Sygn. akt X GC 216/12

UZASADNIENIE

W pozwie wniesionym do Sadu Okregowego w Lodzi w dniu 21 lutego 2012 roku (...)z siedziba w L.— na podstawie
art. 296 ust. 1 PWP oraz art. 18 ust. 1, w zwigzku z art. 3 i art. 10 uZNK - zazgdala:

1) zakazania pozwanej (...)z siedziba w K.(dalej: ad 1) opatrywania suplementéw diety oznaczeniem (...),
2) zakazania pozwanej ad 1 oferowania i wprowadzania do obrotu suplementéw diety opatrzonych oznaczeniem (...),

3) nakazania pozwanej ad 1 usuniecia skutkéw niedozwolonych dzialtani poprzez wycofanie z obrotu suplementéow
diety opatrzonych oznaczeniem (...),

4) zakazania pozwanej ad 1 wykorzystywania oznaczenia (...) w reklamie suplementow diety,
5) zakazania pozwanej ad 2 wykorzystywania oznaczenia (...) w reklamie suplementow diety,

6) nakazania pozwanej ad 1 zniszczenia znajdujacych sie w jej posiadaniu opakowan suplementow diety opatrzonych
oznaczeniem (...), a w przypadku, gdy w opakowaniach tych znajduja sie tabletki lub kapsulki, badZ syrop — po
uprzednim umozliwieniu pozwanej ad 1 pozbawienia opakowan zawartosci,

7) zobowiazania pozwanej ad 1 do zlozenia w terminie 30 dni od uprawomocnienia sie¢ wyroku, na
jego koszt, oSwiadczenia w nastepujacych czasopismach: (...), (...)(...), O., (...)na pierwszej stronie, na ktorej
moga by¢ umieszczane ogloszenia, o wielko$ci nie mniejszej niz 1/3 strony, przedstawionego czarng czcionka
(...ON.R., o wielkosci nie mniejszej niz 14 punktéw, dwukrotnie pogrubionej umieszczonego na bialym tle, o
nastepujacej tredci: (...) Sp. z o.0.przeprasza spolke (...) sp. z o.0.wylacznego dystrybutora (...)’s P.za bezprawne
wykorzystywanie w dzialalno$ci gospodarczej oznaczenia (...)do opatrywania i reklamowania suplementow diety”, a
w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania wyroku w tym zakresie, zazadala upowaznienia powo6dki do
opublikowania powyzszego ogloszenia na koszt pozwanej ad 1,

8) zobowiazanie pozwanej ad 1 do zlozenia w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku w niniejszej sprawie,
na jego koszt, ogloszenia w stacjach radiowych Radio (...)oraz (...)trzykrotnie, w kolejno nastepujacych po sobie
dniach, pomiedzy godzinami 16 a 18, o§wiadczenia o nastepujacej tresci: (...) Sp. z o.0.przeprasza spolke (...) sp. z
0.0.wylacznego dystrybutora (...)’s P.za bezprawne wykorzystywanie w dzialalno$ci gospodarczej oznaczenia (...)do
opatrywania i reklamowania suplementéw diety”, a w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania wyroku
w tym zakresie, zazadala upowaznienia powodki do opublikowania powyzszego ogloszenia na koszt pozwanej ad 1,

9) zobowiazanie pozwanej (...) spolce z ograniczong odpowiedzialnosciaz siedziba w P.(dalej: ad 2) do zlozenia w
terminie 7 dni od uprawomocnienia sie wyroku w niniejszej sprawie o§wiadczenia na stronach internetowych (...)oraz
(...), w postaci grafiki stalej o wielko$ci 400 x 500 pikseli, w ktorej to, przy uzyciu czarnej czcionki Times New Roman,
o wielko$ci nie mniejszej niz 20 punkty, na bialym tle zostanie umieszczony napis o nastepujacej treéci: ,,A.(...)z 0.0.
przeprasza spolke (...) sp. z 0.0.za bezprawne wykorzystywanie oznaczenia (...)w reklamie suplementow diety”, z tym
ze grafika bedzie umieszczona na gléwnej stronie i w gérnej nawigacji zaréwno strony internetowej (...)jak i strony
internetowej(...), przez okres nie krétszy niz 30 dni, a ponadto bedzie umieszczona w takim formacie, aby dalo sie ja
wyszuka¢é przez wyszukiwarke internetowa;

nadto powddka zazadala zasgdzenia od obu pozwanych zwrotu kosztu procesu (pozew, k. 2-22).

W uzasadnieniu pisma wskazano, iz Spotka (...) od 1999 roku wprowadza na rynek preparaty witaminowe
dla kobiet w cigzy o nazwie P. i jednocze$nie powddka zastrzegla zaréwno slowny, jak i slowno-graficzny znak
towarowy obejmujacy to oznaczenie. Dalej powddka podniosla, ze w wyniku intensywnego uzywania, a takze dzieki
prowadzonym na szeroka skale dzialaniom marketingowym (zaréwno wérdd konsumentdw, jak i lekarzy), jej produkt



zyskal uznanie klientéw i ugruntowana pozycje na rynku. Tymczasem pozwana ad 1 rozpoczela reklamowanie i
wprowadzanie do obrotu suplementow diety skierowanych do kobiet w cigzy o nazwie V.-M. P., (...) + (...) i L P..
Powdbdka wskazala w tym zakresie, ze Komisja Etyczna Krajowej Rady Suplementéw i Odzywek uchwalila, iz powinna
ulec zmianie reklama tego ostatniego produktu. Mimo tego pozwana ad 1 nie zaprzestala jego reklamy, a nadto w
ostatnich miesigcach zintensyfikowala swoje dzialania zwigzane z wykorzystywaniem oznaczenia P.. Pozwana ad 1
prowadzi reklame jej produktu wspoélnie z pozwang ad 2.

Wskazujac na podstawy prawne swoich roszezen powddka po pierwsze odwolala sie do art. 296 ust. 2 pkt 2 PWP,
wskazujac, ze produkty wprowadzane przez pozwane sa produktami podobnymi lub identycznymi do oznaczanych
przez powddke znakiem towarowym i zaznaczyla rowniez, ze oznaczenia stosowane przez pozwane sa podobne
do znakéw towarowych powodki zar6wno w warstwie fonetycznej jak i wizualnej, co wynika przede wszystkim
z faktu, ze element slowny ,(...)” zostal w calo$ci inkorporowany w oznaczenia pozwanych (powoddka réwniez
zaznaczyla, ze w przypadku znaku stowno-graficznego to elementy stlowne winny by¢ raczej traktowane jako bardziej
odroézniajace, albowiem przecietny konsument element graficzny bedzie postrzegal jako dekoracyjny). Powodka
roéwniez odwolala sie do art. 296 ust. 2 pkt 3 PWP, wskazujac, Ze za uznaniem jej znaku za renomowany przemawia
jego dlugotrwala (kilkunastoletnia) obecno$é na rynku, udzial w rynku produktéw przeznaczonych dla kobiet w
ciazy bedacy wynikiem prowadzonych na szeroka skale dzialain marketingowych i nagrody zdobyte przez produktu
oznaczone znakiem powddki. Na koniec powddka wskazala, ze pozwane uzyskuja nienalezne korzyéci zwiazane ze
stosowaniem znaku P., a nadto prowadzi to do rozwodnienia jej znaku towarowego — oslabienia jego zdolnoS$ci
odroézniajacej. Nastepnie powodka wskazala na popelnienie przez pozwane czynu nieuczciwej konkurencji. W
zakresie art. 3 uZNK powodka zaznaczyla w szczeg6lnoSci, ze dzialania pozwanych (polegajace na wykorzystywaniu
wypromowanego znaku powo6dki) narusza dobre obyczaje — stanowi dzialanie pasozytnicze. Dodatkowo powoddka
wskazala, ze produkt pozwanych — (...)jest niewladciwie oznaczony w zakresie jednego ze skladnikow (E 124), a
pozostale produkty pozwanych nie w pelni spetniajg zalecane dawki skladnikéw. Powodka odwotata sie rowniez do
art. 10 uZNK, odwolujac sie w tym zakresie do uzasadnienia pozwu w zakresie naruszenia znaku towarowego.

Zarzadzeniem z dnia 27 lutego 2012 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GC 118/12, zwr6cono pozew w
stosunku do pozwanej ad 2. W uzasadnieniu wskazano, ze pozew nie zostal oplacony w zakresie wspotuczestniczki
formalnej po stronie pozwanej — pozwanej ad 2 (zarzadzenie, k. 373-373v).

W terminie jednotygodniowym od dnia doreczenia tego zarzadzenia powddka uiScila brakujaca oplate (k. 3751 383),

wobec czego pozew w stosunku pozwanej ad 2 wywolal skutek od daty pierwotnego wniesienia (por. art. 130 § 2 zd.
IiII KPC).

W odpowiedzi na pozew pozwane: ad 1 — (...) spbtka z ograniczong odpowiedzialnoScia z siedzibawK.iad 2 — (...)
spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w P. wniosly o oddalenie powddztwa w caloSci oraz o zasgdzenie
od powddki solidarnie zwrotu kosztéw procesu (odpowiedz na pozew, k. 386 in.).

W zakresie art. 296 ust. 2 pkt 2 PWP pozwani zarzucili, ze uzyskali §wiadectwo ochronne na znak towarowy (...), a
wiec Urzad Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej uznal, iz znak ten nie jest podobny do zarejestrowanego wczeéniej
znaku towarowego powddki. W tym stanie rzeczy pozwani mieli wiec pelne prawo uzywaé takiego oznaczenia,
a ich dzialanie nie bylo bezprawne. Dalej pozwane, w zakresie przestanki podobiefistwa, zarzucily, ze brak jest
zakazu inkorporacji znakdéw wczesniejszych w znakach pézniejszych, a istotne jest calo$ciowe wrazenie (wyraz ,(...)”
nie ma za$ pozycji dominujacej; dystynktywno$¢ wlasnego oznaczenia pozwani buduja na pierwszych czlonkach
oznaczen, ktorymi oznaczaja serie produktéw). Pozwana zarzucily takze, ze znak P.ma zblizony charakter do oznaczen
ogoblnoinformacyjnych (oznacza on ,przedurodzeniowy”), a wiec ma slabag zdolnoé¢ odrézniajacg i niedopuszczalne
jest zawlaszczenie go przez powddke. Pozwane zwrécily rowniez uwage, ze miedzy innymi (...)zarejestrowal juz
28 znakéw towarowych zawierajacych stowo ,,(...)". Natomiast w zakresie uchwaly Zespotu Orzekajacego Komisji
Etycznej przy Krajowej Radzie Suplementéw i Odzywek pozwane wskazaly, ze zmienily oznaczenie swoich produktow
zgodnie z jej treécig. Z kolei w zakresie art. 296 ust. 2 pkt 3 PWP pozwane zarzucily, oprocz przywolania juz
podniesionych argumentéw, ze znak renomowany musi odznaczaé¢ sie duza zdolnoScig odrdzniajaca, ktora to



przestanka w sprawie nie zostala spelniona. Niezaleznie od tego powoddka nie udowodnila (a ciezar dowodu w
tym zakresie na niej spoczywal) mozliwosci szkodliwo$ci oddzialywania oznaczenia pozwanych na odro6zniajacy
charakter lub renome znaku powodki, jak i nie udowodnila nienaleznej korzy$ci pozwanych — nie udowodnila ona
bowiem zmiany lub mozliwoSci zmiany rynkowego zachowania przecietnego konsumenta (stanowi to za$§ warunki
powolywania sie na ostatnio przywolany przepis).

Odnoszac sie za§ do wskazywanych w pozwie czyndw nieuczciwej konkurencji pozwane zarzucily, w zakresie ryzyka
konfuzji, iz towary opatrywane przedmiotowymi oznaczeniami nie nalezg do grupy towaréw nabywanych impulsowo,
a s3 one przeznaczone do do$¢ zawezonej, specyficznej grupy konsumentéw — kobiet w ciazy i kobiet bezposrednio
po urodzeniu dziecka, a powszechnie wiadomo, Ze nie zazywaja one lekdéw ani suplementéw diety bez konsultacji
z lekarzem lub farmaceuta. Na koniec pozwane zarzucily, ze ich towary sprzedawane sa z reguly w aptece, a wiec
konsument musi wyraznie poprosié¢ o okre§lony produkt, wymieniajac jego nazwe (nie sa one wylozone na pétkach,
do ktérych konsument ma nieograniczony dostep).

W replice na odpowiedZ na pozew powodka zaznaczyla, ze fakt rejestracji oznaczenia w Urzedzie Patentowym
Rzeczpospolitej Polskiej (wylgcznie formalny) nie przesadza, ze pozwana nie narusza praw powddki. Niezaleznie od
tego Spotka (...)zglosila sprzeciw wobec rejestracji znaku strony pozwanej, ktory nie zostal jeszcze rozpoznany. W
zakresie podobienstwa znakéw powodka wskazala, ze wszystkie wyrazy uzywane przez pozwane sa rownorzedne.
Zaprzeczyla rowniez, aby oznaczenie ,,(...)” nie ma charakteru $cisle ogélnoinformacyjnego, nie jest oznaczeniem
stricte opisowym. W ocenie powodki jest ono oznaczeniem aluzyjnym, jednakze oznaczenie nie moga by¢ uznane
za niedystynktywne tylko z tego powodu, zZe sugeruja one pewne cechy towaréw lub ustug. Rownocze$nie powodka
wskazala, ze rOwniez oznaczenia rodzajowe moga naby¢ cechy odrozniajace. Powtoérzyla takze, ze identyczno$é/
podobienstwo/ towaréw oznaczanych znakami wskazuje na realne niebezpieczenstwo wprowadzenia w blad
odbiorcow. W zakresie renomy swojego znaku towarowego powddka zaznaczyla, ze znak renomowany nie musi
odznaczaé sie szeroka znajomo$cia wsrod odbiorcow. Natomiast odnoszac sie do czynu nieuczciwej konkurencji
powobdka wskazala, ze w latach 1999-2011 do sprzedazy weszlo wiele preparatow przeznaczonych dla kobiet w
ciazy i w nazwie zadnego z nich nie wykorzystano nazwy ,(...)". Gdyby zatem pozwani rzeczywiScie chcieli postuzy¢
sie oznaczeniem ogo6lnoinformacyjnym, siegneli by do wyrazéw typu ,cigza” lub ,(...)" (wyraz ,(...)” jest nazwg
fantazyjna powstala zgodnie ze zwyczajem farmaceutycznym, skladajaca sie ze Zrodlostowu wskazujacego chocby na
przeznaczenie produktu polaczonego ze stereotypowa konicowka dla produktow medycznych, jaka jest np. ,,#al.”). Na
koniec powodka wskazala, ze w chwili obecnej wybdr klienta nie jest podyktowany jedynie przekazami reklamowymi
w wizerunkiem opakowania w aptece, lecz rowniez poprzez zakupy internetowe, gdzie wyszukiwanie nastepuje za
pomoca stowa-klucza, jakim moze by¢ wlasénie ,(...)”; nie mozna zapomina¢, ze produkty stron s suplementami diety
dostepnymi nie tylko w aptekach (pismo procesowe powodki z dnia 17 maja 2012 r., k. 437-447).

Podczas rozprawy w dniu 18 grudnia 2012 roku powodka o$wiadczyla, ze modyfikuje zadanie pozwu w zakresie
punktéow 718 w ten sposéb, ze wnosi o zobowiazanie ,pozwanego do oSwiadczenia o tresci »(...) spolki z 0.0.przeprasza
(...) spotke z o.0.dystrybutora preparatow P.za bezprawne wykorzystywanie w dzialalno$ci gospodarczej oznaczenia
»(...)” do reklamowania i opakowania suplementu diety«” w okres§lonej formie. Dodatkowo powddka o$wiadczyla, ze
nie wnosi o zakazanie pozwanym uzywania koloru r6zowego w opakowaniach ich produktéw, lecz oznaczenia ,,(...)”
(protokél rozprawy, k. 626-627).

W pi$mie procesowym z dnia 25 kwietnia 2013 roku powddka, wobec polaczenia pozwanych oraz przejecia pozwanej
ad 1 przez pozwana ad 2, o§wiadczyla, ze modyfikuje powddztwo i wniosla ostatecznie o:

1) zakazanie pozwanej ad 2 opatrywania suplement6éw diety oznaczeniem ,,(...)”;

2) zakazanie pozwanej ad 2 oferowania i wprowadzania do obrotu suplementow diety opatrzonych oznaczeniem
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3) nakazanie pozwanej ad 2 usuniecia skutkow niedozwolonych dzialan poprzez wycofanie z obrotu suplementéow
diety opatrzonych oznaczeniem ,(...)”;

4) zakazanie pozwanej ad 2 wykorzystywania oznaczenia ,,(...)” w reklamie suplementow diety;

5) nakazanie pozwanej ad 2 zniszczenia znajdujacych sie w jej posiadaniu opakowan suplementéw diety opatrzonych
oznaczeniem ,,(...)", a w przypadku, gdy w opakowaniach tych znajduja sie tabletki lub kapsulki — po uprzednim
umozliwieniu jej pozbawienia opakowan zawartoSci;

6) zobowiazanie pozwanej ad 2 do zlozenia w terminie 30 dni od uprawomocnienia sie wyroku w niniejszej sprawie,
na jej koszt, o§wiadczenia w nastepujacych czasopismach: C., (...)K., O., (...)na pierwszej stronie, na ktérej moga byc
umieszczane ogloszenia, o wielkoéci nie mniejszej niz */3 strony przedstawionego czarng czcionka Times New Roman,
o wielko$ci nie mniejszej niz 14 punktéw, dwukrotnie pogrubionej umieszczonego na bialym tle, o nastepujacej
tresci: (...) Sp. z 0.0.przeprasza (...) sp. z 0.0.dystrybutora preparatoéw P.za bezprawne wykorzystywanie w dzialalnos$ci
gospodarczej oznaczenia (...)do reklamowania i opatrywania suplementow diety”, a w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania wyroku w tym zakresie, wniosla o upowaznienie powodki do opublikowania powyzszego
ogloszenia na koszt pozwanej ad 2;

7) zobowiagzanie pozwanej ad 2 do zlozenia w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku w niniejszej sprawie,
na jej koszt, ogloszenia w stacjach radiowych Radio (...) oraz (...) trzykrotnie, w kolejno nastepujacych po sobie
dniach, pomiedzy godzinami 16 a 18 o$wiadczenia o nastepujacej tresci: (...) Sp. z o0.0. przeprasza (...) sp. z
0.0. dystrybutora preparatéw P. za bezprawne wykorzystywanie w dzialalno$ci gospodarczej oznaczenia (...) do
reklamowania i opatrywania suplementéw diety”;

8) zobowigzanie pozwanej ad 2 do zloZenia w terminie 7 dni od uprawomocnienia sie wyroku w niniejszej sprawie
o$wiadczenia na stronach internetowych (...)oraz (...), w postaci grafiki stalej o wielkoSci 400 x 500 pikseli, w ktorej
to, przy uzyciu czarnej czcionki Times New Roman, o wielkoSci nie mniejszej niz 20 punkty, na bialym tle zostanie
umieszczony napis o nastepujacej tresci: ,,A.(...)z 0.0. przeprasza spolke (...) sp. z 0.0.za bezprawne wykorzystywanie
oznaczenia (...)w reklamie suplementéw diety”; z tym ze grafika bedzie umieszczona na gléwnej stronie i w gornej
nawigacji zaro6wno strony internetowej (...) jak i strony internetowej (...)przez okres nie krétszy niz 30 dni, a ponadto
bedzie umieszczona w takim formacie, aby dalo sie ja wyszukaé przez wyszukiwarke internetowa

(pismo procesowe powddki z dnia 25 kwietnia 2013 r., k. 824-825).
Sad Okregowy ustalil nastepujacy stan faktyczny:

Powddka — (...)z siedziba w L.jest wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem (...). Do przedmiotu jej dzialalno$ci nalezy miedzy innymi obrét hurtowy suplementami diety
(odpis pelny z KRS powddki, k. 29-30 i 32).

Pozwana ad 1— (...) spolka z ograniczong odpowiedzialno$cia z siedziba w K. byla wpisana do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem (...). Do przedmiotu jej dzialalnoéci nalezata
miedzy innymi produkcja lekéw i pozostalych wyrobow farmaceutycznych (odpis aktualny z KRS pozwanej ad 1, k.

35137).

Pozwana ad 2 — (...) spolka z ograniczona odpowiedzialno$cia z siedziba w P. jest wpisana do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem (...). Do przedmiotu jej dzialalno$ci nalezy
miedzy innymi sprzedaz hurtowa wyrobéw farmaceutycznych i medycznych (odpis aktualny z KRS pozwanej ad 2,
k. 401 42).

W trakcie sporu w dniu 2 kwietnia 2013 roku sad rejestrowy — Sad Rejonowy dla Lodzi-Srédmiescia w Eodzi dokonat
wpisu w rejestrze spdlki przejmujacej wpisu polaczenia pozwanych w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH — przez przeniesienie



calego majatku pozwanej ad 1 jako spo6lki przejmowanej na pozwang ad 2 jako spoélke przejmujaca (informacja
odpowiadajaca odpisowi aktualnemu z KRS pozwanej ad 2, k. 763 i 771).

Powddka jest uprawniona z prawa ochronnego na stowny znak towarowy ,,(...)” (R-(...)). Wniosek w tym zakresie zostal
zgloszony w dniu 18 stycznia 1996 roku i rowniez jest to data powstania prawa z rejestracji. O rejestracji tego znaku
dokonano publikacji w Wiadomo$ciach Urzedu Patentowego (...)(wyciag, k. 80-81; informacje o znaku, k. 600).

Sprzeciw wobec rejestracji powyzszego znaku towarowego w dniu 30 stycznia 1998 roku wniosta spélka (...), ktory
zostat oddalony w postepowaniu spornym decyzja z dnia 27 maja 1999 roku, za$ skarga tegoz podmiotu do Naczelnego
Sadu Administracyjnego zostala oddalona wyrokiem z dnia 28 stycznia 2003 roku (pismo (...), k. 598).

Jednocze$nie powodka, od dnia 10 marca 2010 roku, jest uprawniona z prawa ochronnego nr (...) na stowno-graficzny
znak towarowy (...), pisany r6zowa czcionka, przy czym wyraz ten jest pisany od wielkiej litery. Prawo ochronne na
ten znak udzielono miedzy innymi w zakresie suplementow diet wspomagajacych leczenie. O rejestracji tego znaku
dokonano publikacji w Wiadomo$ciach Urzedu Patentowego (...) (Swiadectwo, k. 82-84; informacje o znaku, k. 599).

W dniu 29 czerwca 2012 roku wplynat do Urzedu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej sprzeciw Spolki (...) wobec
powyzszej edycji o udzieleniu prawa ochronnego nr (...) (pismo (...), k. 598v).

Powodka od 1999 rokou wprowadza na rynek (jako ich dystrybutor) produkty o nazwie P. — preparaty witaminowo-
mineralne (suplementy diety) przeznaczony dla kobiet w cigzy. Wtedy tez podjela zakrojona na szeroka skale akcje
promocyjna tych produktéw, ktoéra kierowana jest do czterech grup: kobiet w ciazy z jednej strony i lekarzy, poloznych
i farmaceutéw z drugiej strony (materiaty promocyjne, k. 47 i n.; czasopisma, k. 102 i n.; zeznania §wiadka A. W., k.
564-566).

Aktualnie powodka wprowadza na rynek cala serie produktéw oznaczonych znakiem towarowym (...), przy czym
na kazdym z tych produktéw dominujacym wyrazem jest ,(...)”, a ponizej oraz mniejsza i inng czcionka dopisany
jest wyraz wskazujgce na wyspecjalizowane dzialanie danego produktu (wydruki, k. 85 i n.; czasopisma, k. 515 i n.;
zeznania Swiadka E. W, k. 568; zeznania Swiadka E. J., k. 570).

Wyraz ,,(...)", szczegoblnie dla kobiet ktére majg dzieci, kojarzy sie z cigza. Takze farmaceuci i lekarze wiedza, ze P.to
okres$lony produkt dla kobiet w cigzy, nie rozstrzygajac jakiego producenta (zeznania §wiadka M. P., k. 569-570).

Pozwana wprowadza na rynek produkty-suplementy diety przeznaczone dla kobiet w ciazy, opatrzona nazwa vita-
miner (...)+(...), I. P, (...)miner P.. Oznaczenie ,vita-miner” pisane jest znacznie wieksza czcionka i powyzej, niz wyraz
»(...)”, anadto ten ostatni wyraz nie jest pisany przy uzyciu ro6zowego koloru. Zdarzaja sie jednak wypadku, w ktérych
wyrazy te pisane sa identyczna czcionka i w jednym wierszu tekstu (wydruki, k. 345 i n.; czasopisma, k. 500 i n.;
wydruki, k. 521).

(...)tych produktéw pozwana umieszcza na stronach internetowych aflofarm.com.pli (...) (wydruki, k. 3521 n.).

Produkty swoje pozwana wprowadza na rynek w opakowaniach, na ktérych znajduje sie oznaczenie jej firmy
(opakowania produktéw pozwanej zlozone na rozprawie).

Pozwana od dnia 22 czerwca 2009 roku uzyskala prawo ochronne nr (...)na slowno-graficzny znak towarowy ,vita-
miner (...)”, w kolorystyce granatowej, jasnoniebieskiej, szarej i bialej. Wyrazy te pisane sa malymi literami, przy czym
ostatni z wyrazow jest mniejszy i umieszczony w nizszym potozeniu. Prawo ochronne na ten znak udzielono miedzy
innymi w zakresie substancji dietetycznych do celdéw leczniczych. O rejestracji tego znaku dokonano publikacji w
Wiadomosciach Urzedu Patentowego (...)(§wiadectwa, k. 590 i n. oraz 596 i n.; decyzja, k. 593; informacje o znaku,
k. 601).

Pismem z dnia 20 pazdziernika 2011 roku powodka zglosila sprzeciw wobec decyzji Urzedu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy stowno-graficzny ,,vita-miner (...)” R-(...).



Nastepnie w dniu 27 grudnia 2012 roku wplynat do Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej sprzeciw spotki
(...). R.wobec decyzji o udzieleniu powyzszego prawa ochronnego nr (...)(sprzeciw, k. 448 i n.; pismo (...), k. 598v).

Z kolei decyzja z dnia 31 stycznia 2013 roku Urzad Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej udzielil pozwanej prawa
ochronnego na stlowno-graficzny znak towarowy (...) w kolorystyce rézowej i zielonej, zgloszony w dniu 20 stycznia
2012 roku (Z- (...)). Prawo to zostalo udzielone miedzy innymi w zakresie substancji dietetycznych do celow
leczniczych (decyzja, k. 751-752).

W wypadku wyszukiwania w sklepie internetowym hasla ,,(...)”, wéréd wynikéw znajduja sie zar6wno produktu
powddki, jak i pozwanej. Przy czym na jednej ze stron obok zdjecia i nazwy produktéw wyraznie wskazana jest nazwa
producenta konkretnego suplementu diety — w wypadku pozwanej (...)(wydruki, k. 369-372).

Preparaty powodki nie sg do kupienia w sklepach samoobstugowych, lecz tylko w aptekach (zeznania Swiadka A. W.,
k. 565-566; zeznania Swiadka E. W., k. 568).

Takze inne podmiotu wprowadzaly na rynek produkty zawierajace w nazwie wyraz ,(...)” (zeznania $wiadka A. W.,
k. 566).

Liderem na rynku w zakresie produktéw witaminowo-mineralnych dla kobiet w cigzy jest przedsiebiorstwo (...)
z udzialem wynoszacym ok. 29%; druga jest powodka z udzialem wynoszacym 18% rynku. Natomiast produkty
pozwanej maja udzial w rynku wynoszacy okolo 5%. Zaokraglony udzial procentowy w rynku produktéw tych trzech
podmiotéow — w takiej samej kolejnosci — co do wartoSci sprzedazy, przedstawial sie nastepujaco: w 2008 r. — 14, 23
10; W2009T1.—33,1710; W2010T. —41,1711; W2011T. — 44,18 11; w 2012 1. — 39, 18 i 3 (zeznania swiadka A. W.,
k. 566; zeznania Swiadka E. J., k. 570-571; tabela, k. 621).

W latach 60 XX wieku marke P. wykreowal J.-M. M. w P., kiedy to zaczal nig opatrywaé wszystko, co trzeba do
yubrania, karmienia i przenoszenia/przewozenia niemowlat” (dodatkowa pisemna opinia bieglego sadowego z zakresu
jezykoznawstwa, k. 916).

W jezyku angielskim (zaréwno w odmianie brytyjskiej i amerykanskiej) wyraz ,,(...)” jest forma naturalng-rodzima;
w odmianie amerykanskiej wyraz ten w zdecydowanej wiekszosci przypadkéw (w 98%) jest stosowany w jego funkceji
opisowej, nie mniej jednak w wypadku pisowni tego wyrazu od wielkiej litery jest on uzywany w sposob wezszy,
identyfikujacy. Z kolei w odmianie brytyjskiej (w tym zakresie badania wedlug biegltego baza danych byla starsza i
mogla nie zarejestrowaé¢ nowszych uzy¢ tego wyrazu) jezyka wyraz ten wystepuje tylko w funkcji opisowej. W jezyku
niemieckim odpowiednikiem wyrazu ,(...)” jest wraz ,(...)”, ktéry jest wyrazem rodzimym i wystepuje w funkcji
opisowej. W jezyku francuskim wyraz ,(...)” gdy wystepuje pisany mala literag ma funkcje ogblna, opisujaca. Takze w
jezyku wloskim uzycie formy rodzimej ,,(...)” odnosi sie do funkcji opisowej w kontekstach medycznych. W jezykach:
francuskim i wloskim pojawia sie jednak rowniez wyraz (...)pisany z wielkiej litery i w takim wypadku uzywany on jest
jako nazwa wlasna. W jezyku hiszpanskim oznaczenie ,,(...)” jest forma rodzima i wystepuje w kontekstach medycznych
w opisowej czeSci funkcji; jesli wyraz ten pisany jest z wielkiej litery, uzywany jest jako cze$é nazwy wlasnej, np. nazw
0s6b prawnych czy okre§lonych produktéw (dodatkowa pisemna opinia bieglego sagdowego z zakresu jezykoznawstwa,
k. 916-917).

W konsekwencji w najbardziej popularnych jezykach europejskich oznaczenie ,(...)” moze by¢ utozsamiane z
jednostkowa nazwa konkretnej marki (w zalezno$ci od danego jezyka) w sytuacji gdy analiza jest prowadzona
na podstawie dokladnego zapisu graficznego oznaczenia ,(...)". Tak tez jest w jezyku polskim (jak i w jezykach:
wloskim i hiszpanskim). W takim wypadku analizy nalezy dokonaé réwniez w oparciu o odpowiedniki rodzime
uwzgledniajace warianty pisowni, przy czym takie warianty wystepuja zazwyczaj w funkcji ogoblnej opisowej, a nie
indywidualizujacej konkretnego produktu — tak tez jest w jezyku polskim, w ktérym funkcjonuje stowo ,,(...)” jako
oznaczenie pourodzeniowego. Nie mozna jednak jednoznacznie odpowiedziec, czy wyraz ,,(...)” ma znaczenie opisowe,
czy tez indywidualizujgce, albowiem zalezy to od konkretnego jezyka; nie mniej jednak mozna powiedzieé, ze wyraz
ten ma czesciej funkcje opisowa, wystepuje jako przymiotnik (dodatkowa pisemna opinia bieglego sadowego z zakresu



jezykoznawstwa, k. 917; dodatkowa ustna opinia bieglego sadowego z zakresu jezykoznawstwa wydana podczas
rozprawy w dniu 4 lutego 2014 r., k. 958-959).

W korpusie jezyka polskiego z 26 wystapien wyrazu ,,(...)”, 20 uzytych jest w zwiazku z konkretnym produktem lub
dzialalnoScia gospodarcza (pisemna opinia bieglego sadowego z zakresu jezykoznawstwa, k. 863).

Nazwy suplementéow diety wskazuja, ze oznaczenie ,(...)” jest stosowane czesto jako wskazanie do zastosowania,
a nie nazwa wlasna preparatu, chyba ze wystepuje w zlozeniu z innym slowem, jednakze takze w takim
wypadku jest to ewidentna informacja dla pacjenta sugerujaca zastosowanie preparatu, co jest zgodne ze
znaczeniem stowa (...)— poprzedzajacy urodzenie, dotyczacy Zzycia plodowego. Przykladowo dostepne sg preparaty
o nastepujacych nazwach: w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pélnocnej - (...), (...)(...), (...)(...), (..)(.), (.IC)C.),
(), .G, GO, C.IC.)w Kanadzie -(...)(...), (...)one, (...)(...)(..)- (...), (..), (..)(C.)C.D(.)dha, (...)(C.)(0.);
w Zjednoczonym Krolestwie Brytyjskim - (...)(...)(...), (...)(...), (..)(..)s. (...), (...)(...), (..)w Republice Francuskiej -
o)D), GG ). )w Republice Federalnej Niemiec - B.(...), O.(...)(...)(opinia bieglego sadowego
z zakresu farmacji, k. 778).

Powodka wystapila do pozwanej z przedsadowym wezwaniem zadajac zaniechania naruszen (wezwania, k. 357-358
1 360-361; potwierdzenia nadania, k. 359 i 363).

W odpowiedzi pozwana o$wiadczyla, ze uznaje zagdanie powodki za nieuzasadnione (pisma, k. 364-365).

Postanowieniem dnia 17 stycznia 2012 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GCo 283/11, Sad Okregowy
w Lodzi w czeSci uwzglednil wniosek powodki o udzielenie zabezpieczenia roszczen dochodzonych w sprawie w ten
sposob, ze zakazal pozwanym ad 11 ad 2 reklamowania suplementéw diety przy uzyciu oznaczenia ,,(...)” oraz zakazal
pozwanej ad 1 oferowania i wprowadzania do obrotu suplementéw diety przy uzyciu oznaczenia ,,(...)” (akta sprawy
Sadu Okregowego w Lodzi o sygnaturze X GCo 283/11 — postanowienie, k. 327).

Pozwane Spoélki wniosly zazalenie na postanowienie z dnia 17 stycznia 2012 roku, wnoszac m.in. o oddalenie wniosku
powodki o udzielenie zabezpieczania (akta sprawy Sadu Okregowego w Lodzi o sygn. X GCo 283/11 — zazalenie, k.

344-345).

Nastepnie w toku instancji, postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2012 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze
akt I ACz 503/12, Sad Apelacyjny w Lodzi zmienil powyzsze postanowienie w ten sposbb, ze oddalil wniosek
powodki o zabezpieczenie powddztwa. W uzasadnieniu orzeczenia wskazano, ze w toku postepowania o udzielenie
zabezpieczenia powodka nie uprawdopodobnila dostatecznie istnienia po jej stronie roszczenia o ochrone prawa z
rejestracji znaku towarowego oraz roszczenia wywodzonego z czynu nieuczciwej konkurencji. Sad drugiej instancji
zaznaczyl, ze pozwane wprowadzili na rynek szereg suplementéw diety o nazwie V.-miner przeznaczonych do r6znych
zastosowan, w tym takze dla kobiet w cigzy i w okresie okoloporodowym oznaczonych uscislajacych ich przeznaczenie
slowem ,,(...)” majacym w tym przypadku charakter opisowy/ogblnoinformacyjny, a nie dominujacy — jako nazwa
preparatu lub serii. Nadto Sad Apelacyjny wskazal, iz okre$lenie ,,(...)”, pod dominujacg na opakowaniu nazwg serii
preparatéow V.-miner opisane byla inng i znacznie mniejsza czcionka oraz w innej kolorystyce niz zarejestrowany
na rzecz powodki znak towarowy. Z tych wzgledéw — w zakresie postepowania zabezpieczajacego — nie bylo ryzyka
wprowadzenia odbiorcow w blad. Na koniec Sad Apelacyjny wskazal na ugruntowane w orzecznictwie stanowisko,
ze wykonywanie praw z rejestracji znakow towarowych podobnych do oznaczen ogélnoinformacyjnych /opisowych/
jest ograniczone do przypadkéw ewidentnego naruszenia zasad nieuczciwej konkurencji, to jest uzywania oznaczen
identycznych, czy podobnych w stopniu wyraznie wprowadzajacym w blad (akta sprawy Sadu Okregowego w Lodzi o
sygn. X GCo 283/11 — postanowienie z uzasadnieniem, k. 443-446).

Dostrzegajac, ze art. 328 § 2 KPC, wérod elementow konstrukeyjnych uzasadniania wyroku, nie wymienia wskazania
przyczyn, dla ktérych sad uznat okre$lone fakty za udowodnione, z uwagi na wage tego dowodu dla rozstrzygniecia w



sprawie, nalezy wskazac na racje, jakie przemawialy za daniem wiary przeprowadzonemu dowodowi z opinii bieglych
sadowych z zakresu farmacji i jezykoznawstwa (k. 627).

Mimo ze dowdd ten, tak jak kazdy inny, podlega ocenie wedlug art. 233 § 1 KPC, to jednakze sfera merytoryczna
opinii kontrolowana jest przez sad, ktoéry nie posiada wiadomosSci specjalnych. W konsekwencji odwolanie sie przez
sad dokonujacy oceny dowodu z opinii bieglego, do takich kryteriow jak: zgodnosci opinii z zasadami logicznego
my$lenia, do§wiadczenia zyciowego i wiedzy powszechnej, podstaw teoretycznych opinii, sposobu motywowania
sformulowanego w niej stanowiska oraz stopnia stanowczo$ci wyrazonych w niej ocen, a takze poziomu wiedzy
bieglego, stanowi wystarczajace i nalezyte odniesienie sie do wiarygodnos$ci dowodu z opinii bieglego sadowego (vide:
teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 7 kwietnia 2005 r. II CK 572/04, Lex 151656; teza z uzasadnienia wyroku SN
z dnia 15 listopada 2002 r. V CKN 1354/00, Lex 77046; teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 15 listopada 2000 r.
IV CKN 1383/00, Lex 52544; teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 7 listopada 2000 r. I CKN 1170/98, OSNC 2001,

Z. 4, poz. 64).

W zakresie dowodu z opinii pierwszego z tych bieglych, poza zaznaczeniem, ze powyzsze elementy przemawialy in
plus w zakresie wiarygodnosci tego dowodu, wskaza¢ dodatkowo nalezy, ze jej odpis zostal stronom doreczony. W
szczegoblnosci zostal od doreczony pelnomocnikowi procesowemu powodki w dniu 15 kwietnia 2013 r. (k. 802). W
odpowiedzi, w piSmie z dnia 26 kwietnia 2013 roku powddka nie wniosla o dopuszczenie dodatkowej opinii tego
samego lub innego bieglego sadowego, a jedyne wskazala, ze w jezyku polskim nie wystepuje wyraz ,(...)” oraz
zaznaczyla, ze na rynku polskim, poza stronami, zaden inny podmiot suplementéw diety dla kobiet w ciazy nie oznacza
wyrazem ,,(...)". Dowody przedstawiane przez powddke na pierwszy z tych zarzutdéw podlegaly pominieciu, albowiem
juzz opinii bieglego sadowego z zakresy farmacji (juz pomijajgc zakres jego specjalnosSci) wynikalo, ze odpowiednikiem
wyrazu jezyka angielskiego ,,(...)” jest polski wyraz (...) (k. 778) — tak samo powddka wskazala w zalgczonej fotokopii
strony stownika (k. 816). Za$ co do drugiego z zarzutow, to wskazaé nalezy, ze z ustalonego stanu faktycznego wynika,
iz rébwniez na rynku polskim takze inne podmioty wprowadzaly produkty farmaceutyczne zawierajace w nazwie wyraz

S0

Analogicznie nalezy odnie$¢ sie do dowodu z opinii bieglego sadowego z zakresu jezykoznawstwa. W tym zakresie
nalezy wskazaé, ze biegly wyjasnil, z jakich przyczyn analizy wyrazu ,(...)” dokonal w oparciu o okre$lone korpusy
narodowe — opart sie on na najbardziej znanych jezykach wérod Polakéw (k. 904). To strony sporu zgodnie wnosily
o wydanie opinii w oparciu o okre$lone jezyki (k. 905). W odpowiedzi na wydana dodatkowa pisemna opinie
przez bieglego sadowego z zakresu jezykoznawstwa, powodka zlozyla miedzy innymi prywatna ekspertyze (k. 925
i 934). Przypomnie¢ jednak nalezy, ze kolejnym przejawem specyfiki dowodu z opinii bieglego sadowego jest, ze
tenze Srodek dowodowy, z uwagi na skladnik w postaci wiadomosci specjalnych, nie moze by¢ zastapiony inna
czynno$cia dowodow3 (vide: teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 24 listopada 1999 r. I CKN 223/98, Lex 39411;
teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 29 listopada 2006 r. II CSK 245/06, Lex 233063). Z tego wzgledu prywatne
ekspertyzy opracowane na zlecenie stron, czy to w toku procesu czy jeszcze przed jego wszczeciem, nie sg — niezaleznie
od kwalifikacji os6b opracowujacych opinie — opinia bieglego. Taka przedprocesowa opinie mozna traktowaé jako
wyjadnienia stanowigce poparcie z uwzglednieniem wiadomo$ci specjalnych, umotywowanych stanowisk stron (vide:
teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 20 stycznia 1989 r. II CR 310/88, Lex 8940; teza z uzasadnienia wyroku SN
z dnia 12 kwietnia 2002 r. I CKN 92/00, Lex 53932; teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 11 czerwca 1974 r. II
CR 260/74, Lex 77517; teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 9 maja 2007 r. IT CSK 77/07, Lex 485864). Takiej za$
tresci wyja$nienia powddki nie podwazaja wiarygodnosci opinii bieglego sadowego z zakresu jezykoznawstwa, ktory
wydal opinie w niniejszej sprawie. Zaréwno z opinii bieglego z zakresu jezykoznawstwa, jak i z prywatnej ekspertyzy
wynika, ze w jezyku polskim nie funkcjonuje wyraz ,(...)", lecz ,,(...)”; jednocze$nie w owej prywatnej ekspertyzie,
gdy mowa o produktach powddki, uzywa sie wyrazy (...)pisanego z wielkiej litery, tak samo zreszta w opinii biegtego
sadowego z zakresu jezykoznawstwa wskazano, ze wyraz ten, gdy jest pisany wielka litera, odnosi sie do konkretnego
produktu. Z tych wzgledéw nie sposoéb uznaé, aby powddka podwazyla wiarygodno$¢ opinii bieglego sadowego z
zakresu jezykoznawstwa.



Pominieciu podlegaly pozostale wnioski dowodowe powddki zawarte w piSmie z dnia 2 stycznia 2014 roku (k. 925),
bowiem dotyczyly one takich produktow, jak V., A., M. itd., a wiec nie dotyczyly bezposrednio przedmiotu sporu.

Natomiast dowody dotyczace ustalenia faktow niemajacych istotnego znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy w
rozumieniu art. 227 KPC, nalezy uznac za zmierzajace jedynie do zwloki postepowania, co z kolei pozwala poming¢
stosowne $rodki dowodowe zgodnie z trescia art. 217 § 2 KPC w brzmieniu redakcyjnymi i numeracji obowiazujacych
do dnia 2 maja 2012 roku (vide: teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 13 lutego 1997 r. I PKN 71/96, OSNP 1997, z.
19, poz. 377; teza z postanowienia SN z dnia 3 wrzes$nia 2008 r. I UK 91/08, Lex 785520), gdyz w niniejszej sprawie
majg zastosowanie przepisy kodeksu postepowania cywilnego obowiazujace wtasnie do dnia 2 maja 2012 roku.

Pominieciu podlegaly natomiast fotokopie zalaczone do pisma powodki z dnia 21 stycznia 2013 roku (k. 633).
Dowdd ten zostal zalaczony na okolicznoé¢ renomy znakéw towarowych powddki. Wskazac¢ tu jednakze nalezy na
dwie okoliczno$ci. Taka wycena wartoSci godziwej marki (znaku towarowego) réwniez moze by¢ potraktowana jako
prywatna ekspertyza. Skoro za$ zostala podpisana, moze by¢ potraktowana jedynie jako dokument prywatny (vide:
uzasadnienie wyroku SN z dnia 19 grudnia 2012 r. IT CNP 41/12, Legalis). Z tej perspektywy nalezy wiec wskazaé, ze
juz w odpowiedzi na pozew strona pozwana kwestionowala renomowany charakter znaku towarowego powodki (k.
397 1in.), a to z kolei oznaczalo, ze powddka dalej winna wykonywaé inicjatywe dowodowa zmierzajaca do wykazania
renomowanego charakteru swojego znaku (zgodnie bowiem z art. 253 zd. II KPC w wypadku zaprzeczania przez
strone pozwang prawdziwos$ci dokumentu pochodzacego od powddki, to ta ostatnia winna udowodnié¢ prawdziwo$c
dokumentu prywatnego).

W ocenie sgdu dowdd renomowanego charaktery znaku towarowego powo6dki wymagal wiadomosci specjalnych w
rozumieniu art. 278 § 1 KPC, a wiec wymagal przeprowadzenia dowodu z opinii bieglego sadowego. Wynika to z
zakresu okoliczno$ci, jakie winny by¢ brane w tym zakresie pod uwage, a ktére zostang wskazane w kolejnej czesci
uzasadnienia w zakresie przestanek z art. 296 ust. 2 pkt 3 PWP. Taki dow6d pozwalajacy na positkowanie sie przez sad
wiadomos$ciami specjalnymi w tym zakresie w sprawie nie zostal przeprowadzony, albowiem nie zostal w tym zakresie
zlozony stosowny wniosek dowodowy. Na marginesie za$ jeszcze raz wskazac nalezy, ze jednym z przejawow specyfiki
dowodu z opinii bieglego jest, ze tenze §rodek dowodowy, z uwagi na skladnik w postaci wiadomosci specjalnych, nie
moze by¢ zastapiony inna czynnoScia dowodowa (vide: teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 24 listopada 1999 r. I
CKN 223/98, Lex 39411; teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 29 listopada 2006 r. II CSK 245/06, Lex 233063).

Wreszcie wskaza¢ nalezy, iz podczas rozprawy w dniu 4 lutego 2014 roku pelnomocnicy powodki oswiadcezyli, iz
zamierzaja zlozyc¢ opinie z roku 2012 sporzadzong przez COBOS, ktéra jest dostepna w na stronie internetowej tego
podmiotu (k. 959).

Przypomnie¢ nalezy, ze pozew w niniejszej sprawie zostal wniesiony w lutym 2012 roku (k. 2). Jest to o tyle istotne,
ze co do zasady z dniem 3 maja 2012 roku (zgodnie z jej art. 11) weszla w zycie ustawa z dnia 16 wrzeSnia 2011
roku o zmianie ustawy — Kodeks postepowania cywilnego oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1381).
We wlasciwym dla niniejszej sprawy zakresie kwestie intertemporalne regulowat art. 9 ust. 1 tejze noweli, zgodnie
z ktérym, rowniez co do zasady — jej przepisy stosowalo sie do postepowan wszczetych po dniu jej wejécia w zycie
(zaden z kolejnych ustepéw nie przewidywal istotnego w sprawie wyjatku od tej reguly). W sprawie znajdowal wiec
zastosowanie art. 479'* § 1 zd. II KPC w brzmieniu redakcyjnym i numeracji obowigzujacej do dnia 2 maja 2012 roku,
zgodnie z ktérym dalsze twierdzenia lub dowody na ich poparcie powinny by¢ powolane w terminie dwutygodniowym
od dnia, w ktérym powolanie ich stalo sie mozliwe lub wynikla potrzeba ich powolania.

Przede wszystkim zglaszajac powyzszy wniosek dowodowy (opinie z roku 2012 sporzadzong przez COBOS) powddka
nawet nie podniosla, nie méwiac o uprawdopodobnieniu tej okolicznoéci, z jakich to wzgledoéw tak poézne zgloszenie
tego wniosku bylto usprawiedliwione — nie powolala sie, ze wezeéniejsze powolanie tego dowodu nie bylo mozliwe lub
potrzebne. Juz to winno skutkowaé oddaleniem przedmiotowego wniosku dowodowego.



Niezaleznie od tego sama powodka przyznaje, ze opinia ktéra zamierzala zlozy¢, byla wywieszona na stronie
internetowej COBOS, a skoro opinia ta powstala w 2012 roku, mozna przyjac, ze powodka miala mozliwoéc
wezedniejszego zgloszenia tego wniosku dowodowego. Nadto wskazaé nalezy, skoro teza tego wniosku miata dotyczyé
znajomosci jezykow obcych przez Polakéw, to podczas rozprawy w dniu 19 listopada 2013 roku powodka, zgodnie z
pozwana, okreslala teze dowodowa dla bieglego sadowego wskazujac jakie r6zne jezyki europejskie winny by¢ objete
opinig bieglego. Wéwczas jednak dla powddki 6w rzekomy fakt nieznajomosci jezykdéw obcych przez Polakow nie
byl przeszkoda do formulowania okreslonej tezy dowodowej. Niezaleznie od tego zaznaczy¢ nalezy, ze najp6zniej w
dniu 18 grudnia 2013 roku po stronie powodowej powstala potrzeba zgloszenia tego wniosku dowodowego — wtedy
to bowiem doreczono jej (k. 922) odpis dodatkowej pisemnej opinii bieglego sadowego z zakresu jezykoznawstwa, w
ktorej biegly odwolywat sie do opisowej funkcji wyrazu ,,(...)” w innych gléwnych jezykach europejskich. Od tego dnia
do zgloszenia przedmiotowego wniosku dowodowego z calg pewnoscia uplynal termin z przywolanego przepisu (art.
112 KC w zw. z art. 165 § 1 KPC), a wiec wniosek ten zostal zgloszony po terminie z przywolanego przepisu.

Natomiast sp6znione wnioski dowodowe podlegaly oddaleniu (vide: teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 24 lutego
2006 1. I1CSK 143/05, Lex 180201, teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 4 marca 2008 r. IV CSK 481/07, Lex 470944;
teza z uzasadnienia wyroku Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 lutego 2005 r. I ACa 1533/04, Lex 151734).

Sad Okregowy zwazyl, co nastepuje:
Powodztwo, jako nieusprawiedliwione co do zasady, podlegalo oddaleniu w calosci.

W pierwszej kolejnosci odnie$é¢ sie nalezy do trzech kwestii: (1) okreSlenia strony pozwanej oraz (2) granic
przedmiotowych sprawy i (3) kolejno$ci odniesienia sie do wskazanych przez powodke podstaw prawnych.

Ad primo zauwazy¢ nalezy, ze w pozwie jako strone pozwana powodka oznaczyta dwa podmioty. W trakcie procesu
jednak nastapilo polaczenie wspotuczestniczacych po stronie pozwanej spélek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH — przez
przeniesienie catego majatku spotki przejmowanej (pozwanej ad 1) na inng spolke przejmujaca (pozwang ad 2). W
takim wypadku — zgodnie z art. 494 § 1 KSH — pozwana ad 2 jako spblka przejmujaca wstapila z dniem polaczenia (w
realiach sprawy — z dniem 2 kwietnia 2013 roku /por. art. 493 § 2 zd. I KSH/) we wszystkie prawa i obowiazki spotki
przejmowane;j. Jednocze$nie — jak wskazuje wprost orzecznictwo — sukcesja uniwersalna nastepuje takze w sferze
prawno-procesowej (vide: teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 1 pazdziernika 1998 r. I CKN 338/98, OSNC 1999,
z. 3, poz. 58). W realiach sprawy oznaczalo to, ze na dzieh zamkniecia rozprawy (por. art. 316 § 1 in principio KPC)
pozwana ad 2 byla uniwersalnym nastepca prawnym pozwanej ad 1, ale rowniez, z na dzien zamkniecia rozprawy po
stronie pozwanej nie wystepowalo juz wspotuczestnictwo.

Ad secundo wskazac nalezy, ze juz w pozwie powodka, reprezentowana przez profesjonalnego pelnomocnika, wskazuje
na podstawe prawng swoich roszczen. Pamietajac za$, ze wskazanie przez strone powodowa podstawy prawnej swoich
roszczen nie oznacza formalnego zwiazania sadu podstawa prawna, to jednakze nie pozostaje bez znaczenia dla
przebiegu i wyniku sprawy, albowiem posrednio okre$la takze okolicznoéci faktyczne uzasadniajace zadanie pozwu i
tym samym ukierunkowuje cale postepowanie w sprawie (vide: uzasadnienie uchwaty SN z dnia 27 marca 2007 r. II
PZP 2/07, OSNP 2007, z. 15-16, poz. 210; teza z uzasadniania wyroku SN z dnia 28 lutego 2002 r. III CKN 182/01, Lex
54471; teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 14 stycznia 2004 r. I CK 42/03, Lex 172790). Oznacza to, ze odniesienie
sie przez sad do: art. 296 ust. 2 pkt 21 3 PWP oraz 3 i 10 uZNK stanowi¢ bedzie wystarczajace, ale rowniez nalezyte
zbadanie sprawy.

Ad tertio powodka swoje roszczenia opierala zaré6wno na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jak i na przepisach Prawa wlasnos$ci przemyslowej. Jednakze skoro przepisy Prawa wlasnoS$ci przemystowej statuuja
prawa bezwzgledne, jakim jest rowniez prawo ochronne z rejestracji znaku towarowego (vide: teza z uzasadnienia
wyroku SN z dnia 16 stycznia 2009 r. V CSK 241/08, Lex 484688), do nich nalezy odnieé¢ sie w pierwszej kolejnosci,
jako do zapewniajgcych dalej idaca ochrone.



Jak wynika z wyciagu z rejestru znakéw towarowych, na rzecz powoddki decyzja z dnia 1 lutego 1999 roku
zarejestrowano znak towarowy ,(...)” (k. 81). Przedmiotowa rejestracja zostala dokonana na mocy 6wcze$nie
obowiazujacej ustawy z dnia 31 stycznia 1985 roku o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5 z 1985, poz. 17, ze zm.).
Tymczasem w niniejszej sprawie powddka swoje zadanie opiera na przepisach aktualnie obowiazujacego Prawa
wlasno$ci przemyslowej. Rowniez w tym zakresie odniesienia sie wymaga wiec kwestia prawa intertemporalnego.

Przepisy ostatnio przywolanej ustawy, w szczeg6lnoéci przepisy jej Tytulu XI Dzialu II ,Przepisy przejSciowe i
koncowe”, nie zawieraja przepisu expressis verbis pozwalajacego na odpowiedz, ktore przepisy, dotychczasowe czy
nowe, zastosowaé w sprawie jak niniejsza, w ktérej pod rzagdami ustawy nowej uprawniony dochodzi ochrony znaku
towarowego zarejestrowanego pod rzadami ustawy starej. W tym zakresie zwr6ci¢ uwage nalezy na dyspozycje art.
315 § 1 PWP, zgodnie z ktora prawa w zakresie miedzy innymi znakéw towarowych, istniejace w dniu wejScia w zycie
PWP, pozostaja w mocy (zd. I), a do praw tych stosuje sie przepisy dotychczasowe, o ile przepisy niniejszego dzialu
nie stanowia inaczej (zd. IT). Skoro przepisy PWP nie zawieraly przepisow szczegélnych do art. 315 § 1 zd. I PWP w
zakresie powbdztw cywilnych, poczatkowo orzecznictwo wyrazalo poglad, zgodnie z ktérym dotychczasowe przepisy
w zakresie wlasno$ci przemyslowej nalezalo stosowaé¢ do praw powstalych pod ich rzadem, i to takze do zdarzen,
ktore powstaly juz po wejsciu w zycie ustawy nowej, oraz do skutkéow tych zdarzen (vide: uzasadnienie wyroku SN z
dnia 20 grudnia 2001 r. IT CKN 1440/00, Lex 53131; uzasadnienie wyroku SN z dnia 28 pazdziernika 2004 r. V CK
139/04, Lex 146350). Jednakze poglad ten niost ze soba trudne do zaakceptowania konsekwencje, w tym ten skutek,
ze rownocze$nie do praw ochronnych udzielonych na jako$ciowo takie same prawa (z rejestracji znaku towarowego)
nalezaloby stosowaé rézne przepisy.

Z tego wzgledu dzi§ dominuje poglad, podzielny przez sad orzekajacy w niniejszej sprawie, ze do oceny skutkéw
naruszenia po dniu 22 sierpnia 2001 roku (dacie wejScia w zycie PWP) prawa z rejestracji praw wlasnosci
przemystowej stosuje sie przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo wlasnoéci przemyslowej (j.t.: Dz. U.
Nr 119 z 2003 1., poz. 1117 ze zm.), takze wtedy, gdy prawo z rejestracji istnialo w dniu wejscia w zycie tej ustawy
(vide: teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 19 marca 2004 r. IV CK 157/03, OSNC 2005, nr 3, poz. 53; uzasadnienie
wyroku SN z dnia 17 lutego 2005 r. I CK 626/04, Lex 160529; uzasadnienie wyroku SN z dnia 10 lutego 2006 r. III
CSK 112/05, OSNC 2007, nr 5, poz. 73; uzasadnienie wyroku SN z dnia 15 grudnia 2006 r. III CSK 299/06, OSNC
2007, nr 11, poz. 172; teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 24 pazdziernika 2007 r. IV CSK 203/07, Lex 465903).
Na uzasadnienie tego stanowiska wskazuje sie, ze hipoteza przepisu art. 315 § 2 PWP, zgodnie z ktérym do stosunkow
prawnych powstalych przed dniem wejScia w zycie PWP, stosuje sie przepisy dotychczasowe, odnosi sie nie do samego
prawa z rejestracji znaku towarowego w znaczeniu ogblnym, lecz do prawa w relacji do innych podmiotéw (vide: teza z
uzasadnienia wyroku NSA z dnia 20 stycznia 2009 r. II GSK 642/08, Lex 505808). Poglad ten znajduje per analogiam
legis oparcie rowniez w przepisie art. 317 PWP.

Jako zZe naruszenie prawa z patentu moze przybraé postac szeregu zachowan realizowanych na przestrzeni dlugiego
okresu czasu, zaznaczy¢ jednocze$nie nalezy, ze skutki prawne zdarzen ocenia¢ nalezy na podstawie tej ustawy,
ktora obowiazywala w czasie, gdy dane zdarzenie nastapilo i to takze w wypadku takich zdarzen, ktére mozna uznac
za zrealizowane dopiero wowczas, gdy zaszedl ostatni fakt bedacy elementem stanu faktycznego tego zdarzenia
majacego dlugotrwaly charakter; innymi stowy do zastosowania przepisow PWP jest wystarczajace, by naruszenie
prawa wlasnoéci przemystowej uprawnionego wynikalo z czynu rozpoczetego przed wejéciem w zycie tej ustawy, lecz
kontynuowanego po dniu 22 sierpnia 2001 roku. Tezy te w szczegolnos$ci dotycza praw juz istniejgcych przed wejsciem
w zycie PWP (vide: teza z uzasadnien wyroku WSA w Warszawie z dnia 23 pazdziernika 2006 r. VI SA/Wa 797/06,
Lex 264533; teza z uzasadnienia wyroku NSA z dnia 20 marca 2007 r. II GSK 364/06, Lex 321293; teza z uzasadnienia
wyroku SN z dnia 24 pazdziernika 2007 r. IV CSK 203/07, Lex 465903).

Przenoszac powyzsze rozwazania na kanwe niniejszej sprawy nalezy dojsé do konkluzji, ze mimo iz powbddka chodzi
ochrony prawa istniejacego przed dniem 22 sierpnia 2001 roku, a wiec ochrony znaku towarowego zarejestrowanego
przed ta data, to skoro w uzasadnieniu pozwu przywoluje, na uzasadnienie swojego roszczenia, dzialania pozwanej po



tej dacie, przyjac nalezy, ze ewentualne naruszenie prawa wlasnoéci przemystowej powo6dki nastgpito juz pod rzadami
PWP, a wiec w sprawie zastosowanie znajda przepisy tej ustawy.

Art. 296 ust. 1 PWP, okre$lajacy roszczenia z tytulu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, uzaleznia
ich powstanie przede wszystkim od faktu naruszenia. Pojecie to z kolei definiuje art. 296 ust. 2 PWP, ktory — w
zakresie odpowiednim dla niniejszej sprawy — stanowi, Ze naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega
na bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym: znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku
towarowego w odniesieniu do towaréw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcoéw
w blad, ktére obejmuje w szczegdlnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym (pkt 2)
lub znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do
jakichkolwiek towardw, jezeli takie uzywanie moze przynie$¢ uzywajacemu nienalezng korzy$¢ lub by¢ szkodliwe dla
odroézniajacego charakteru badz renomy znaku weze$niejszego (pkt 3).

Konieczng przeslanka naruszenia z art. 296 ust. 2 pkt 3 PWP jest zatem, aby strona powodowa swoje roszczenie
wywodzila z renomowanego znaku towarowego; ustaleniem wystapienia te przestanki w zakresie powyzszego przepisu
nalezy zaja¢ sie w pierwszej kolejnoéci (vide: teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 4 marca 2009 r. IV CSK 335/08,
OSNC-ZD 20009, z. 3, poz. 85). Przy czym ciezar udowodnienia, ze znak towarowy strony powodowej jest znakiem
renomowanym — zgodnie z ogélnymi regutami dowodzenia (por. art. 232 zd. I KPCi art. 6 KC) — z cala moca obciaza
powodke, bowiem to ona z faktu renomy swojego znaku wywodzi skutek prawny w postaci wystgpienia przestanki z
przywolanego przepisu. OkolicznoSci tej strona powodowa jednak nie dowodzi (jak juz wskazano w poprzedniej czeSci
uzasadnienia, nie zglosila ona na te okoliczno$ci wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii bieglego sadowego).
Spoélka (...)powoluje sie w tym zakresie na szerokie akcje reklamowe, jednakze z jednej strony nie wykazuje ich
skutecznosci, z drugiej za$ strony wyrazi¢ mozna przypuszczenie, ze wlaénie produkty renomowane nie wymagaja
reklamy (przykladem niech tu bedzie jedna z marek pieluch jednorazowych dla dzieci (...), ktorej nazwa stala sie wrecz
synonimem takich jednorazowych pieluch, ktora po osiggnieciu renomowanej pozycji na rynku polskim ograniczyta
reklame).

Jak jednolicie sie przyjmuje, przestanke renomy utozsamia sie z reputacja, prestizem (vide: teza z uzasadnienia wyroku
WSA w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2007 r. VI DA/WA 708/07, Lex 371985). Renomowany znak towarowy jest
noénikiem zespotu informacji i wyobrazen o wysokiej jako$ci i duzym prestizu. Znak ten wyraza renome oraz skupia
i utrwala w §wiadomosci kupujacych przekonanie o walorach towaru, jego oczekiwanych i niezawodnych cechach;
samodzielnie przekazuje on klientom pozytywne informacje i wyobrazenia (vide: uzasadnienie wyroku SN z dnia
12 pazdziernika 2005 r. III CK 160/05, OSNC 2006, z. 7-8, poz. 132). Oznacza to, ze renoma nie jest tozsama z
jakoscia produktu. Renoma jest pochodng jako$ci — jest odbiciem w wiadomosci konsumentéw zespotu pozytywnych
cech dotyczacych produktu, a powigzanych ze znakiem towarowym. Przeprowadzenie dowodu na owo odbicie w
$wiadomosci konsumentoéw zespotu pozytywnych cech wymagalo za$ positkowania sie wiadomos$ciami specjalnymi w
rozumieniu art. 278 § 1 KPC, a wniosku o dowod z opinii bieglego sadowego w tym zakresie brak.

Oczywiscie dostrzec nalezy, ze za znak renomowany moze zosta¢ uznany réwniez znak unikalny (vide: teza z
uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2007 r. VI DA/WA 708/07, Lex 371985). Jednakze z
ustalonego stanu faktycznego nie wynika, aby znak powo6dki byl unikalny — samo uzycie przez powddke wyrazu
»(...)” nie jest unikalne, gdyz w Polsce wystepowaly suplementy diety zawierajace takie oznaczenia (w tym wystepuja
produkty pozwanej), a takze na Swiecie wystepuja produkty zawierajace takie oznaczenia, za§ w najwazniejszych
jezykach europejskich oznaczenie to jest oznaczeniem opisowym.

W tym stanie rzeczy nie sposdb uzna¢, aby znaki strony powodowej mialy charakter renomowany. Tym samym
powddka nie dowodzi, aby nastgpilo naruszenie prawa ochronnego w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3 PWP.

Powodztwo w oparciu o ostatni z przywolanych przepiséw podlegalo oddaleniu z uwagi na jeszcze jedng okolicznosé.
Jak bowiem wynika z tego przepisu, przeslanka okreslonego w nim naruszenia jest, aby uzywanie przez pozwang znaku



podobnego do znaku renomowanego powodki, moglo przynie$¢ pozwanej nienalezna korzysé lub by¢ szkodliwe dla
odrdzniajacego charakteru badz renomy znaku weze$niejszego.

Roéwniez i tych okoliczno$ci powddka nie udowodnila — nie przedstawila bowiem sadowi okoliczno$ci pozwalajacych
na ustalenie ich przy positkowaniu sie wiadomo$ciami specjalnymi w rozumieniu art. 278 § 1 KPC. Jedynym dowodem
na te okolicznoé¢ (poza golostownymi dywagacjami w pozwie) byla tabele (podpisane, a wiec dokumenty prywatne).
Z jednej z tych tabel wynikalo, ze zaokraglony udzial procentowy w rynku przedmiotowych suplementéow diety
utrzymuje sie +/- na niezmienionym poziomie i wynosi ok. 17% warto$ci sprzedazy. Przykladowo w 2008 r. wynosil
nawet 23%, lecz nastepnie zmalal, czego jednak nie mozna wigza¢ z pozwana, lecz ze zwiekszeniem sprzedazy
produktow przedsiebiorstwa (...)(wzrost z 14% do 33% w 2009 r.). Wéwczas bowiem pozwana jeszcze nie wprowadzala
na rynek swoich produktéw. Pozwana produkty te zaczela wprowadzaé w 2010 roku, jednakze wtedy wzrést udzial
produktéw powodki w rynku z 17% do 18%. Nie mozna wiec twierdzi¢ (przynajmniej bez dalszych przeciwnych
dowodow ze strony powodki), ze prowadzenie przez pozwana na rynek produktow ktorych nazwa zawiera wyraz ,(...)”
przynioslo jej nienalezng korzy$¢ lub bylo szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru badz renomy znaku powddki,
albowiem mimo wprowadzania na rynek produktéw pozwanej i zwiekszaniu przez nie udzialu w rynku (do 3%),
rowniez udzial powodki w rynku sie zwiekszyt (z 17% do 18%).

W zakresie przestanki szkodliwego wplywu na odrézniajacy charakter znaku towarowego powddki zwrocié nalezy
dodatkowo uwage, ze preparaty stron nie sg do kupienia w sklepach samoobstlugowych, lecz tylko w aptekach. Oznacza
to, ze podczas ich nabywania konsumenci moga korzystaé¢ z pomocy fachowego personelu aptek, a wiec watpliwe jest,
aby uzycie przez pozwang wyrazu ,,(...)” moglo mie¢ ujemny wplyw na znak towarowy powodki.

Z kolei w zakresie naruszenia z art. 296 ust. 2 pkt 2 PWP wskazaé nalezy, ze stwierdzenie wystapienia przestanek z tego
przepisu wymaga wykazania podobienstwa znakéw oraz podobienistwa towardéw, powodujacego ryzyko wprowadzenia
odbiorcow w blad. Natomiast niebezpieczenstwo wprowadzenia w blad istnieje, jezeli odbiorcy mogliby uznac, ze
dane towary lub ustugi pochodzg z tego samego przedsiebiorstwa lub ewentualnie z przedsiebiorstw powigzanych
gospodarczo (vide: teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 4 marca 2009 r. IV CSK 335/08, OSNC-ZD 20009, z. 3, poz.
85). Przy czym, co wyraznie nalezy zaznaczy¢, w mySl art. 296 ust. 2 pkt 2 PWP mozliwo$¢ skojarzenia znakéw stanowi
jedno z kryteriéw oceny podobienstwa, samo zatem stwierdzenie ryzyka skojarzenia znakow nie jest wystarczajace,
a konieczne jest ustalenie niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad co do pochodzenia towaréw lub ustug (vide:
uzasadnienie wyroku SN z dnia 12 pazdziernika 2005 r. III CK 160/05, OSNC 2006, z. 7-8, poz. 132), a jednoczeénie
zaznaczy¢ nalezy, ze w aktualnym orzecznictwie przewage zyskal wzorzec konsumenta §wiadomego i z tego wzgledu
oceniajac ryzyko konfuzji sad winien bra¢ pod uwage zakladane oczekiwania przecietnego konsumenta, a wiec
konsumenta wyposazonego w triade cech: wystarczajaco poinformowanego, wystarczajaco uwaznego i podejrzliwie
ostroznego — presumed expectations of an average consumer who is reasonably well-informed and reasonably
observant and circumspect (vide: pkt 31 wyroku Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwo$ci z dnia 16 lipca 1998 roku
wydany w sprawie o sygn. akt C 210/96 {sprawa Gut Springenheide}, publ. w: CELEX 61996J0210; podobnie vide
uzasadnienie wyroku SN z dnia 4 marca 2009 r. IV CSK 335/08, OSNC-ZD 20009, z. 3, poz. 85).

W tym miejscu nalezy jednoznacznie zaznaczy¢, ze znak towarowy powoddki ogélnoinformacyjny charakter. O ile
bowiem do lat 50 XX wieku nie mnozna méwic¢ o uzywaniu wyrazu ,,(...)”, o tyle p6zniej zostatl on spopularyzowany we
Francji. Aktualnie szereg produktéw zwigzanych z szeroko rozumianym zdrowiem uzywa wyrazenia ,,(...)”. Powolany
w sprawie biegly sadowy okreslit jednoznacznie, ze wyraz ,(...)” wystepowal jako przymiotnik, co jest zwigzane
z faktem, ze w wielu jezykach, w tym: angielskim, niemieckim, francuskim, wloskim, hiszpaniskim, jest to wyraz
rodzimy, oznaczajacy powigzanie z okresem przed urodzeniem dziecka, dziecka poczetego (mozna by nawet rozwazac,
czy do zakresu wiedzy takiego $wiadomego konsumenta nie nalezy, ze wyraz ,(...)” jest kontaminacja dwdch czlonow:
»pre” jako znaczgcego ,,wczeéniejszy niz” i ,natalis” znaczacego ,,dotyczacy narodzin”). Wyraz ten zostal spolszczony
poprzez dodanie sufiksu —ny i w ten sposéb powstal wyraz ,(...)” (np. (...)). Co wiecej, mimo iz w korpusie jezyka
polskiego wyraz ten w wiekszo$ci wysteruje jako nazwa wlasna, to jednakze w 6 na 26 wystgpien zostal uzyty bez
powigzania z konkretnym produktem czy dzialalnoScig gospodarczg, a wiec w funkceji opisowej. Z okolicznoSci tych
wynika, w ocenie sadu, ze znak towary powo6dki skladaja sie z opisowego, ogdlnoinformacyjnego wyrazu ,,(...)”. Przeciw



opisowemu charakterowi tego wyrazu nie przemawia zas$, ze zostal on zastrzezony jako znak towarowy. najlepszym
przykladem niech bedzie tu wspomniana juz marka pieluch jednorazowych (...), ktorej stowny znak towarowy stat sie
wrecz synonimem pieluch jednorazowych (tak samo zreszta bylo z przenoSnym urzadzeniem do odtwarzania kaset
magnetofonowych, pdtbutami sportowymi czy marka samochodéw, ktéra spolszczywszy sie stala sie nazwa klasy
pojazdéw — ,r.”, zeby wskazaé na najbardziej znane przyklady).

Oznacza to, ze dla wystarczajaco poinformowanego, wystarczajaco uwaznego i podejrzliwie ostroznego konsumenta
bedzie oczywistym, iz produkt oznaczony wyrazem ,,(...)” dotyczy okresu (...). Bylo to o tyle istotne, ze wykonywanie
praw z rejestracji znakow towarowych o charakterze opisowym jest w duzym stopniu ograniczone, a wiec uprawniony
z rejestracji musi liczyé sie z tym, ze inni przedsiebiorcy z danej branzy beda mieli prawo do oznaczania swoich
wyrobow znakami zawierajacymi podobny element aluzyjny. W takim przypadku ochrona wynikajaca z udzielonego
prawa wylacznego (prawa ochronnego z rejestracji) winna by¢é w znacznym stopniu ostabiona, i w konsekwencji
ograniczona wylacznie do przypadkéw ewidentnego naruszenia zasad uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie w
obrocie oznaczen identycznych, czy tez podobnych w stopniu wyraznie wprowadzajacym odbiorcow w blad (vide:
teza z uzasadnienia WSA w Warszawie z dnia 27 grudnia 2005 r. VI SA/Wa 1044/05, Lex 200773; uzasadnienie
postanowienia S.A. w Lodzi z dnia 17 kwietnia 2012 r. I ACz 503/12, niepubl.).

Nie mozna za§ méwi¢, aby wykorzystanie wyrazu ,(...)” przez pozwang moglo w sposéb wyrazny wprowadzaé
konsumentéw (§wiadomych) w blad. Juz pomijajac okolicznoS$ci sprzedazy suplemnetéw diety (sa one sprzedawane
w aptekach, a wiec za posrednictwem farmaceutéw) i oznaczenia producenta na opakowaniu, dostrzec nalezy, ze
pozwana swoje produkty oznacza nie samym wyrazem ,(...)", lecz ten wyraz stanowi jedynie dopehienie serii jej
produktow: ,vita-miner” lub (...). Nie wchodzac tu w dywagacje na temat mocy dystynktywnej pierwszego czlonu
nazwy produktéw (serii produktow) pozwanej i dopehienia ,,(...)” wskazujacego na przeznaczenie dla kobiet w ciazy,
wskazaé nalezy, ze okoliczno$ci te nie pozwalaja mowic (a w kazdym razie powddka tego nie udowodnila), iz oznaczenie
pozwanych jest podobne ,,w stopniu wyraznie wprowadzajacym odbiorcow w blad”.

Nieudowodnione okazaly sie wiec twierdzenia powodki co do naruszenia jej prawa ochronnego na znak towarowy
stypizowanego w art. 296 ust. 2 pkt 2 PWP.

Powyzszy wniosek potwierdzaja jeszcze dwie okolicznoéci, zwiazane z faktem, ze pozwana uzyskala prawa ochronne
na znaki towarowe: (...)i ,,vita-miner (...)".

Po pierwsze, pamietajac o ogbélnoinformacyjnym charakterze wyrazu ,(...)”, wskaza¢ nalezy na dyspozycje art. 156 ust.
1 PWP, zgodnie z ktérym prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania uzywania
przez inne osoby w obrocie oznaczen wskazujacych w szczeg6lnosci na cechy i charakterystyke towarow, ich rodzaj
(pkt. 2) i zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jezeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia
towaru (pkt 3).

Po drugie — jak wskazuje orzecznictwo — przysthugiwanie pozwanej prawa ochronnego na znak towarowy nie wylacza
z samej zasady mozliwos$ci skierowania przeciwko niej, w zwiazku z uzywaniem tego znaku, roszczenia opartego na
przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przy czym o ile w takim wypadku trudno byloby przypisaé
ceche sprzeczno$ci z prawem, o tyle nie mozna a priori wykluczy¢ sprzecznosci z dobrymi obyczajami (vide: teza z
uzasadnienia wyroku SN z dnia 3 lipca 2008 r. IV CSK 88/08, Lex 609970; teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 14
pazdziernika 2009 r. V CSK 102/09, Lex 558623). Z tego wzgledu kolizje dwdch znakéw towarowych nalezy raczej
rozstrzygnaé na gruncie przepis6w o nieuczciwej konkurencji.

Kolejng podstawg prawna roszczen powodki jest wlasnie art. 31 10 uZNK.

Sadowi Okregowemu wiadome jest, iz poczatkowo wskazywano na watpliwo$ci, co do funkgji art. 3 ust. 1 uZNK, jako
klauzuli generalnej. Przyktadowo zaréwno literatura jak i orzecznictwo wskazywaly, ze art. 3 ust. 2 uZNK stanowi
przepis o charakterze samodzielnym, okreslajacy wprost katalog czynéw nieuczciwej konkurencji i nie musi byé¢
interpretowany przez pryzmat ust. 1 tegoz przepisu /por. A. Walaszek-Pyziol, W. Pyziol, Czyn nieuczciwej konkurencji



(analiza pojecia), PPH 1994, nr 10, s. 3/ oraz ze w przepisach szczegdlnych, typizujacych zachowania uznawane za
czyny nieuczciwej konkurencji, ustawodawca dal juz wyraz swoim preferencjom aksjologicznym, zawierajac w ich
treéci wszystkie istotne elementy definicji tych czynéw i w takim wypadku nie ma potrzeby siegania do art. 3 ust.
1 uZNK (vide: uzasadnienie wyroku SN z dnia 7 marca 1997 r. II CKN 70/96, OSNC nr 8 z 1997 r., poz. 113). W
konsekwencji przyjecia takiego stanowiska, ktadacego nacisk na funkcje uzupekiajaca powyzszej klauzuli generalnej i
przyjecia relacji leges speciales — lex generalis pomiedzy stypizowanymi czynami nieuczciwej konkurencji, a art. 3 ust.
1 uZNK, wskazywano, ze czyn nieuczciwej konkurencji, zdefiniowany szczegélowo rozdziale 2 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, nie musi by¢ kazdorazowo oceniany przez jego poréwnanie z treécig art. 3 ust. 1 uZNK.
Stanowisko takie zostato jednak odrzucone i w kazdym przypadku, takze w razie stosowania przepiséw rozdziatu 2
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, niezbedne jest wykazanie ogblnych przestanek odpowiedzialnosci za
czyn nieuczciwej konkurencji, ktére sa okreslone w art. 3 ust. 1 tejze ustawy (vide: teza z uzasadnienia wyroku SN z
dnia 30 maja 2006 r. I CSK 85/06, Lex 189860 oraz przywolane tam orzecznictwo).

Z tych wzgledow odniesienie sie do dyspozycji art. 10 uZNK, ale takze art. 3 ust. 2 uZNK (gdzie jest mowa o
wprowadzajacym w blad oznaczeniu towar6w) wymaga wiec w pierwszej kolejnoéci ustalenia ogdlnych przestanek
czynu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie za$ z art. 3 ust. 1 uZNK czynem nieuczciwej konkurencji jest dzialanie
sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta.
Podnosi sie, ze przepis ten zawiera trzy konieczne przestanki, ktére musza wystapic lacznie: (1) dzialanie poddane
ocenie musi zostaé¢ podjete w zwiazku z dzialalno$cia gospodarcza, (2) czyn ten musi by¢ sprzeczny z prawem lub
dobrymi obyczajami i (3) dzialanie to musi zagrazac¢ lub narusza¢ interes innego przedsiebiorcy lub klienta.

O ile poza sporem musi by¢, ze w sprawie spelniona jest pierwsza z przeslanej, o tyle pow6dka nie udowodnita
spelienia dwoch pozostalych. Sad Okregowy w skladzie rozpoznajacym sprawe prezentuje poglad — ktéry opisano
powyzej — iz w wypadku poslugiwania sie przez pozwang zarejestrowanym na jej rzecz znakiem towarowym, nie
spos6b méwic o bezprawnosci takiego dzialania. Powodka winna wiec wykazadé, ze dzialania pozwanej byly sprzeczne
z dobrymi obyczajami. W tym zakresie mozna odesla¢ do juz przeprowadzanych rozwazan w zakresie art. 296 ust.
2 pkt 2 (...)skoro wyraz ,(...)” ma znaczenie ogblnoinformacyjne, to nie sposéb w sytuacji wyraznego oznaczenia
produktéw przez pozwang innymi okre$leniami (jak np. ,vita-mineral”), wskazujacymi na serie produktow, gdzie
»(...)” wskazuje tylko na przeznaczenie okreS§lonego preparatu, nie mozna moéwié¢ o ewidentnym naruszeniu zasad
uczciwej konkurencji (a — jak juz wskazano — to bylo wymagane z uwagi na opisowy charakter wyrazu ,,(...)”). Powdédka
nie udowodnila roéwniez, ze dzialanie pozwanej byto sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Wreszcie powodka nie udowodnita, ze dzialanie pozwanej zagrazalo lub naruszalo interes innego przedsiebiorcy
(powodki) lub klientow. W zakresie interesu konsumentéw brak tu choéby cienia dowodu na takie okolicznosci, jak zta
jako$¢ produktow pozwanej, czy falszywos$é oznaczenia, ze produktu oferowane sa dla kobiet w cigzy. Zas w zakresie
interesu powodki, to — jak juz wykazano — z jednej strony nie udowodnita ona, ze uzywanie przez pozwang oznaczenia
»(...)” grozi rzekomej renomie jej znaku towarowego, z drugiej za$ strony wprowadzenie przez pozwana na rynek jej
produktéw nie spowodowato przychoddw ze sprzedazy pozwanej (wrecz ulegly one zwiekszeniu z 17% do 18% udzialy
w rynku).

Z tych wzgledéw powddka nie udowodnila, aby pozwana dopuscila sie ogblnego czynu nieuczciwej konkurencji z art.
3 ust. 1 uZNK. Przesadzalo to, zZe niezasadne bylo twierdzenie o popelnieniu przez pozwang jakiegokolwiek czynu
nieuczciwej konkurencji.

Dodatkowo nalezy takze odnies¢ sie do art. 10 ust. 1 uZNK, zgodnie z ktérym czynem nieuczciwej konkurencji jest
takie oznaczenie towar6ow lub ustug albo jego brak, ktére moze wprowadzi¢ klientéw w blad co do pochodzenia, iloSci,
jakosci, skltadnikéw, sposobu wykonania, przydatnoSci, mozliwoéci zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych
istotnych cech towarow albo ustug, a takze zatajenie ryzyka, jakie wiaze sie z korzystaniem z nich. Podobnie w art.
3 ust. 2 uZNK.



W zakresie ryzyka wprowadzenia w blad mozna odestaé do juz przeprowadzonych rozwazan w zakresie art. 296 ust.
2 pkt 2 PWP, z ktorych wynika, ze powddka takowego nie udowodnita.

W tym miejscu mozna tylko dodac, ze — jak wskazuje orzecznictwo — wyczerpujace i wyrazne oznaczenie producenta
na opakowaniu towaru oraz trwale umieszczenie znaku towarowego bezposrednio na produkcie wprowadzanym do
obrotu wylacza mozliwo$¢ wywolania bledu zaréwno co do tozsamosci producenta, jak i produktu (vide: per analogiam
teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 11 lipca 2002 r. I CKN 1319/00, OSNC nr 5 z 2003 r., poz. 73, Lex 54819; teza
z uzasadnienia wyroku S.A. w Katowicach z dnia 26 pazdziernika 2007 r. V ACa 469/07, Lex 519288). Jak zas§ nawet
wynika z zalaczonego przez powodke wydruku wyszukiwarki (po stowie ,,(...)”) na stronie internetowej jednej z aptek,
obok zdjecia i nazwy produktow wyraznie wskazana jest nazwa producenta konkretnego suplementu diety — pozwanej
(...). Rdwniez opakowania produktéw pozwanej opatrzone byly danymi jej firmy i takze z tego wzgledu nie spos6b
moéwié o ryzyku konfuzji.

Z powyzszych wzgledow powodka nie udowodnila réwniez, aby pozwana dopuscila sie czyndéw nieuczciwej
konkurencji.

Majac na uwadze powyzsze — na podstawie przywolanych przepiséw — nalezalo orzec jak w pkt. 1 sentencjii powddztwo
oddali¢.

O kosztach procesu nalezalo — na podstawie art. 98 § 1 KPC — rozstrzygnac z zastosowaniem zasady odpowiedzialno$ci
za wynik procesu. Znajduje to uzasadnienie w fakcie, ze pow6dztwo-zadanie powodki, zgodnie z wnioskiem strony
pozwanej, zostalo oddalone w cato$ci. To wiec powo6dka ulegla w zakresie caloSci swoich zadan i to ja winny ostatecznie
obcigzaé koszty procesu, w tym koszty strony pozwane;j.

Na koszty procesu pozwanej sktadaly sie tylko koszty zastepstwa procesowego w postaci wynagrodzenia pelnomocnika
w wysoko$ci 840,00 z} (§ 11 ust. 1 pkt 18 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 wrze$nia 2002 roku w
sprawie oplat za czynnoéci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztow nieoplaconej pomocy prawnej
udzielonej z urzedu /tj. Dz.U. poz. 461 z 2013 r./) oraz kwota 17,00 z} tytulem oplaty skarbowej od zlozenia odpisu,
wypisu lub kopii dokumentu stwierdzajacego udzielenie pelnomocnictwa w postepowaniu sadowym (k. 404 i n.). Na
marginesie mozna wskazac, iz sad dostrzega, Ze na etapie wnoszenia odpowiedzi na pozew po stronie pozwanej dwie
spolki laczylo wspotuczestnictwo formalne, jednakze na dzien zamkniecia rozprawy (art. 316 § 1 in principio KPC) po
stronie pozwanej wystepowat tylko jeden podmiot, a wiec nalezal sie mu zwrot wynagrodzenia jednego pelnomocnika.

Majac na uwadze powyzsze — na podstawie art. 108 § 1 zd. I oraz art. 109 § 2 KPC w zw. z przywolanymi przepisami
— sad, w pkt. 2 sentencji wyroku, postanowil zasadzi¢ od powddki na rzecz pozwanej kwote 857,00 z} tytulem zwrotu
kosztow zastepstwa procesowego (lit. a) i kwote 450,00 z} tytulem zwrotu kosztéw postepowania zabezpieczajacego
w sprawie X GCo 283/11.

W niniejszej sprawie Skarb Panstwa, tytutem wydatkéw — tymczasowo wylozyl kwote 4.978,58 zl (na sume te sktadaly
sie pozycje: 3.073,80 zt /k. 798/ 1.905,05 zt /k. 868/).

Zgodnie z art. 83 ust. 11 2 UKSC w orzeczeniu koniczacym postepowanie w sprawie sad orzeka o poniesionych
tymczasowo przez Skarb Panistwa wydatkach, stosujac odpowiednio przepisy art. 113 UKSC. Przy czym ,,odpowiednie
stosowanie” przywolanego przepisu oznacza, ze sad moze nakazaé pobranie kosztow poniesionych tymczasowo przez
Skarb Panstwa od strony niezaleznie od tego, czy na jej rzecz zasadzono, czy tez nie, jakiekolwiek roszczenie.

Stosowany w niniejszej sprawie odpowiednio art. 113 ust. 11 2 UKSC wydatkiem poniesionym tymczasowo przez Skarb
Panstwa nakazuje w orzeczeniu konczacym sprawe w instancji obciazy¢ strony przy odpowiednim zastosowaniu zasad
obowigzujacych przy zwrocie kosztow procesu. Skoro za$ o poniesionych przez strony kosztach procesu sad rozstrzygat
przy zastosowaniu art. 98 § 1 KPC — obciazajac nimi w calos$ci powddke, rowniez wydatki poniesione tymczasowo
przez Skarb Panstwa winny obciazaé powodke jako strone, ktéra ulegla w zakresie calo$ci swoich roszczen.



Majac na uwadze powyzsze — na podstawie przywolanych przepiséw — sad, w pkt. 3 sentencji wyroku, postanowit
nakazac pobraé¢ od powddki na rzecz Skarbu Panstwa — Sadu Okregowego w Lodzi kwote 4.978,85 zlotych tytulem
zwrotu wydatkéw.

Zarzqdzenie

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doreczy¢ pelnomocnikom stron.



