstawiajac papierowy katalog.
Podczas tego spotkania, a rowniez podczas zapoznawania sie z treScig katalogu zwazywszy chociazby na jego wyrazne
oznaczenie i szate graficzng brak podstaw dla stwierdzenia, iz moze doj$¢ do pomylenia przez kontrahenta - klienta,
czy ma do czynienia z oferentem powodem czy oferentem pozwanym. Po zapoznaniu sie z oferta katalogowa
przeprowadzane s3 proby danego produktu i ewentualne przystosowanie jego paramentéw do potrzeb klienta i po
weryfikacji produktu nastepuje dopiero konkretne zamowienie.

Produkty powoda sa dostarczane w odpowiednich opakowaniach oznaczonych co do rodzaju produktu, jak i
producenta. Produkty pozwanego dostarczane sg w opakowaniach dostarczonych przez odbiorce.

Pozwany rozpoczal dzialalnos$é, wydat katalog, a jego przedstawiciele nawigzywali wspolprace z ewentualnymi
kontrahentami odbiorcami poprzez jak opisano to powyzsze bezposredni kontakt i przedstawienie katalogu, w
ktérym znajdowaly sie produkty o nazwach jak wymienione w zadaniu pozwu. Przed wydrukowaniem katalogu nie
przeprowadzono pelnych préb produkeji wszystkich produktéw wymienionych w katalogu, do wytoczenia pozwu i
wyrokowania nie wszystkie z wyzej wymienionych produktéw zostaly rowniez sprzedane. Produkty o przedmiotowych
nazwach znajdowaly sie rowniez w katalogu znajdujacym sie na stronie internetowej pozwanego.



Dowdd : zeznania $wiadkéw B. W., R. S., D. R., E. W., P. S. (2) k- 439-444, W. F. k- 483-485, J. N. 485- 486, J. F.
k- 486- 487, H. S. k- 486 — 48, A. S. k- 489-489v.

Przed pierwsza rozprawa na stronie internetowej pozwany wprowadzil zmiany w zakresie nazewnictwa cieczy
obrébkowych olejowych z zakresu (...) oraz (...). W miejsce nazwy (...) ( we wszystkich odmianach) w katalogu
internetowym wprowadzono nazwe (...), natomiast w miejsce nazwy (...) wprowadzono nazwg olej hartowniczy.
Zmiany te nie zostaly natomiast wprowadzone w katalogu wydrukowanym, ktory w dalszym ciggu jest od wieku jest
uzywany - wyjadnienia na rozprawie w dniu 2.10.2015r. , okolicznoé¢ bezsporna

W dniu 29.11.1999r. Urzad Patentowy udzielil §wiadectwa ochronnego nr (...) na znak towarowy w formie graficznej
(...), przy czym ochrona zostata udzielona Przedsiebiorstwu (...).

W dniu 7.04.2009r. Urzad Patentowy udzielil $wiadectwa ochronnego numer (...) na znak towarowy stowny (...)
Skarbowi Pafistwa reprezentowanemu przez Wojewode (...). Zgodnie z treScia prawa ochronnego trwalo ono od
22.12.2006r. przy czym zarzut wygasniecia tego prawa w stosunku do osoby, ktorej ochrony udzielono pozwany cofnal
na ostatniej rozprawie. Czas zaréwno zgloszenia tego prawa, a to 22.12.2006r. jak i udzielenia tego prawa byl to juz
czas po zawarciu umowy pomiedzy Skarbem Panstwa - Wojewoda (...) a powodem ( 16.12.2003r.). Po uzyskaniu tego
prawa dalsze umowy pomiedzy Skarbem Paristwa, a powodem nie byly zawierane.

W dniu 21 wrzeénia 2015r. powdd uzyskal prawo ochronne na znak towarowy stowny (...).
Dowod : $wiadectwa prawa ochronnego k- 124-129, k-416

Powyzszy stan faktyczny Sad ustalil na podstawie dowodow w postaci dokumentéw powolanych w toku dokonanych
powyzej ustalen, w tym katalogu powoda i pozwanego. Niniejsze dokumenty nie byly kwestionowane w toku
sporu zar6wno w zakresie ich sporzadzenia jak i funkcjonowania jak rowniez odzwierciedlenia w rzeczywistym
stanie rzeczy.Stanowily spdjng i logiczng cato$¢é. Sad dokonal ustalen réwniez na podstawie dowodu z zeznan
Swiadkoéw w zakresie w jakim zostaly odzwierciedlone w ustaleniach faktycznych jako ze soba sp6jnych. Sad obdarzyt
wiarg zeznania Swiadkow - aktualnie pracownikow pozwanego w zakresie opisu przez nich praktyki nawiazywania
wspolpracy, oferowania produktu i realizacji niniejszego, $wiadkowie ci reszta nie mieli wiedzy na temat istoty
niniejszego sporu, a wiec okolicznoéci i celu nadania nazwy produktom przez pozwanego, nie majac na niniejsze
zreszta wplywu zwazywszy na zakres obowigzkow przez nich wykonywanych. Potwierdzili natomiast, iz produkty o
zblizonych nazwach byly oferowane przez P. N., co zreszta wynikalo z dokumentacji przedstawionej przez powoda
i na jej podstawie wyczerpujaco udowodnionej. Osoba decyzyjna co do treSci merytorycznej katalogu pozwanego
byl $wiadek A. W. i w zakresie jego zeznan co do braku wzorowania sie na nazwach juz funkcjonujacych na
rynku przy nadaniu ich produktom pozwanego Sad odmoéwil wiary, jak rowniez co do braku odwzorowania tresci
opisu produktéw w katalogu pozwanego z informacji technicznych powoda. Wyjasnienia w tym zakresie wyzej
wymienionego Swiadka byly nielogiczne, uzyte nazwy produktéw byly bowiem zbyt zbiezne z nazwami produktow juz
funkcjonujacymi na rynku ( cho¢ w przypadku nazwy emulko i akorino nie tylko z produktami powoda), w przypadku
za$ opisow produktéw w katalogu pozwanego, opis ten wprost i co do stowa odzwierciedlat informacje techniczne
sformulowane przez powoda i twierdzenia $§wiadka co do samodzielnosci jego przebiegu myslowego prowadzacego do
wyniku dokladnie tozsamego z tymi informacjami pozostawaly w sprzecznosci z do§wiadczeniem zyciowym. Zeznania
pozostalych $wiadkoéw, a to W. F. , J. F., H. S., A. S. opisujacych rynek dla przedmiotowych produktéw, uzywanie
poszczegblnych nazw przez producentow i praktyk na tym rynku panujacych znalazlo odzwierciedlenie w ustaleniach
faktycznych, w zakresie w ktérym stanowily one obiektywny opis rzeczy, znajdujgcy odzwierciedlenie w pozostalych
przywolanych dowodach.

Sad zwazyl co nastepuje :

Powod wytaczajac powddztwo domagal sie ochrony w zakresie oznaczenia produktéow pozwanego wskazujac, iz
niniejsze oznaczenie poprzez swa zbiezno$¢ z oznaczeniem stosowanym przez powoda stanowi czyn nieuczciwej



konkurencji, powolujac w tym zakresie art. 3 ust. 1 oraz 10 ust.1i ust.2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Jako podstawe roszczenia powod powolywal réwniez art. 154 i 296 ust. 2 ustawy Prawo wlasno$ci przemyslowej, w
uzasadnieniu podajac korzystanie z waznie chronionych znakéw towarowych stownych : (...), (...), a w dalszej czesci
postepowania (...).

Podkreslenia wymaga fakt, iz przedmiotem niniejszego postepowania, zgodnie z zakre§lonym przez powoda
zadaniem, bylo zbadanie zasadno$ci badz nie uzywania przez pozwanego oznaczen produktéw, okreslonych w zadaniu
pozwu jako (...), (...), (...), (...) (z dodatkowymi oznaczeniami), poprzez zbiezno$¢ lub podobienistwo z brzmieniem
oznaczen produktéw stosowanych przez powoda jako (...), (...), (...), (...) (w odmianach).

Powyzsze przesadzalo o tym, iz Sad nie byl uprawniony do ustalen, a nastepnie na ich podstawie do czynienia rozwazan
prawnych w zakresie oceny zachowania pozwanego pod katem korzystania z wiedzy w zakresie technologii, procedury
wytworcezej, korzystania z urzadzen pozostawionych przez powoda, zatrudniania pracownikow powoda mimo zakazu
konkurencji itp. Niniejsze bowiem pozostawalo poza zakresem zadania, wyczerpujac znamiona czynu zadaniem
pozwu nie objetego , a stanowiacego juz ewentualnie inng , odmienng i odrebna podstawe roszczenia. W niniejszej
sprawie powod domagal sie zakazania pozwanemu oferowania produktéw o oznaczonej nazwie (nazwach) i usuniecia
skutkéw naruszenia w tym zakresie - z niniejszym wigzac wyczerpanie znamion czynu nieuczciwej konkurencji.

Stosownie do treSci art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest
takie oznaczenie towaréw lub ustug albo jego brak, ktére moze wprowadzi¢ klientbw w blad co do pochodzenia,
iloci, jakoSci, sktadnikow, sposobu wykonywania, przydatno$ci, mozliwo$ci zastosowania, naprawy, konserwacji lub

innych istotnych cech towaréw albo uslug, a takze zatajeniem ryzyka jakie wiaze sie z korzystaniem z nich. Czynem
nieuczciwej konkurencji jest réwniez wprowadzenie do obrotu towaréw w opakowaniu mogacym wywolaé skutki
okre§lone w ust. 1, chyba ze zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione wzgledami technicznymi.

Dla uznania danego czynu za czyn nieuczciwej konkurencji w Swietle art. 10 ustawy nie jest wiec wystarczajgce
stwierdzenie, ze ma miejsce nasladownictwo innego produktu, lecz konieczne jest ustalenie, ze moze ono wprowadzic
klientéw w blad co do tozsamosci producenta (wyrok Sadu Apelacyjnego w Bialymstoku z dnia 24 pazdziernika 2014r.
I ACa 422/14).

W ocenie ryzyka konfuzji nalezy braé¢ pod uwage wszystkie czynniki charakteryzujgce dany rodzaj relacji rynkowych,
krag odbiorcow, sytuacje panujaca na rynku, zwyczajowy sposob dzialania, w tym oferowania przedmiotowych
produktéw i tryb podejmowania decyzji o zakupie danego towaru.

W ocenie Sadu realia niniejszej sprawie odzwierciedlone w ustaleniach faktycznych wskazanych powyzej nie pozwalaja
na stwierdzenie, iz istotnie zaoferowanie przez pozwanego produktéow o nazwie E. (...), (...), (...), (...) (w odmianach),
spowodowalo wprowadzenie w blad kontrahentéw, ktorym produkty o przedmiotowych nazwach, oznaczeniach
zaoferowal pozwany - co do pochodzenia towaru i tozsamo$ci producenta. Niniejsze nie zostalo potwierdzone w toku
postepowania wrecz przeciwnie, ustalenia poczynione w tym zakresie pozwalajg na wykluczenie takiej tezy. Dokonana
przez Sad analiza sposobu oferowania produktu, a to w sposob bezposredni przez przedstawiciela handlowego danej
firmy, w tym przypadku pozwanego, przedstawiania mu katalogu, ktory ani swa formg graficzng, ani rozmiarowa , ani
kolorystyczna nie przypominat katalogu powoda i ktory to katalog byt wyraznie oznaczony jako katalog pozwanego
poprzez umieszczenie na jego pierwszej stronie w sposéb wyrazny firmy pozwanego, bez nawigzan do brzmienia firmy
powoda - nie pozwalaly na stwierdzenie, iz kontrahent mogt pozostawaé blednym przekonaniu co do faktu, iz jest
to oferta powoda badz oferowane sg produkty powoda. Niniejsze wyklucza rowniez profesjonalny krag podmiotéw
odbiorcow produktow stanowiacych przedmiot postepowania, a takze przedstawiony w toku ustalen, proces decyzyjny
odbiorcow towaru co do ewentualnego przyjecia oferty. Pomiedzy stronami bezspornym byla okoliczno$é, iz rynek
odbiorecow to rynek wysoko profesjonalny, a odbiorcy ci podejmuja decyzje o kupnie towaru nie tylko po pobieznym
zapoznaniu sie z katalogiem, ale takze samym produktem, nie rzadko po przeprowadzeniu dodatkowych proéb i
testow nie tylko u siebie w firmie, ale takze u producenta, celem dostosowania parametréw produktu do swoich
potrzeb. Niniejsze implikuje bezposredni kontakt z producentem i wyklucza ewentualny blad klienta co do osoby



producenta. Ryzyka ewentualnej konfuzji przy stosowanym na rynku sposobie oferowania produktow i sprzedazy w
zaden ze Swiadkow nie potwierdzil, postepowanie dowodowe nie potwierdzilo réwniez iz miejsce w ktérym odbywa
sie produkcja pozwanego w zestawieniu ze stosowanym oznaczeniem produktu moze odbiorcow wprowadzac w blad
co do tozsamo$ci producenta, a $ci$lej wywolywaé w nich przekonanie, iz pozwany K. sp z 0.0. pozostaje w zwiazku,
w relacji formalnoprawnej lub faktycznej z powodem. Okolicznosci tej zaden ze §wiadkéw nie potwierdzilt w sposéb
wiarygodny i precyzyjny, a przy Scistym oznaczeniu producenta jako K. sp z 0.0. w katalogu i ustalonym wyzej sposobie
oferowania produktu brak bylo podstaw dla przyjecia powyzszej tezy powoda jako wiarygodnej. Powod w tym zakresie
zreszta nie przedstawil chociazby dowodu z zeznan $wiadka osoby trzeciej - kontrahenta, ktéry w ten sposéb mogiby
badz bylby wprowadzony w blad.

Zwazywszy na powyzsze brak bylo podstaw dla przyjecia wyczerpania przeslanek z art.10 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.

Odnoszac sie do drugiej z podstaw wskazanych przez pozwanego, a to naruszenia art. 3 ww. ustawy to sad orzekajacy
czeSciowo podzielil argumentacje powoda.

Stosownie do tresci art. 3 ust. 1 tejze ustawy czynem nieuczciwej konkurencji jest dzialanie sprzeczne z prawem lub
dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta.

W tym zakresie Sad podziela stanowisko Sadu Najwyzszego wyrazone w wyroku z dnia 2 stycznia 2007r. V CSK
311/06, iz sprzeczne z dobrymi obyczajami jest wprowadzenie do obrotu gospodarczego wyrobu rodzajowo tozsamego
z istniejacych na rynku, jedynym tego rodzaju wyrobem innego producenta, jezeli przyciggniecie uwagi klientow
nastgpilo w wyniku podobienstwa opakowan, jako pozytywne skojarzenie z utrwalonym w $wiadomosci klientéw
wizerunkiem wyrobu wcze$niej wprowadzonego. W ocenie Sadu niniejsze stanowisko mozna i nalezy zastosowac
roéwniez w przypadku wprowadzania do obrotu wyrobu oznaczonego w taki sposob, iz oznaczenie to mozna okreslié
jako wlasciwie rodzajowo tozsame z istniejgcym juz na rynku oznaczeniem konkretnego podmiotu, ktéry jako jedyny
stosuje charakterystyczne i odmienne, nie zblizone do innych oznaczenie, co powoduje przyciagniecie uwagi klienta,
jego zainteresowanie, ktore nastapila wla$nie w zwiazku z zastosowaniem niniejszego oznaczenia. W tym przypadku
nie jest wymagane ryzyko tzw. konfuzji. Sad podziela stanowisko Sadu Apelacyjnego w Lodzi wyrazone w wyroku
z dnia 6.02.2013r. ( IACa 1082/12), iz przepis art 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji moze zapewniaé
ochrone w sytuacji gdy art. 10 tej ustawy nie znajduje zastosowania z powodu braku ryzyka konfuzji (charakter
klauzuli generalnej art. 3). Niniejsze jednak w ocenie Sadu znajduje zastosowanie wlaénie w sytuacji, gdy wyraznie
odrebne oznaczenie danego produktu jest utozsamiane tylko z jednym konkretnym producentem wowczas bowiem
zastosowanie takiego oznaczenia przez konkurenta na rynku oznacza, iz korzysta on z renomy innego producenta
i czerpie korzy$é z gotowego juz wypracowanego juz przez innego producenta miejsca na rynku. Stanowi to objaw
pasozytnictwa. Wlasnie w takiej sytuacji klient wie, iz nie jest to produkt pierwotnego producenta, to jest osoby ktéra
jako wylaczna stosuje charakterystyczne oznaczenie, jednak oznaczenie to powoduje jego zainteresowanie wlasnie
tym produktem.

W realiach niniejszej sprawie jak ustalono, rynek jest nasycony i zamkniety. Stad tez, aby znalez¢ na nim miejsce i
nawigzac kontakt z odbiorca, wzbudzi¢ jego zainteresowanie pozwany zastosowal juz nazwy (oznaczenie produktow)
funkcjonujace na rynku. Niniejsze stanowi wniosek logiczny, w przeciwnym razie nie byloby zadnego powodu, by
pozwany swoje produkty oznaczal nazwami juz znanymi na rynku. Postepowanie dowodowe nie wykazalo bowiem by
stosowane nazewnictwo zblizone do nazw stosowanych przez powoda ato: (...), (...), (...), (...) ( przy obecnosci na
rynku nazw (...), (...), (...), (...)) bylo oznaczeniem technicznym, naukowym, znajdujacym geneze, jak wskazywal
to pozwany w sposobie zastosowaniu tych produktéow. Zbiezno§¢ brzmienia uzytych nazw wyklucza w ocenie Sadu
tak daleko idaca przypadkowos¢, nazwy uzyte przez pozwanego i powoda sa po prostu zbyt zbiezne. I nawet jezeli
przyjac, iz pozwany jako podstawe nazewnictwa przyjal sposob zastosowania danego produktu, to brzmienie nazwy
przez niego uzyte jest zbyt podobne, by przyjaé tu doze przypadkowoSci.



Jednak w niniejszej sprawie ,jak wykazaly ustalenia, z przestankami z art. 3 w/w ustawy, przy wyzej wskazanej
interpretacji, mamy do czynienia jedynie w przypadku oznaczenia produktu j. (...) i (...). Jedynie bowiem oznaczenia
tych produktow -. (...) i (...) cechowaly sie znaczacg odrebnoscia od innych nazw dla tego typu produktow stosowanych
na rynku. Co do oznaczenia (...)i (...) byly to nazwy funkcjonujace na rynku, uzywane w tozsamej lub w znacznie
zblizonej fonetycznie postaci przez innych znaczacych producentéw na rynku takich jak (...) i (...) , a powdd z kolei nie
wykazal, aby ci producenci uprawnienie dla uzywania tych nazw czerpali z upowaznienia powoda , jako uprawnionego
w tej mierze.

Sad nie uwzglednil argumentacji pozwanego, iz rowniez nazwa (...) jest nazwa funkcjonujaca na rynku, wymienione
juz wyzej podmioty (...) i (...) dla tozsamych rodzajowo produktéw uzywaja bowiem nazwy (...) , to jest nazwy
brzmieniu odmiennym, a przez to odrebnym. Podnoszone za$ przez pozwanego uzywanie nazwy (...) przez Instytut
(...) nie zostalo w toku procesu wystarczajaco wykazane, jak rowniez pozycja tego podmiotu na rynku, pozwalajaca
na weryfikacje istotnoSci ew. uzywania tej nazwy przez ww. podmiot dla realibw rynkowych , réwniez w Swietle
rozpoznawalno$ci tej marki jako ogblnie funkcjonujacej na rynku. Zeznajacy w sprawie Swiadkowie zaréwno z(...) jaki
(...) nazwe ta wyraznie utozsamiali z powodem. Jak wykazalo postepowanie dowodowe niepowtarzalng na rynku i
utozsamiang z powodem byla nazwa (...).

W ocenie Sadu powyzsze przesadzalo, iz zostaly spelnione przestanki z art. 3 ustawy o zakazie nieuczciwej konkurencji
w zakresie oznaczenia (...)1i (...). OkolicznoSci postuzenia sie tg nazwa przez pozwanego, cel i motywy dla niniejszego
przywolane powyzej (skorzystanie z pozycji rynkowej , zakorzenienia tej nazwy w §wiadomosci kontrahentow jej
znajomo$¢ i skojarzenie), stanowily dzialanie sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagrazalo interesowi przedsiebiorcy —
powoda, przede wszystkim w znaczeniu ekonomicznym, ale takze renomy i wypracowanej pozycji na rynku. Niniejsze
uprawnialo i obligowalo Sad do orzeczenia w pkt 1 uzasadnionego orzeczenia na zasadzie art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy,
przy czym bez znaczenia w ocenie Sadu pozostawala okolicznosé¢, iz pozwany z katalogu internetowego wycofat juz
oznaczenie (...)i (...) (w odmianach), skoro w dalszym ciggu w obrocie funkcjonuje katalog papierowy, zawierajacy
przedmiotowe oznaczenie, stanowiacy gtéwne zrodlo dla przedstawienia oferty pozwanego w bezposrednim kontakcie
przedstawicieli firmowych. Bez znaczenia pozostawalo rowniez, iz pozwany do tej pory nie sprzedal produktu o nazwie
H. (...), skoro produkt ten znajdowal sie w ofercie, a stosowany przez sad zakaz dotyczy rowniez czasu przyszlego i
ma na celu takze funkcje prewencyjna i porzadkujaca obowiazujacy stan rzeczy. Jednocze$nie zwazywszy na sposdb
dystrybuowania towardw, to jest bezpos$rednie dostarczenie go do odbiorcy Sad zaniechal uwzglednienia roszczenia
zawartego w pkt 2 zadania pozwu, to jest nakazania wycofania z obrotu, a nastepnie zniszczenia produktow z ww.
oznaczeniami, produkty te bowiem nie sa rozprowadzane przez posrednikéw, a tym samym nie znajduja sie w
obrocie, tym bardziej, iz z materialu dowodowego wynika, iz brak umieszczania ich w opakowaniach z oznaczeniem
zakazanym, a zZrodlem korzystania z tego oznaczenia jest katalog. Uwzglednienie wiec roszczenia zawartego w pkt
2 pozwu byloby pozbawione realnych i racjonalnych podstaw. Sad natomiast stosownie do tresci art. 18 ust.1 pkt
3 nakazal zamieszczenie na stronach internetowych pozwanego przeprosin o tresci jak zadane pozwem, precyzujac
jednak czasokres w ktérym przedmiotowa informacja winna widnie¢ na tej stronie. Nie spos6b bowiem przyjaé, by
niniejsze mialo mie¢ miejsce w sposéb nieograniczony czasowo. W ocenie Sadu wyznaczony czas jest adekwatnym,
a jednocze$nie wystarczajacym dla odwrocenia skutku dokonanego naruszenia, funkcji zar6wno sankcyjnej jak i
prewencyjnej. Sad jednocze$nie nie uznal za stosowne i uzasadnione nakazanie umieszczenia tych przeprosin we
wnioskowanych gazetach branzowych. Brak ku temu podstaw, zwazywszy na fakt, iz postepowanie dowodowe nie
wykazalo, by wlasnie ta droga produkty te byly oferowane czy reklamowane. Do akt sprawy powod nie przedtozyl
przykladowych egzemplarzy tych gazet, co pozwoliloby Sadowi na weryfikacje zaré6wno miejsca umieszczenia
przeprosin (nr strony) jak i wielkoSci ogloszenia. Ponadto analiza stron internetowych tych gazet dokonana przez Sad
wskazala, iz nierealnym bylo zadanie umieszczenia tego ogloszenia w terminie siedmiu dni od daty uprawomocnienia
sie orzeczenia, zwazywszy na fakt, iz gazety te sa miesiecznikiem ( Przemyst chemiczny) , kwartalnikiem ( Utrzymanie
ruchu) , badz druk ich nie jest systematyczny ( (...) — 3 wydania w roku 2015r.).



Odnoszac sie natomiast do zadanej ochrony z ustawy Prawo wlasno$ci przemystowej, to powod dla uzasadnienia
niniejszego przedstawil §wiadectwo ochronne na znak towarowy graficzny (...), oraz na znak towarowy (...), a takze
na znak towarowy (...).

Odnoénie oznaczenia (...)1i (...), to Sad uwzglednil powodztwo w tym zakresie na podstawie ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, stad analiza podstaw z ustawy prawo wlasnoéci przemystowej zostata dokonana jedynie dla
porzadku.

Odnoszac sie do ochrony znaku towarowego (...) to w ocenie Sadu brak podstaw dla udzielenia ochrony réwniez z
tej podstawy.

Stosownie do tresci art. 296 ust. 2 w/w ustawy naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na
bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym:

1) znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarow,

2) znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towaréw
identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow blad, ktére obejmuje w szczego6lnosci
ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym,

3) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do
jakichkolwiek towardw, jezeli takie uzywanie moze przynie$¢ uzywajacemu nienalezna korzy$c lub by¢ szkodliwe dla
odroézniajacego charakteru badz renomy znaku weze$niejszego.

Poczynajac od zbadania legitymacji czynnej powoda co do zasady, to wskazaé nalezy, iz formulujac zadanie w
powyzszym zakresie nie wykazat legitymacji czynnej w przedmiocie znaku towarowego (...)1i (...).

Odnoszac sie do znaku towarowego (...) to w dniu 16.12.2003r. zawarto umowe o oddanie przedsiebiorstwa
do odplatnego korzystania, w dniu 22.12.2006r. Skarb Panstwa reprezentowany przez Wojewode (...) dokonatl
zgloszenia, w dniu 7.10.2008r. udzielono prawa ochronnego. Chronologiczne zestawienie zdarzen , a takze podmiot
zglaszajacy i tym samym uprawniony tj. Skarb Panistwa reprezentowany przez Wojewode (...) wyraznie wskazuje, iz
to nie powdd jest uprawniony w tym zakresie , a umowa o korzystanie z przedsiebiorstwa zawarta przed udzieleniem
prawa ochronnego nie moze stanowi¢ podstawy dla przeniesienia tego prawa. Ponadto wskazaé nalezy , ze w
Swiadectwie tym w ogole brak nawigzania do Przedsiebiorstwa (...) , zupelnie odmiennie niz np. w Swiadectwie
ochronnym wydanym dla (...), w ktéorym mowa jest wyraznie o Przedsiebiorstwie (...). Tym samym o ile na podstawie
w/w Swiadectwa moze by¢ mowa o uprawnieniu Skarbu Panstwa to brak podstaw dla stwierdzenia, iz uprawnienie to
wigze sie z przedmiotem dzialalnoSci (...) , a nie jakiego$ innego podmiotu, a tym samym , iz na jego podstawie powdd
moze wywodzi¢ dla siebie jakiekolwiek uprawnienia. Przeciwko powyzszemu wskazuje zreszta rowniez uzyskanie
przez juz samego powoda $wiadectwa ochronnego na (...), uprawnionego w tym wzgledzie jak nalezy mniemac na
podstawie umowy o oddanie przedsiebiorstwa do odplatnego korzystania. Powod nie wyjaénil, dlaczego wiec juz po
dacie umowy umowe o oddanie przedsiebiorstwa do odplatnego korzystania o prawo ochronne na znak towarowy
(...) nie staral sie sam , a po dacie umowy uzyskat je podmiot odmienny. Niezaleznie od powyzszego brak rowniez
podstaw dla przyjecia, iz umowa o oddanie przedsiebiorstwa do odplatnego korzystania stanowila umowa licencyjng w
rozumieniu art. 163 ustawy prawo wlasnosci przemyslowej, a w kazdym razie umowe licencyjng na licencje wylaczna,
podczas gdy jedynie taka powodowalaby uprawnienie do dochodzenia roszczen z art. 296 w/w ustawy. W tym zakresie
bowiem Sad podziela stanowisko Sgdu Apelacyjnego w Gdansku wyrazone w wyroku z dnia 9 grudnia 2014r. V
ACa 603/14 zgodnie z ktérym licencjobiorca moze wystepowaé roszczeniami, o ktorych stanowi przepis art. 296
ust. 1 ustawy prawo wlasno$ci przemystowej tylko wobec sublicencjobiorcy (art. 296 ust.4 ustawy). Dodatkowo
licencjobiorca jest uprawniony do dochodzenia tych roszczen jezeli posiada licencje wylaczna wpisang do rejestru, a
niniejszego w toku sprawy powdd nie wykazal.



Z powyzszych réwniez wzgled6w, a to w braku wykazania, po pierwsze zawarcia waznej umowy licencyjnej, po drugie
charakteru tej umowy jako o licencje wylaczng, wpisana do rejestru powdd nie posiadal legitymacji do dochodzenia
roszczen z wyzej wymienionej podstawy w zakresie znaku towarowego (...).

Wskazaé¢ réwniez nalezy, iz zwazywszy na uzycie przez pozwanego oznaczenia produktu nie identycznego, ale
podobnego do zarejestrowanego, koniecznym bylo wykazanie ryzyka konfuzji po stronie odbiorcow, a jak wskazalo
to juz powyzej, postepowanie dowodowe ( w stosunku do wszystkich trzech znakéw) nie pozwolilo na potwierdzenie
tej tezy.

O kosztach postepowania orzeczono na zasadzie art.100 kpc, stosunkowo je rozdzielajac zwazywszy na fakt, iz
powodztwo zostalo uwzglednione co do dwoch oznaczen, a wiec w potowie. Koszty powoda to kwota 1857 zt ( 1000 z}
oplata sadowa od pozwu, 840 zl koszty zastepstwa procesowego, 17 zl oplata skarbowa od pelnomocnictwa), koszty
pozwanego to 887 zl (840 zl koszty zastepstwa procesowego, 17 zl oplata skarbowa od pelnomocnictwa, 30 zt koszty
zazalenia) lacznie koszty procesu to 2 744 zl, zwazywszy na proporcje 50% , pozwany winien zwrocié powodowi 485
zl, o czym orzeczono w pkt V. Rozstrzygniecie w pkt IV oparto na tresci art. 15 ust. 3 ustawy o kosztach sadowych w
sprawach cywilnych , rozstrzygniecie zawarte w pkt VI oparto na tresci 84 tejze ustawy.



