Sygn. akt IX GC 160/11

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 listopada 2013 r.

Sad Okregowy w Gdansku IX Wydzial Gospodarczy

w skladzie:

Przewodniczacy: del.SSR Dorota Majerska-Janowska

Protokolant: Agnieszka Lubanska

po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2013 roku w Gdansku

na rozprawie

sprawy z powbdztwa (...) spolki z ograniczonq odpowiedzialnosciqg w miejscowosci L.
przeciwko Przedsiebiorstwu (...) spolce z ograniczonq odpowiedzialnosciq w miejscowosci K.
o nakazanie

I. oddala powd6dztwo;

II. zasadza od powoda (...) spdlki z ograniczong odpowiedzialno$cia w miejscowosci L. na rzecz pozwanego
Przedsiebiorstwa (...) sp6iki z ograniczong odpowiedzialnoScia w miejscowosci K. kwote 1.260 zl (jeden tysigc dwiescie
sze$édziesiat zlotych) tytulem zwrotu kosztoéw procesu.

del.SSR Dorota Majerska-Janowska

Sygn. akt IX GC 160/11

UZASADNIENIE

(...) spolka z ograniczong odpowiedzialno$ciag we W. (obecnie w miejscowosci L.) domagala sie nakazania pozwanej
Przedsiebiorstwu (...) spolce z ograniczona odpowiedzialnoécig w K. zaprzestania oznaczania znakiem towarowym
(...) produkowanych strunobetonowych zerdzi o$wietleniowych oraz wprowadzania tak oznaczonych towaréow do
obrotu, zaprzestania zamieszczania znaku (...) na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do obrotu,
jak réowniez zaprzestania poslugiwania sie znakiem (...) w celu reklamy, w szczegdlnosci na wszelkich stronach
internetowych, nakazania pozwanej zniszczenia wszystkich materialéw reklamowych ze znakiem towarowym (...),
nakazania pozwanej opublikowania na jej koszt treSci zapadlego orzeczenia na 2 stronie w dzienniku ,,Puls biznesu”
i ,Rzeczpospolita” oraz zasadzenia od pozwanej kosztow postepowania.

Wskazano, ze powodka postuguje sie stworzonym przez siebie znakiem (...) do oznaczenia produkowanych
strunobetonowych zerdzi o§wietleniowych nieprzerwanie od 2004r. Wysoka jako$¢ tego towaru, produkowanego z
wykorzystaniem innowacyjnych materialtébw kompozytowych, potwierdzona licznymi referencjami oraz nagrodami,
polaczona z dlugoletnia intensywna kampania promocyjng sprawila, ze strunobetonowe zerdzie o$wietleniowe (...)
zyskaly renome wsrod klientéw i sa przez nich intuicyjnie kojarzone z powddka. Pozwana pismem z dnia 7 marca
2011r. zostala przez niag wezwana do zaniechania dzialan stanowiacych czyn nieuczciwej konkurencji, jednakze
bezskutecznie. Bezprawne uzywanie przez pozwang identycznego znaku (...) moglo spowodowac wystapienie wsréod
odbiorcow bledu, sprowadzajacego sie w szczegblnosci do mylnego przyjecia, iz oferowany przez pozwana towar



pochodzi od przedsiebiorstw ze soba powiazanych badz tez ich produkcja przez pozwana odbywa sie na zasadzie
licencji. Ryzyko zaistnienia konfuzji w tym wypadku byto bardzo wysokie, gdyz chodzito o produkcje identycznego
towaru, adresowanego do identycznej grupy klientéw. Powoduje to, ze realnym jest naruszenie gwarancji, ze wszystkie
towary oznaczone danym oznaczeniem zostaly wytworzone przez okre$lonego przedsiebiorce. Zastosowana przez
pozwang praktyka stanowila wg powddki, czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art.10 ustawy o nieuczciwej
konkurencji. Twierdzila, ze relewantne jest rowniez umieszczenie okreslonej informacji w przekazanie reklamowym
zwiazanym ze sprzedaza danego produktu, co moze wprowadzi¢ w blad jego odbiorcéw odnoénie producenta.
Wskazala, ze ochrona przed konfuzyjnym przywlaszczeniem znaku uzywanego w obrocie jest aktualna, nawet
wowczas, gdy nie zostalo jeszcze udzielone mu formalne prawo ochronne. W jej ocenie zostaly przez pozwang
spelnione wszystkie ustawowe przestanki dopuszczenia sie przez nig czynu nieuczciwej konkurencji.

Przedsiebiorstwo (...) spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia w K. wniosla o oddalenie pow6dztwa oraz o zasadzenie
od powddki kosztoéw postepowania.

Zakwestionowala, jakoby kiedykolwiek dopuscila sie wzgledem powddki czynu nieuczciwej konkurencji. Przyznala,
ze od 2010r. postuguje sie w obrocie oznaczeniem (...), dla produkowanych przez siebie strunobetonowych stupéw
o$wietleniowych. Oznacza swoje produkty jako (...) (...)”. Projekt techniczny tego rodzaju stupé6w zostal opracowany
dla pozwanej w 2009r. przez Pracownie Doradztwa (...)(...)z (...) we W., zawieral on szczegblowe rozwigzana
techniczne dla strunobetonowych stlupéw o$wietleniowych. Sam fakt produkowania strunobetonowych stupéw
zelbetonowych nie oznacza jednak w jej ocenie dzialania stanowigcego czyn nieuczciwej konkurencji. Podniosla, ze
tego rodzaju oznaczenie produktéw towaréw wbrew stanowisku powddki nie jest cechg wyrédzniajaca te produkty,
lecz jest powszechnie stosowanym na rynku oznaczeniem dla typow stupow i zerdzi o§wietleniowych, ktore cechuja
sie okre$lonymi parametrami technicznymi i technologicznymi. Takie oznaczenie stosuje wielu producentow, gdyz
wyr6znia ono produkt jako taki, nie za$§ konkretny produkt wytwarzany przez powddke. Takie oznaczenie jest
réwniez stosowane powszechnie w szeregu publikacji naukowych, ofertach, postepowaniach przetargowych, w
tym w przetargach prowadzonych na podstawie odpowiednich przepiséw o zamoéwieniach, a takze w aprobatach
technicznych. W zwiazku z tym nie jest mozliwe, aby tego rodzaju oznaczenie moglo wywola¢ wsréd potencjalnych
odbiorcow blad, sprowadzajacy sie do mylnego przyjecia, iz oferowany przez pozwana towar pochodzi od powodki, czy
tez od przedsiebiorstw ze soba powiazanych, badz tez ze produkcja pozwanej odbywa sie na zasadzie licencji. Wskazala,
ze oznaczenie (...) nie charakteryzuje produktéw powddki, lecz wszystkie zerdziowe slupy oSwietleniowe, ktore
posiadaja okreSlone parametry techniczne i rozwigzania technologiczne. W jej ocenie nie doszlo do jakiegokolwiek
bezprawnego nasladownictwa, czy podszywania sie przez nig pod produkty powo6dki, ani tez konfuzyjnego oznaczania
towarow. Zarzucila, ze rOwniez podejmowane przez nig dzialania marketingowe nie moga uderza¢ w dobra powodowej
spolki, dlatego tez nie mozna przyjac, aby pozwana szkodzila interesom powodowej sp6lki. Oznaczenie (...) nie kojarzy
sie z powodka czy jej produktami, lecz z produktem jako takim, czyli stupem czy tez z zerdzia, wytwarzanym przez
wielu producentow. Wskazala, ze w momencie, kiedy powziela wiedze o zarzutach powodki, zwrécila sie do Rzecznika
Patentowego z prosba o ocene tych zarzutow. Rzecznik Patentowy doszedl do wniosku, ze brak jest przeszkdd do
oznaczenia shupéw oéwietleniowych symbolem (...). Rzecznik Patentowy stwierdzil, ze symbol (...) jest znakiem
powszechnie stosowanym w obrocie gospodarczym na terenie Polski. Tego oznaczenia poza pozwana mialy uzywacé
roéwniez inne podmioty. Wskazano, ze powddka nie dysponuje prawem ochronnym na znak towarowy (...), za$ takie
oznaczenie tego rodzaju slup6w bylo powszechnie stosowane np. w przetargach publicznych.

Sad ustalil nastepujqcy stan faktyczny:

W grudniu 2002 r. Instytut Techniki Budowlanej w W., na wniosek Zakladu (...) wydal Aprobate Techniczna (...)
(...) (...), stwierdzajaca przydatno$¢ do stosowania w budownictwie wyrobé6w pod nazwa: Zerdzie wirowane z betonu
sprezonego (...), (...), (...), (...), (...).

( dowdéd: aprobata techniczna (...) z grudnia 2002 - k.110)



Aneksem nr (...) do Aprobaty (...) (...) (...) zmarca 2004r. stwierdzajacej przydatno$é do stosowania w budownictwie
wyrobéw pod nazwa: Zerdzie wirowane z betonu sprezonego (...), (...), (...), (...)i (...), na wniosek powoda, Instytut
Techniki Budowlanej wprowadzil nastepujace zmiany:

-z zakladu (...) na (...) sp6lke z o.0.

( dowéd: aneksnr (...) — k.6-7)

0d 2007 r. powdd wdrozyl do produkecji shupy (...) w technologii zespolone;.
( dowéd: czesciowo zeznania S. W. — k.503-504, e-protokoél z 4.11.2013r.)

W dniu 1.07.2007 r. Centrum Technologiczne Towarzystwa Konsultantéw Polskich wydalo Opinie o innowacyjnoSci
projektu ,,Projekt Technologiczny Linii do produkcji stupéw strunobetonowych metoda wirowa z uwzglednieniem
aspektow innowacyjnosci w (...) (...) — K.” spdlce z 0.0. w K.. Projekt dotyczyt wdrozenia produkcji zerdzi strunowo-
betonowych metoda wirowa na formach dzielonych z uwzglednieniem profilu wzdluznego w (...). Wskazano, ze
technologia ta znana jest na Swiecie od niecalych trzech lat, a w Polsce nie byla stosowana w ostatnim roku. W Polsce
nikt nie produkowal stup6w w oparciu o formy dzielone.

( dowod: opinia o innowacyjnosci — k.69-72)

Certyfikatem z dnia 17.07.2009 r. Instytut Techniki Budowlanej w W. potwierdzil, Ze wyréb betonowy — slupy
o$wietleniowe strunobetonowe typu (...) i (...) zelbetowe typu (...) wprowadzone do obrotu przez (...) spolke z o.o.
produkowane w tym samym zakladzie produkcyjnym, spelialy wszystkie wymagania dotyczace oceny zgodnosci i
wyrob ten posiadat wlasciwoéci uzytkowe opisane w zalaczniku do ZA normy: PN-EN 40-4:2008. Certyfikat ten jest
wazny, dopoki wyréb spelnial wszystkie wymagania zharmonizowanego dokumentu odniesienia i warunki produkcji
oraz system zakladowej kontroli produkcji nie ulegnie istotnym zmianom.

( dowdd: -certyfikat z 17.07.2009 — k.5)

W 2009 r. Pracownia (...) sporzadzita projekt techniczny strunobetonowych stupéw oswietleniowych (...) (...) (...) i
(...) (...) (...) oraz stupa elektrycznego (...) z betonu wirowanego dla Przedsiebiorstwa (...) sp6iki z o.0.

W projekcie technicznym podano, ze w symbolach handlowych stup6w oswietleniowych, czeéc literowa (...) oznacza
przeznaczenie stupa jako Energetyczny O$wietleniowy. Litera (...) w oznaczeniu stup6w o$wietleniowych informuje o
pogrubieniu elementu w nasadzie. Cze$c literowa (...) oznacza przeznaczenie zerdzi jako Elektroenergetyczne.

Projektowane shupy sa prefabrykowanymi elementami cze$ciowo sprezonymi o przekroju pier§cieniowym i ksztalcie
podluznym w postaci stozka $cietego. Ksztalt i wyglad elementéow zwigzany byl z technologia wytwarzania zerdzi
metoda wirowania betonu.

( dowdd: projekt techniczny — k.88-101)

W dokumentacji przetargowej w 2009r. dot. Stacji S., wskazywano, ze o§wietlenie ma by¢ realizowane na stupach
wirowanych typu (...) lub (...).

Takze w karcie autoryzacji projektu stacji M. takze odwolywano sie do stupéw, wirowanych typu (...) lub (...).
( dowodd: dokumentacja przetargowa — k.111-112, karta autoryzacji projektu — k.156-157)

Takze w 2009 r. Zarzad Drég Powiatowych, oglosil przetarg na m.in. budowe o$wietlenia ulicznego drogi powiatowej
w R. — oéwietlenie uliczne zaprojektowane na stupach betonowych wirowanych typu (...).

( dowod: przetargi — k.205)



W dniu 13.10.2010 r. Instytut Ceramiki i Materialbw Budowlanych Cebet wydal Certyfikat zgodno$ci wyrobu:
stupy oéwietleniowe typu (...) (...) (...) i (...) z betonu zwyklego zbrojonego, wprowadzonych do obrotu przez
Przedsiebiorstwo (...) spotke z o.0.

( dowod: certyfikat — k.114)

(...) SA w publikacji zasady oznakowania obiektow elektroenergetycznych w 2010 r. omawiala zamierzenia wynikajace
z dzialan standaryzacyjnych (...).

( dowdd: zasady oznakowania obiektow elektroenergetycznych — k.188)

Przedsiebiorstwo (...) spolka z ograniczona odpowiedzialnos$cia w K. wszystkie produkowane przez siebie stupy
o$wietleniowe oznacza tabliczkami znamionowymi (...) spbtka z o.0. (...) (...) (...) /(...) (...) Certyfikat nr (...) - (...)
(...) okraglymi znakami, jak i prostokatnymi oznaczeniami z firma tego producenta.

Stupy (...) produkowane sg przez pozwanego od 2010 r., po ich certyfikacji, wcze$niej byt on producentem stupow
zelbetowych (...)i (...). Przedsiebiorstwo (...) jest jedynym producentem w Polsce stupéw o$wietleniowych (...) w
formach dzielonych.

Odbiorcami tych stupéw sa gléwnie przedsiebiorstwa energetyczne, hurtownie energetyczne, podwykonawcy dla
zakladow energetycznych.

( dowéd: dokumentacja zdjeciowa — k.65-68; zeznania J. G. — k.346-347; zeznania F. L. — k.347-348; cze$ciowo
zeznania B. W. — k.348)

W dniu 4.02.2011 1. Urzad Patentowy potwierdzil, Ze dnia 2.04.2011r., przyjeto nadany telefaksem wniosek (...) spotki
7 0.0. 0 udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy.

( dowod: potwierdzenie — k.4)

W dniu 3.03.2011 r. na zlecenie pozwanego, rzecznik patentowy w opinii prawnej stwierdzil, Ze nie ma przeszkéd do
oznaczania slupow oéwietleniowych symbol (...) (...) (...) przez Przedsiebiorstwo (...) spolke z o0.0., z zastrzezeniem,
ze osoby nie maja dostepu do danych obejmujacych znaki towarowe zgloszone do rejestracji w okresie od 1.09.2010
r. do 28.02.2011r.

Rzecznik wskazal, ze w obrocie gospodarczym oznaczenie (...) bylo uzywane przez rézne podmioty. Oznaczenie ktore
jest powszechnie uzywane, wedlug niego, nie nadaje sie do odr6zniania towar6w jednego przedsiebiorstwa od towaréw
innego przedsiebiorstwa.

( dowdd: opinia prawna — k.102-104)

Pismem z dnia 7 marca 2011r. powédka wezwala pozwana do zaprzestania oznaczania znakiem towarowym (...)
produkowanych strunobetonowych przez pozwana zerdzi oSwietleniowych oraz wprowadzania tak oznaczonych
towar6éw do obrotu, jak rowniez zaprzestania w innych formach postugiwania sie znakiem (...), w tym zaprzestania
zamieszczania znaku (...) na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do obrotu, jak rbéwniez
zaprzestania postugiwania sie znakiem (...) w celu reklamy.

( dowod : pismo powddki z dnia 07.03.2011r. k. 9-10v.; potwierdzenie odbioru — k.16)

W zwiazku ze zgloszeniem slownego znaku towarowego (...), pismem z dnia 20.07.2011 r. do Urzedu Patentowego
w W-wie, rzecznik patentowy C. P. wskazal, ze nie przedmiotowy znak nie posiadal zdolnoéci rejestracyjnej w
rozumieniu przepiséw o wlasno$ci przemyslowej. Znak (...) byl znany i uzywany przez specjalistow zajmujacych sie
certyfikacja urzadzen, pracownikéw naukowych publikujacych swoje prace badawcze, specjalistow biur projektowych



oraz bezposrednich producentéow stupdw, ich uzytkownikéw. Oznaczalo to, ze wedlug niego (...) mial charakter nazwy
rodzajowej.

( dowéd: pismo z 20.07.2011 1. — k.105-106)
Stowarzyszenie (...) wydato oferte albuméw do projektowania ze shupami o§wietleniowymi — zerdzie wirowane (...).
( dowod: fragment wydawnictwa Stelen - k.107)

W publikacji Naukowej IB Politechniki Wroclawskiej ,Zelbetowe i strunobetonowe stupy o$wietleniowe”
przedstawiono konstrukcje z betonu wirowanego o przekroju pierScieniowym typu (...), (...)i(...).

( dowdéd: lista publikacji — k.108)

W 2010 r. Burmistrz Miasta w T. oglosil przetargi na wykonanie linii kablowej o§wietlenia trasy narciarskiej, w tym
poprzez mechaniczne stawianie stupéw o$wietleniowych (...)(...),(...).

Projekt Budowlano — Wykonawczy tejze linii kablowej postugiwal sie pojeciami: uzbrojenie stupa (...), zerdz
o$wietleniowa (...), posadowienie stupéw (...).

( dowdd: ogloszenie zamoéwienia publicznego — k.116-119, wykonanie linii kablowej — k.202, k.204; projekt
budowlany — k.120-127; schemat ideowy zasilania — k.131; specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — k.137)

W przedmiarze i kosztorysie rob6t — budowy o$wietlenia drogowego w N., rowniez poslugiwano sie pojeciem montaz
i stawianie stupoéw oswietleniowych, stup (...) (...),(...), zelbetowy.

( dowod: przedmiar robo6t — k.146, kosztorys — k.147, zestawienie robocizny — k.149)

(...) SA wmaju 2011 r. opublikowala ogloszenia o zamoéwieniu na roboty budowlane, gdzie jako przedmiot zamoéwienia
wskazano: wymiane shupow o$wietleniowych metalowych na betonowe typu (...)(...),(...).

( dowéd: ogloszenie o zamdwieniu — k.115, k.150, k.436)

Urzad Patentowy postanowieniem z dnia 1.06.2012 r. zawiesil postepowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego
na znak towarowy (...) do czasu rozpoznania niniejszej sprawy.

( dowéd: pismo z 15.02.2013 r. — k.400)
Sad zwazyl, co nastepuje:
W $wietle zebranego w sprawie materialu dowodowego, powodztwo podlegalo oddaleniu.

Dokonujac ustalen stanu faktycznego Sad co do zasady dal wiare dokumentom zaréwno prywatnym jak i urzedowym,
zebranym w aktach sprawy, bowiem ich autentyczno$é¢ ani prawdziwo$¢ w skuteczny sposéb nie zostala podwazona
przez strony. W mysl art.245 k.p.c. stanowily one dowdd tego, iz osoba ktéra je podpisala zlozyla oswiadczenie woli
zawarte w dokumencie, za§ dokumenty urzedowe, iz dokonano okreslonych w nich czynnosci i ustalen we wskazanych
tam datach. Przy czym zgodnie z treécia art.252 k.p.c. strona, ktéra zaprzecza prawdziwosci dokumentu urzedowego
albo twierdzi, ze zawarte w nim o$wiadczenie organu, do ktoérego dokument ten pochodzi, sa niezgodne z prawda,
powinna okolicznosci te udowodnié. Strona nie kwestionowala tez, iz oznaczenie (...) pojawialo sie w dokumentach,
wydrukach, publikacjach przywolywanych przez pozwanego.

Powo6d natomiast w Zaden sposéb nie udowodnil, by uzyskal prawo ochronne na znak okreslony jako stup
o$wietleniowy (...). Jak wynikalo z pisma Urzedu Patentowego, wplynal w 2011 r. wniosek powoda o udzielenie
takiej ochrony, lecz wplynelo pismo wskazujgce na brak mozliwosci rejestracji takiego znaku i do chwili wyrokowania
w sprawie, taka ochrona nie zostala powodowi udzielona. Wobec powyzszego, nie korzystal on z ochrony prawnej



przewidzianej dla znakdéw towarowych objetych prawem ochronnym. Za$ w Swietle zaprezentowanego przez powoda
materialu dowodowego, trudno bylo nawet uznaé, iz oznaczenie (...) spelnialo kryteria znaku towarowego. Dopiero
bowiem przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie prawo wylacznego uzywania znaku towarowego w sposéb
zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art.153 prawa wlasnosci przemyslowej). Co
jednoczes$nie uprawnia do korzystania z uprawnien przewidzianych w art.296 ustawy prawo wlasnosci przemystowej
skutecznych erga omnes, wobec kazdej osoby ktéra naruszyla prawa ochronne. (...) spélce z o.0. nie przystugiwata
w chwili zamkniecia rozprawy wylaczno$¢ na postugiwanie sie oznaczeniem slownym (...). Powod nie wykazal, tez
by inne oznaczenia stupéw o$wietleniowych ( (...), (...), (...), (...) lub (...)) stanowily znaki towarowe podlegajace
analogicznej ochronie, zatwierdzonej stosownymi orzeczeniami Urzedu Patentowego.

Zawiarygodne uznano co do zasady zeznania §wiadkow J. G., F. L., B. W. — pracownikéw pozwanego, gdyz korelowaly
z trecia zebranej dokumentacji, jak tez w zasadniczej czeéci z relacja obu stron. J. G. potwierdzila fakt produkcji
shupow os$wietleniowych oznaczonych jako (...) w wersji dzielonej, po przeprowadzonym badaniu innowacyjnosci
tego produktu w wersji dzielonej, jak tez po uzyskaniu certyfikacji, co uzupehialo sie z kopiami aprobat (...), jak
tez projektem technicznym (k.88), opinia o innowacyjnoéci projektu (k.70). Swiadek wskazala tez na widoczne
oznaczenie produktéw pozwanego stosownymi etykietami, co bylo dostrzegalne na dokumentacji zdjeciowej, a nadto
co potwierdzil prezes pozwanego, jak i powoda (min.o:44 e-protokol). Podala tez, podobnie jak F. L. iz sformulowanie
(...) pojawialo sie w dokumentacjach przetargowych, w pytaniach klientéw, co dawalo asumpt do wnioskéw, iz wigzalo
sie z okreSlonym typem rozwigzan technicznych, parametréw dla stupéw oéwietleniowych, ktoére jednak nie byly
utozsamiane z okreSlonym producentem. Przy czym wszystkie zeznajace w sprawie osoby potwierdzaly, iz rynek
owych stupow czy zerdzi o$wietleniowych jest wysokospecjalistyczny, a oferta sprzedazy co do zasady skierowana do
fachowych podmiotéw, $wietnie orientujacych sie co do producentéw sprzetu oé$wietleniowego.

Omawiajac zeznania $wiadkow, nalezalo jedynie skorygowat relacje B. W., ze ,Nie ma rdéznicy miedzy slupem
produkowanym przez naszg firme oraz stupem (...) produkowanym przez S.”, gdyz wczeéniej osoba ta wyjaéniala, ze
w technologii dzielonej nikt w Polsce nie produkuje takich stupéw. Zatem owe stupy o$wietleniowe cho¢ spelnialy te
same parametry i wymogi, nie byly takie same i r6znily sie sposobem ich wytworzenia, co potwierdzili tez prezesi obu
przedsiebiorstw.

Sad dal wiare zeznaniom C. P. — rzecznika patentowego co do sporzadzanej opinii, przeprowadzonej weryfikacji
oznaczen, reprezentowania pozwanego przed Urzedem Patentowym, gdyz potwierdzaly to dokumenty. Swiadek ten
natomiast nie mial zadnej wiedzy na temat produkeji stupoéw (...), ich historii czy kwestii technologicznych.

Walor wiarygodno$ci przyznano zeznaniom S. W., co do produkecji i sprzedazy spornych zerdzi/stupéw
o$wietleniowych, sposobu ich produkeji (stupy dzielone/zespolone) co de facto nie bylo kwestionowane przez
pozwanego. Trudno natomiast da¢ wiare prezesowi, by to wlasnie powod wprowadzil na rynek oznaczenie (...) ije
wymy$lil. Na tg okoliczno$¢ oprocz twierdzen Prezesa Zarzadu, nie przedstawiono zadnych dowodéw, a pozwany
okoliczno$ci te zakwestionowal, wskazujac, iz pojecie to byto juz powszechnie przyjete w terminologii techniczne;j. Za$
zgodnie z tredcia art.6 k.c. na powodzie jako podmiocie wywodzacym korzystne dla siebie skutki prawne, spoczywal
ciezar udowodnienia tych faktéw. Nie mozna bylo tez daé¢ wiary, by owa ulotka reklamowa powoda powstala w 2007
r., skoro na jej ostatniej stronie odwolywano sie do 2009 r. (k.107).

Za odpowiadajgce prawdzie uznano tez zeznania P. P., co do produkcji shupéw przez powoda i pozwanego, lecz nie
mialy one istotnego znaczenia w sprawie, gdyz nowy prezes zarzadu prace u pozwanego rozpoczal 3 miesiace wezeéniej
i historie konfliktu oraz wprowadzania na rynek owych zerdzi, znal glownie z dokumentacji. Przy czym wskazal
on réwniez na oznaczenia tabliczkami z nazwa producenta stupéw pozwanego, jak tez na profesjonalny charakter
rynku, na ktérym Zerdzie te sa sprzedawane, co korespondowalo z zeznaniami reszty $wiadkow oraz dokumentacja
fotograficzna. Trudno byto jedynie daé wiary pozwanemu, iz produkcja shupéw mogla rozpoczaé sie pod koniec 2007
r., skoro dopiero w 2010 r. uzyskano certyfikacje, a pracownicy (...) K. potwierdzili, ze dopiero wtedy ruszylo faktyczne
wytwarzanie tych produktéw dla zewnetrznego odbiorcy na wolnym rynku.



Sad jednocze$nie pomingl wnioski z dokumentéw zlozonych na rozprawie, na ktére powod powolywal sie w tresci
swojego zazalenia (k.407), a ktérych wczesniej nie przedstawil, co wytknal Sad Apelacyjny (k.443). Powdd nie
wykazal w zaden racjonalny sposob, dlaczego zostaly zlozone dopiero na tym etapie postepowania, choé¢ sprawa
zostala wszczeta przed dniem 3.05.2012r., a zatem podlegala rygorem i rezimom obowigzujacym w postepowaniu

gospodarczym, w tym art.479 ** k.p.c. zgodnie z ktérym wszystkie wnioski dowodowe winny byé zgloszone juz w
pozwie ewentualnie w terminie dwutygodniowym od dnia, w ktérym powotlanie ich stalo sie mozliwe lub wynikla
potrzeba ich powolania. Za§ w niniejszej sprawie odpowiedZ na pozew doreczono we wrzeSniu 2011 r., zatem
najpo6zniej wtedy nalezato stosowne wnioski dowodowe na sporne okolicznoéci zlozy¢, nie za$ na rozprawie jesienia
2013 I.

Na marginesie warto tylko zauwazyc¢, iz z treéci calego spornego folderu, na ktory powolywal sie powod, nie wynikalo,
by tylko (...) spolka z 0.0. produkowala opisane stlupy o$wietleniowe typu (...).

Niezaleznie od powyzszego trzeba zauwazy¢, iz powdd nie zglosil w przedmiocie oddalenia tych wnioskow
dowodowych zadnych zastrzezen do protokotu w trybie art.162 k.p.c., zatem na mocy tejze regulacji prawnej utracit
prawo powolywania sie na takie uchybienie w toku postepowania. Brak zgloszenia takiego zastrzezenia, gdy Sad wydat
stosowne postanowienia, wykluczal mozliwo$¢ powolania sie na takie uchybienie w ewentualnym srodku zaskarzenia
(Por.SN z 17.04.2013 1., I CSK 447/12, Lex nr 1341647).

Jednocze$nie Sad oddalil wniosek pozwanego o dopuszczenie dowodu z opinii bieglego, bowiem nie uiécil on zaliczki

na poczet wynagrodzenia bieglego. Za$ zgodnie z art.130 % k.p.c. strona, ktéra wnosi o podjecie czynnosci polaczonej
z wydatkami, obowigzana jest uiSci¢ zaliczke na ich pokrycie w wysoko$ci i terminie wyznaczonym przez Sad. W razie
nieuiszczenia zaliczki Sad pominie czynnosci polaczone z wydatkami (§5). Réwniez pozwany reprezentowany przez
zawodowego pelnomocnika nie zglosit zadnych zastrzezen w tym przedmiocie na mocy art.162 k.p.c.

Sad za$ w tym procesie miedzy przedsiebiorcami, reprezentowanymi tez przez zawodowych pelnomocnikéw, nie miat
zadnych podstaw do przeprowadzania jakichkolwiek dowodéw z urzedu, co prowadziloby de facto do pogorszenia lub
poprawy sytuacji jednej ze stron procesu. Sad nie mial bowiem obowigzku dopuszczania dowodu z urzedu, w tym
rowniez z opinii bieglego, w sytuacji gdy brak bylo podstaw do przyjecia, ze strony zamierzaja do obejscia prawa,
sprawa nie dotyczyla praw stanu, nie miala charakteru fikcyjnego, pracowniczego, ubezpieczeniowego, a zadna ze
stron nie byla razaco nieporadna (Por. uzasadnienie SN do wyroku z 4.01.2007 r., V CSK 377/06, OSP 2008/1/8), a
nadto zaréwno powdd jak i pozwany korzystali z fachowej obstugi prawne;.

Przechodzac do analizy zgloszonych zadan pod katem prawnym, trzeba podkresli¢, jak to juz wczeéniej zaznaczono,
powodowi nie udzielono prawa ochronnego na znak towarowy (...) w chwili zamkniecia rozprawy, zatem nie mog}
on korzysta¢ z uprawnien przewidzianych w art.296 prawa wilasno$ci przemystowej. Bowiem zgodnie chociazby ze
stanowiskiem wyrazonym przez Sad Apelacyjny w niniejszej sprawie: ,,Znak zgloszony do rejestracji nie korzysta z
ochrony na podstawie przepis6w wlasnosci przemyslowej przed wydaniem decyzji administracyjnej w przedmiocie
udzielania prawa ochronnego, chyba Ze jest znakiem powszechnie znanym” (k.441). Za$ oznaczenia (...) nie mozna
zakwalifikowac jako takiego znaku notoryjnie powszechnie znanego - powigzanego z powodem.

W konsekwencji wobec braku wykazania, by powodowi przystlugiwala bezwzgledna ochrona na gruncie ustawy
o wlasnos$ci przemystowej, nalezalo przej$¢ na plaszczyzne ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz.U nr 153 z 2003, poz.1503 ze zm.). Jezeli bowiem zgloszony do rejestracji znak byt réwnolegle
uzywany w obrocie, przepis art.10 tejze ustawy mogt ,,zapewniaé ochrone przedsiebiorcy jeszcze przed udzieleniem
prawa ochronnego” (k.441-442).

Jednakze w takiej sytuacji konieczne jest wykazanie przez powoda, jako podmiotu ktéry wywodzi z tego korzystne
dla siebie skutki prawne, iz zostaly spelnione przestanki spelniajace kryteria czynu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie
z art.10 tejze ustawy czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towar6w lub ustug albo jego brak, ktore
moze wprowadzi¢ klientéw w blad co do pochodzenia, ilo$ci, jakoSci, sktadnikéw, sposobu wykonania, przydatnosci,



mozliwo$ci zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towaréw albo uslug, a takze zatajenie
ryzyka, jakie wiaze sie z korzystaniem z nich. Konieczne staje sie udowodnienie przez przedsiebiorce kumulatywnie:
oznaczenia towaréw lub ustug lub wprowadzania ich do obrotu oznaczonych danym oznaczeniem, pierwszenstwo
uzywania przez podmiot domagajacy sie ochrony oraz mozliwo$¢ wprowadzenia w blad co do komercyjnego
pochodzenia towardéw podmiotu poszukujacego ochrony (tzw. ryzyko konfuzji — k.442).

W niniejszej sprawie, powod wszystkich tych wymogéw nie udowodnil. Bezsporne bylo, ze (...) spélka z o.0. jako
pierwsza rozpoczela produkcje stupow o$wietleniowych (...), co potwierdzaly chociazby certyfikaty wprowadzania ich
do obrotu.

Powdd jednakze w zaden spos6b nie wykazal, by to on byt inicjatorem i sam jako pierwszy wymyslil oznaczenie (...),
jak réwniez by byly one znane przecietnym odbiorom jako wytworzone lub wprowadzone do obrotu na rynek wlasnie
przez(...), a co za tym idzie, by dzialanie pozwanego skutkowalo obawa wystapienia bledu co do pochodzenia towarow.

W tym wzgledzie calkowicie aktualne pozostaja wywody prawne zawarte w uzasadnieniu orzeczen Sadu
Apelacyjnego rozpoznajacego Srodki zaskarzenia w przedmiocie oddalenia wnioskdéw o zabezpieczenie, z uwagi
na brak uprawdopodobnienia roszczenia. Do chwili zamkniecia rozprawy, powod nie zaoferowal zadnego nowego
wiarygodnego materiatu dowodowego, ktory $§wiadczylby zaréwno o odrdzniajacej mocy oznaczenia stupow ,typu
(...), jako charakterystycznego produktu tylko dla (...), a nie sformutowan technicznych, zwyczajowo przyjetych w
terminologii budowlano — energetycznej, praktykach handlowych dla rozwigzan, parametréw przyjetych dla tego
rodzaju produktéw. Nie przedstawil tez dowoddw, by oznaczenie te bylo laczone tylko i wylacznie z jego firma, ani
tez, by jako pierwszy wprowadzil takie oznaczenie tego rodzaju stupoéw. Wiarygodnych dowodéw w tym zakresie w
ogoble nie przedstawiono.

Za$ z dokumentacji przedstawionej przez strone pozwana, wynikalo, ze istniata utrwalona praktyka szczeg6lnie wsréd
podmiotéw zamawiajacych, polegajaca na stosowaniu w specyfikacjach istotnych warunkéw zamowien okreslenia (...)
jako typu zerdzi oéwietleniowej stronobetonowej. Przy czym nalezy pamietac, iz zgodnie z art.29ust.3 ustawy z dnia
20.01.2004r. Prawo zamo6wien publicznych (j.t. Dz.U. z 2010r., nr 113, poz.759), przedmiotu zamoéwienia co do zasady
nie mozna opisywaé przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba Ze jest to uzasadnione
specyfika przedmiotu zamoéwienia i zamawiajacy nie moze opisaé¢ przedmiotu zamodwienia za pomocg dostatecznie
dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy lub ,rownowazny”. Niewatpliwie takie sformulowania
nie pojawialy sie w ogloszeniach przetargowych przedsiebiorstw energetycznych, jednostek samorzadu terytorialnego
czy zakladanych przez nig spélek. Zatem a conatrio, nalezalo wnioskowa¢, iz skltadajacy zamoéwienia postugiwali sie
wlasnie odwolaniem do stéw (...) dla celéw scharakteryzowania owej nowej generacji stupow o$wietleniowych, nie
wigzac tego oznaczania bezposrednio z produktem powoda.

Nie majg bowiem charakteru odrézniajacego znaki opisowe, ktére przekazujg informacje o towarze, jego cechach,
a nie jego pochodzeniu od oznaczonego przedsiebiorcy. Wszystkie symbole uzywane w obrocie, aby nabra¢ mocy
odrozniajacej musza mie¢ ponadto taki wyraz, aby w $§wiadomosci zbiorowej odbiorcow produktu wyksztalcilo sie
jednoznaczne skojarzenie miedzy danym oznaczeniem a towarem, wyr6zniajace go jako pochodzace od danego
przedsiebiorcy (Por.SA we Wroclawiu z 30.12.2008r., I ACa 1047/08).

Za$ tego rodzaju oznaczenia, nie posiadajgce zdolno$ci odrdzniajacej, nie zostalo objete dyspozycja art.10 ustawy o
zakazie nieuczciwej konkurencji. Bowiem przedsiebiorca, ktéry uzywa dla oznaczenia towar6w znakéw opisowych,
nie majacych dostatecznej zdolnoSci odrézniajacej musi liczy¢ sie z tym, ze w ramach swobody korzystania z takich
oznaczen beda mogli nimi poslugiwac sie takze inni uczestnicy obrotu. Zdolno$ci odrézniajacej nie mozna uzyskac
w wyniku uzywania oznaczenia ogblnoinformacyjnego w charakterze znaku towarowego, nawet dlugotrwalego.
Prawo uzywania oznaczenia stanowigcego informacje o cechach czy rodzaju nabywanego towaru posiadaja wszyscy
jego producenci. Brak zdolno$ci odrézniajacej oznaczen ogoélnoinformacyjnych wynika z obowigzujacej w obrocie
handlowym zasady informowania o istotnych wla$ciwoSciach produktow. Zawlaszczenie takiego oznaczenia przez
jednego przedsiebiorce utrudnialoby prawidlowe funkcjonowanie rynku, mogac doprowadzié¢ w konsekwencji do jego



monopolizacji (Por.SO w Lublinie z 24.12.2007r.,IX GC 147/06).Pow6d natomiast w tym procesie nie udowodnil, by
oznaczenie (...) owa ,.zdolno$¢ odrozniajaca”, jako powigzana z osobg przedsiebiorcy, w ogdle, posiadalo.

Jesli wiec nawet powod zdecydowal sie wprowadzi¢ do obrotu oznaczenie, bez uprzedniego uzyskania prawa
ochronnego na nie, a ktére uwazal za znak towarowy, musial liczy¢ sie z tym, ze zakazy przewidziane w ustawie
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie zastepuja calej ochrony wynikajacej z przepisow regulujacych prawa
bezwzgledne (znak towarowy) ani nie spowoduja ochrony wynikajacej z tych przepisow (Por. SN z 16.01.2009r., V
CSK 241/08). Tym bardziej, ze przyznanie zdolnoS$ci rejestracyjnej nie mogto stluzy¢ monopolizacji przez jednego
przedsiebiorce oznaczen nalezacych do domeny publicznej, technicznych oznaczen. Powdd za$ nie udowodnil w tym
procesie, by krag odbiorcow towaru stupow oswietleniowych typu (...), wigzal sie ze §wiadomoscia tych klientoéw co
do rozpoznawalno$ci tego oznaczenia jako powigzanego tylko i wylgcznie z jego przedsiebiorstwem, choé z faktu tego
wywodzit skutki prawne.

Przy czym nie budzilo watpliwosci okoliczno$é (potwierdzona tez przez prezeséw obu stron, jak tez dokumentacje
zlozona przez powoda), ze pozwany wszystkie swoje stupy oSwietleniowe ,typu (...), wyposazal rowniez w tabliczki
z oznaczeniem swojego przedsiebiorstwa oraz odpowiednich norm technicznych. Natomiast wyczerpujgce i wyrazne
oznaczenie producenta na towarze oraz trwale umieszczenie znaku bezposrednio na produkcie wprowadzonym
do obrotu wylacza mozliwo§¢ wywolania bledu zaré6wno co do tozsamos$ci producenta, jak i produktu (Por.SA w
Rzeszowie z 5.05.2005 r., IACa 228/05, Lex nr 519200). Zaistnienia takiego bledu co do mozliwoSci pomylenia obu
przedsiebiorstw, wprowadzenia w blad, powdd nie udowodnil, tym bardziej przy uwzglednieniu wysublimowanego
klienta, znajacego sie na tym rynku. Musialo to skutkowaé negatywnymi konsekwencjami procesowymi dla powoda,
w postaci przegrania sprawy. Sad nie dopatrzyl sie konieczno$ci dzialania w tej mierze z urzedu. Inaczej bowiem
w kazdej sytuacji, gdy okolicznosci faktyczne czynia koniecznym potrzebe korzystania z wiadomosci specjalnych,
inicjatywa dowodowa strony, nawet reprezentowanej przez zawodowego pelnomocnika, ktéra to powoluje sie na
okreslone okolicznoSci faktyczne, bylaby zbedna, bo Sad musialby z urzedu korzystaé z pomocy specjalisty, by moc
wyrokowaé w sprawie (Por. uzasadnienie wyroku SA w Bialymstoku z 25.02.2003 r., IACa 36/03, OSA 2003/10/46),
co calkowicie wypaczaloby zasade kontradyktoryjnosSci oraz dyspozycyjnosci w procesie cywilnym. Tymczasem dowod
z opinii bieglego, w tym powigzany z okre§lonymi badaniami marketingowymi rynku, w ramach procedury cywilnej
podlega takim samym regulacjom jak wszystkie inne $§rodki dowodowe i brak jest regulacji prawnej przyjmujacej
odrebne jego stosowanie. Konieczno$é przeprowadzenia w sprawie dowodu z opinii bieglego, nie zwalniala bowiem
strony od koniecznosci zgloszenia takiego wniosku dowodowego. (Por. uzasadnienie SN z 5.09.2008 r., I CSK
117/08, Lex nr 465904). W konsekwencji brak zgtoszenia stosownych wnioskow dowodowych w zakresie zdolno$ci
odrdzniania oznaczanie (...), musial skutkowa¢ negatywnymi konsekwencjami procesowymi dla strony, ktéra
przedmiotowa okoliczno$¢ zgodnie z ciezarem dowodu miata wykaza¢. Gdyz w realiach niniejszej sprawy, brak byto
usprawiedliwionych szczegblnych okolicznoéci uzasadniajacych skorzystanie z uprawnienia z art.232 k.p.c. in fine i
zastepowania stron w ich obowigzkach procesowych.

Material dowodowy zebrany w tej sprawie, przemawial za tym, ze pozwany w widoczny sposéb oznaczal swoje
zerdzie (...) wlasng firma. Oferta w tym zakresie byla kierowana do profesjonalnych przedsiebiorcow — gtownie
zakladow energetycznych, hurtowni — ktére wiedza i majg $wiadomos$é producentéw, za$ oba produkty réznig sie w
sposobie produkeji. Okolicznoéci te $wiadcza o braku ryzyka konfuzji, zag w $wietle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji nasladownictwo cudzych produktéw nie jest samo z siebie zabronione, ani tez nie jest zjawiskiem
nagannym, poniewaz postep jest mozliwy tylko dzieki dorobkowi przeszloéci (Por. S.A. w Katowicach z 26.10.2007r.,
V ACa 469/07, Lex nr 519288). Jeli nie ma przestanki wprowadzenia w blad klienta dzialaniem pozwanego, to nie
moze by¢ mowy o zabronionym nasladownictwie na gruncie ustawy o zakazie nieuczciwej konkurencji.

Skoro wiec nie zostaly spelnione kumulatywnie przestanki z art.10 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t.j. z 2003r., nr 153, poz.1503 ze zm.), to nie udowodniono by pozwany dopuscit sie czynu
nieuczciwej konkurencji, a jesli tak, to powdd nie podlegal ochronie z art.18 tejze ustawy, a jego powddztwo o
nakazanie na mocy tegoz przepisu a contario podleglo oddaleniu.



O kosztach Sad orzekl na podstawie art. 109 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. i art. 98 § 1 i § 3 k.p.c. zgodnie z
zasada odpowiedzialnos$ci za wynik procesu w mysl ktorej strona przegrywajaca sprawe zobowigzana jest do zwrotu
poniesionych kosztéw przeciwnikowi, zasadzajac je od powoda na rzecz pozwanego. Pozwany poniost za$ tylko koszty
zastepstwa procesowego w toku postepowania gléwnego, jak tez podczas jednego z postepowan zazaleniowych.

O wysokosci kosztéow zastepstwa procesowego Sad orzekl na mocy § 10 ust. 18 i § 5, §12ust.2pkt
2 Rozporzaqdzenia Ministra Sprawiedliwo$ci w sprawie oplat za czynnosci radcéow prawnych
oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztow pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego
ustanowionego z urzedu (Dz.U. nr 163, poz.1349 ze zm.), uznajqc iz rodzaj i stopien zawilosci
sprawy oraz naklad pracy zawodowego pelnomocnika nie uzasadnial przyznania wynagrodzenia
w wiekszym stopniu niz stawka minimalna to jest 840 zl za postepowanie przed Sqgdem I
instancji i 420 zl za postepowanie zazaleniowe przed Sgdem Apelacyjnym w Gdansku (50%
stawki minimalnej). Albowiem w sprawie strony, na wstepnym etapie procesu, nie okreslily
wartosci przedmiotu sporu przy sprawie z zakresu czynéw nieuczciwej konkurencji. Zas wysokosé
stawek minimalnych w sprawach nieokreslonych w rozporzqdzeniu ustala sie, przyjmujac za
podstawe stawke w sprawach o najbardziej zblizonym rodzaju (§5).Uwzgledniajqc wiec, iz powod
powolywal sie na naruszenie praw do znaku ochronnego jeszcze przed jego rejestracjaq, Sad uznatl,
ze najbardziej zblizonym rodzajem sprawy, wymienionym w tymze Rozporzadzeniu, byla sprawa
o naruszenie prawa ochronnego, wynikajgcego wlasnie ze znaku towarowego, gdzie przewidziano
stawke minimalna 840 zl. W ocenie Sqdu kwota ta byla miarodajna do rodzaju trudnosci niniejszej
sprawy i ngwlasciwsza dla okreslenia wysokosci wynagrodzenia zawodowego pelnomocnika
w tego rodzaju sprawie i na tym jego etapie, przy uwzglednieniu stopnia trudnosci sporu, jej
skomplikowania oraz obszernosci zebranego materiatu dowodowego.

del. SSR Dorota Majerska-Janowska



