sygn. akt I ACz 1634/12

POSTANOWIENIE

Dnia 12 listopada 2012 r.

Sad Apelacyjny w Krakowie, I Wydzial Cywilny, w skladzie:

Przewodniczacy: SSA Jozef Wasik

Sedziowie: SSA Maria Kus-Trybek

SSA Piotr Rusin

po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2012 r. w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powodztwa 1) (...) Spolki jawnej K. i Wspolnicy w R. i 2) O. (...).P.A. w S. L. P. (Wlochy)
przeciwko Kaprys - (...) M. G., (...) Spo6lce jawnej w R.

o zakazanie czyndw nieuczciwej konkurencji

na skutek zazalenia obowigzanej na postanowienie Sagdu Okregowego w Krakowie, Wydzial IX Sad Gospodarczy, z
dnia 19 lipca 2012 r., sygn. akt IX GC 317/12

postanawia:
1. oddalié¢ zazalenie,

2. pozostawié Sqdowi I instancji rozstrzygniecie o kosztach postepowania zazaleniowego w
orzeczeniu konczqgcym postepowanie w sprawie.

sygn. akt I ACz 1634/12

UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 12 listopada 2012 r.

Postanowieniem z dnia 19 lipca 2012 r., sygn. akt I GC 317/12, Sad Okregowy w Krakowie udzielil zabezpieczenia
roszczen powodow o 1) nakazanie stronie pozwanej zaniechania wprowadzania do obrotu zawiaséw (...) z regulacja w
trzech plaszczyznach o rozmiarach @14, @16 i @20 oraz przyrzadu (...) do montazu tych zawiasow, ktore to produkty
stanowig kopie produktéow firmy (...), 2) nakazanie pozwanej zniszczenia posiadanych zawiaséw (...) z regulacja w
trzech plaszczyznach o rozmiarach @14, @16 i @20 oraz przyrzadu (...) do montazu tych zawiaséw, 3) zobowiazanie
pozwanej do opublikowania na wlasny koszt w wymienionych w pozwie dziennikach oswiadczenia o tre$ci wskazanej
w petitum pozwu oraz 4) zasadzenia od pozwanej na rzecz powoda ad. 1 kwoty 10 000 zl z ustawowymi odsetkami
od dnia wytoczenia powo6dztwa tytulem wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci z wprowadzenia na rynek polski
kopii zawiasow firmy (...) typu (...) poprzez zakazanie pozwanej na czas trwania postepowania wprowadzenia do
obrotu zawiasow (...) z regulacja w trzech plaszczyznach o rozmiarach @14, @16 i @20 oraz przyrzadu (...) do
montazu tych zawiaséw. W uzasadnieniu postanowienia Sad Okregowy wskazal, Ze roszczenie powodow nalezy uznaé
za uprawdopodobnione, albowiem, jak wynika z patentu uzyskanego we Wloszech, firma (...) jest producentem
zawiasow (...) z regulacja w trzech plaszczyznach o rozmiarach @14, @16 i @20, ktorych dystrybutorem jest powdd
ad. 1, przy czym produkty te sa z punktu widzenia zewnetrznej formy bardzo podobne do produktéw oferowanych
przez strone pozwang. Za wiarygodne mozna zatem uznac twierdzenie, ze pozwana dopuscila sie czynu nieuczciwej



konkurencji okreslonego w art. 3 ust. 11 art. 13 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (nasladownictwa
produktéw). Tym samym za uprawdopodobnione mozna uzna¢ zgloszone przez powodéw w pozwie roszczenia, w
szczegolno$ci roszezenie o nazanie pozwanej zaniechania wprowadzania do obrotu naruszajacych prawa powodow
zawiasOw. Za speliona uznat Sad I instancji réwniez przestanke uprawdopodobnienia przez strone powodowa
interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, albowiem pozwana oferuje zawiasy pochodzace z C., ktére wiernie
nasladujg zawiasy produkowane przez spolke (...), ale odbiegaja znacznie swojg jako$cig od oryginalnych produktéw,
przez w wypadku dalszego wprowadzania kwestionowanych zawiaséw na rynek przez pozwang moze dojs$¢ do trudnej
do odwrécenia sytuacji polegajacej na utracie przez firme (...) posiadanej na rynku polskim renomy, a w dalszej
konsekwencji klientow. Sad Okregowy zaznaczyt przy tym, ze przyjety sposob zabezpieczenia z jednej strony zapewni
powodom nalezyta ochrone, z drugiej za$ nie bedzie nadmiernie ucigzliwy dla pozwanej, ktéra zajmuje sie sprzedaza
réwniez innych produktow, a wiec kwestionowane zawiasy nie stanowig jej jedynego asortymentu i tym samym zrodla
przychodow.

Powyzsze postanowienie zostalo zaskarzone w caloSci zazaleniem przez pozwana, ktéra podnidsla zarzuty: 1)

naruszenia art. 730" §1 i §2 k.p.c. poprzez zabezpieczenie powédztwa pomimo braku uprawdopodobnienia przez
powoddw zasadnoSci roszczenia oraz istnienia po ich stronie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, 2)

naruszenia art. 730" §3 k.p.c. poprzez ustanowienie zabezpieczenia obcigzajacego pozwang ponad potrzebe i 3)
naruszenia art. 731 k.p.c. poprzez ustanowienie zabezpieczenia, ktére zmierza do zaspokojenia roszczenia.

W uzasadnieniu zazalenia pozwana podniosla, ze patent, na ktéry powoluje sie Sad I instancji w zaskarzonym
postanowieniu, wygasl, a ochrona z niego wynikajaca nie rozciggala sie na teren Polski. Zdaniem pozwanej, katalogi
przedstawione przez powodow wskazuja tylko na to, Ze obydwie strony niniejszego sporu, a takze kilka innych firm,
wprowadzaja do obrotu zawiasy z regulacja w trzech plaszczyznach o rozmiarach @14, @16 i @20, co samo w sobie
nie moze stanowi¢ czynu nieuczciwej konkurencji. Pozwana podkreélila, ze czynem nieuczciwej konkurencji jest tylko
nasladowanie gotowego produktu polegajace na kopiowaniu jego zewnetrznej postaci, jezeli dzialanie takie moze
wprowadzi¢ klientow w blad co do tozsamos$ci producenta lub produktu. Tymczasem pozwana spoétka nigdy nie
umieszczala na wprowadzanych przez siebie do obrotu zawiasach i przyrzadzie do ich montazu zadnego oznaczenia,
ktore mogloby w jakikolwiek sposob sugerowaé, ze sa to zawiasy marki O.. W ocenie pozwanej, nawet klient niebedacy
profesjonalista jest w stanie bez trudu odrézni¢ zawiasy produkowane przez firme (...) od zawias6e pochodzgcych
od pozwanej. Wprawdzie pozwana przez pewien krotki czas w swoich ofertach handlowych postugiwala sie nazwa
(...) jako okresleniem typu zawiaséw (dokladnie stosowala okreélenie :zawias (...) wkrecany z regulacja typ E.”, ale
obecnie tego nie czyni. Pozwana powolala sie robwniez na r6znice w wygladzie opakowan zbiorczych kwestionowanych
zawiasOw i zawias6w marki O., a takze na szereg fizycznych réznic miedzy tymi zawiasami polegajace na tym, ze
zawias (...) na wkret regulacyjny w kolorze czarnym a zawias O. w kolerze ocynku, zawias (...) na szczycie tulei
posiada okragte frezowanie a na zawiasie O. znajduje sie oznaczenie odkuwane, w zawiasie (...) trzpien wewnetrzny
jest frezowany a w zawiasie O. glaski. Ponadto, zawiasy te r6znia sie wysokoScia gwintowania i innymi fazami bolcoéw
prowadzacych. Pozwana wskazala rowniez, ze od pierwszego kwartalu tego roku oznacza zawiasy (...) specjalng
naklejka (...), ktérej nie maja zawiasy zalaczone przez powodéw do pozwu. Pozwana wymienila réwniez réznice
w przyrzadach do montazu zawiaséw, ktére polegaja na stosowaniu koloru w innym odcieniu i posiadaniu przez
przyrzad (...) dwoch dodatkowych otworéw, a takze opatrzeniu tego produktu naklejka z nazwa producenta. Pozwana
zaznaczyla dodatkowo, ze w dalszym ciggu jest autoryzowanym partnerem handlowym powoda ad. 1, przez co moze
umieszczaé na swoich dokumentach (np. fakturach) logo firmy (...). Zwrécila tez uwage, ze w ubieglym roku zlozyla
wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy ,exacta”.

Odnoszac sie z kolei do kwestii interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, pozwana wskazala, ze nawet jezeli
w niniejszej sprawie zapadnie orzeczenie korzystne dla powodéw, to na jego wykonanie nie bedzie miala wplywu
okoliczno$é, ze pozwanej juz terez zostanie zakazane wprowadzanie do obrotu zakwestionowanych zawiasow i
przyrzadéw do ich montazu, albowiem ewentualny zakaz podejmowania niedozwolonych dzialan zostanie orzeczony
na przyszto$¢. Pozwana zauwazyla przy tym, ze powodowie w zaden sposob nie uprawdopodobnili twierdzenia, ze
zawiasy marki (...) odbiegajg jako$cia od produktéw marki O., a takze twierdzenia o utracie klienteli.



Pozwana podkreslila réwniez, ze przyjety sposob zabezpieczenia prowadzi w istocie do zaspokojenia roszczen strony
powodowej, co jest niezgodne z regulacja art. 731 k.p.c., a nadto prowadzi do sytuacji, w ktorej strona powodowa
pozbywa sie istotnego konkurenta. Tymczasem zawiasy (...) charakteryzuja sie bardzo dobra jakoscia (ciesza sie
uznaniem klientow, ktorzy nie zglaszaja wobec nich zadnych reklamacji), a jednocze$nie s tansze od produktow firmy
(...). Odnoszac sie natomiast do argumentu Sadu I instancji, wedle ktorego zabezpieczenie roszczen wynikajacych z
prawa wlasnoéci intelektualnej s lex specialis w stosunku do regulacji art. 731 k.p.c., pozwana ponownie podniosla,
ze strona powodowa nie legitymuje sie zadnym skutecznym prawem ochronnym na zawiasy. Wrecz przeciwnie to
pozwana spodtka zlozyla wniosek o objecie prawem ochronnym znaku ,exacta”.

Zdaniem pozwanej przyjety przez Sad I instanci sposéb zabezpieczenia jest nadmiernie uciazliwy, gdyz naraza ja
na niepowetowana szkode. Zabezpieczenie to jest bowiem réwnoznaczne z pozbawieniem pozwanej mozliwos$ci
prowadzenia dzialalnoéci gospodarczej w zakresie wprowadzania do obrotu zakwestionowanych zawiasow, a
tymczasem zawiasy z regulacja w trzech plaszczyznach stanowig ok. 20% wszystkich zawiasow oferowanych przez
pozwana.

W oparciu o przedstawiona argumentacje uprawniony wniost o zmiane zaskarzonego postanowienia poprzez
oddalenie wniosku powodéw o udzielenie zabezpieczenia.

W odpowiedzi na zazalenie strona powodowa wniosla o jego oddalenie i zasadzenie na jej rzecz kosztow postepowania
zazaleniowego, w tym kosztow zastepstwa procesowego, wedlug norm przepisanych.

W uzasadnienie pisma powodowie podniesli, Ze wymienione przez pozwang réznice miedzy produktami sg tak
nieznaczne (np. kolor wkretu regulacyjnego), ze zaden rozsadny klient nie jest w stanie dokonaé na tej podstawie
rozréznienia. Inna z kolei réznica (rzekome frezowanie trzpnia zawiasu (...), ktéry w rzeczywisto$ci jest toczony,
ale w sposéb niestaranny) powoduje znaczne obnizenie waloréw uzytkowych zawiaséw (...). Powodowie wskazali
rowniez, ze naklejka (...), ktora zaczela postugiwac sie pozwana, jest tatwa do usuniecia i nie ma istotnego znaczenia
dla odréznienia produktu, skoro o takich odréznieniu decyduje przede wszystkim zewnetrzny wyglad produktu, a
ponadto klienci nie wiedza co oznacza skroét (...), a wiec moga pomysleé, iz chodzi o nowg serie firmy (...). Odnoszac
sie z kolei do kwestii opakowan, powodowie wskazali, Ze poszczegoblne zawiasy nie sg osobno pakowane, a opakowanie
zbiorcze, na ktére powoltuje sie pozwana, nie odgrywa jakiejkolwiek roli odr6zniajacej, gdyz opakowanie to stuzy tylko
do transportu towar6w. Powodowie podkreslili takze, Ze na produktach (...) skopiono nawet wewnetrzne oznaczenie
kodowe firmy (...). Przyrzad do montowania zawias6w marki (...) r6zni sie tylko tym od przyrzadu O., ze usunieto
z niego logo firmy (...). Odnoszac natomiast do kwestii istnienia interesu prawnego, powodowie podkreslili, ze
przedstawili wyniki badan jako$ci produktéw (...), ktére nie zostaly przez pozwana w sposéb wiarygodny podwazone.
Uprawdopodobnione jest zatem twierdzenie, ze dalsze pozostawanie na rynku wyrobow marki (...) moze spowodowac
nieodwracalne zmiany w nastawieniu klientéw do produktéw marki O., gdyz gorsze produkty powoduja utrate
zaufania klientow.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje.
Zazalenie jest bezzasadne.

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji deliktem nie
jest kazda postac nasladownictwa, lecz tylko tzw. niewolnicze nasladownictwo, obejmujace takie przypadki wiernego
nasladownictwa (kopiowania zewnetrznej postaci produktu), w ktorych dla przecietnego odbiorcy nie jest mozliwe
odroéznienie kopii od oryginalu. W celu stwierdzenia tego rodzaju nasladownictwa nie jest konieczna tozsamo$¢ postaci
produktu nasdladujgcego z oryginalem. Wystarczajace jest podobienstwo na tyle wysokie, ze przecietny nabywca, na
podstawie ogdlnego i caloSciowego wrazenia nie odr6znia wyrobu nasladujacego od wyrobu oryginalnego (por. wyrok
Sadu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 maja 2006 r., I ACa 1449/05, LEX nr 215613).



Poréwnanie zewnetrznych cech zawiaséw oferowanych przez pozwana spoéltke i firme (...) pozwala przyjaé, ze
przecietny konsument nie bedzie w stanie odr6zni¢ oryginalnego wyrobu od wyrobu bedacego jego imitacja, jak
rowniez nie bedzie zdolny stwierdzi¢, ze produkt m. (...) nie pochodzi od producenta zawiaséw marki O.. R6znice
pomiedzy omawianymi produktami sa bowiem bardzo nieznaczne, w zwiazku z czym mozna zasadnie przyjmowac,
iz przecietny konsument nie zwrdci na nie uwagi. Takie bowiem kwestie jak spos6b wykonczenia pewnych drobnych
elementow produktu (frezowanie w miejsce gladkiej powierzchni), czy stosowanie minimalnie réznej kolorystyki (tj.
gdy roznica i to nieznaczna dotyczy tylko jednego elementu produktu) nie wplywaja istotnie na calo$ciowy odbior
poréwnywanych wyrobdow, ktore sprawiaja wrazenie w zasadzie identycznych. Jedyna istotniejsza réznica polega na
tym, iz na przyrzadzie do montowania zawiaséow (...) brak jest tloczonego logo firmy (...). Zauwazy¢ jednak nalezy,
ze omawiane tloczone logo nie jest elementem, ktéry szczegblnie rzuca sie w oczy przy ogladaniu produktu marki
O.. Z uwagi na dyskretny charakter tego oznaczenia nie mozna uznaé, iz jego brak na produktach (...) zdecydowanie
wyklucza pomylenie ich z produktami marki O.. Réwniez wskazywana przez pozwang papierowa naklejka o treéci (...)
umieszczana przez pozwang na produktach (...) nie stanowi dostatecznej podstawy do jednoznacznego odréznienia
poréwnywanych wyrobow. Zauwazy¢ bowiem nalezy, ze zazwyczaj nazwa producenta albo samego wyrobu jest na
nim (albo na opakowaniu) umieszczana w sposdb trwaly. W tym stanie rzeczy nie mozna oczekiwaé, aby przecietny
konsument uznawal zwykle papierowe naklejki sporzadzone przy uzyciu standardowej czcionki bez jakichkolwiek
elementéw charakterystycznych za istotny element ocenianego produktu i dzieki nim jednoznacznie odrézniat badany
produkt od produktéw konkurencyjnych (w szczego6lnosci zawiaséw marki O.). Za trafne nalezy uznac¢ réwniez
argumenty podniesione w odpowiedzi na zazalenie odnoszace sie do kwestii opakowan poréwnywanych produktow.
Nie ulega bowiem watpliwosSci, ze opakowania zbiorcze nie odgrywaja dla konsumenta zadnej roli. NajczeSciej
konsument w ogdle nie wie, w jakich opakowaniach towar jest przewozony w wiekszych iloéciach, gdyz przewaznie
nie ma to dla niego zadnego znaczenia.

Podsumowujac powyzsze uwagi stwierdzi¢ nalezy, ze w niniejszej sprawie mozna méwi¢ o tzw. niewolniczym
nasladownictwie, w efekcie ktérego przecietny odbiorca moze uznaé, iz obydwa poréwnywane wyroby pochodza
od tego samego producenta. Jest to tym bardziej prawdopodobne, ze podobne wyroby (zawiasy i przyrzady do ich
montowania) pochodzace od innych jeszcze producentéw wyraznie réznia sie ksztaltem, a takze kolorystyka.

Nie jest tez przekonujacy argument pozwanej, wedle ktérego wprowadzanie przez nig na rynek zawiaséw marki (...)
nie zagraza w zaden spos6b renomie produktéw marki O., gdyz powodowie nie uprawdopodobnili, Zze wspomniane
zawiasy sa gorszej jakoSci niz zawiasy firmy (...). Wprawdzie bowiem przedstawiony przez powodow raport z badan
zawiasow wprowadzanych do obrotu przez pozwana ma charakter wylacznie opinii prywatnej i jako taki stanowi
wladciwie czes¢ twierdzen pozwu. Niemniej jednak nalezy zauwazy¢, ze sama pozwana przyznaje, iz oferowane przez
nig zawiasy sg tansze niz odpowiednie produkty firmy (...), z czego mozna wnosi¢, iz pomiedzy tymi wyrobami
rzeczywiscie istnieja roznice jako$ciowe. Rzecza powszechnie wiadoma jest bowiem, Ze nizsza cena produktu jest
najczesSciej osiagana poprzez pogorszenie jego jakoSci. W drodze domniemania faktycznego mozna zatem przyjaé, ze
z taka sytuacja mamy do czynienia rOwniez z niniejszej sprawie. Jest to tym bardziej prawdopodobne, ze powodowie
w swym twierdzeniach wskazujg na konkrente mankamenty kwestionowanych wyrobéw marki (...). Natomiast
zapewnienia pozwanej co do bardzo dobrej jakosci tych produktéw, mimo ich nizszej ceny, sa zupekie golostowne
i bardzo ogolne. Przyjac zatem, ze zawiasy (...) istotnie sa produktem gorszym jako$ciowo niz zawiasy O.. Ta ich
cecha w polaczeniu ze wczesniejszym stwierdzeniem, ze wyglad zewnetrzny obydwu poréwnywanych produktow jest
bardzo podobny, prowadzi do wniosku, ze sprzedaz zawiasé6w (...) moze negatywnie rzutowac na pozycje rynkowa
wyrobow marki O. i to zarowno w aspekcie ogolnym zwigzanym z utratg renomy, jak i konkretnym dotyczacym
utraty przynajmniej czeSci zyskdw w nastepstwie wybrania przez odbiorcow zawiaséw (...) w przekonaniu, iz sa
to wyroby firmy (...). Oznacza to, Ze niezabezpieczenie roszczen powoddéw moze powaznie utrudnié osiggniecie
celu niniejszego postepowania. Zauwazy¢ tez nalezy, ze im dluzej wystepowac bedzie mozliwo$¢é pomylenia przez
odbiorcow produktéw obydwu stron postepowania, tym wyzsze beda straty powodéw w obydwu przywolanych
powyzej aspektach, co z kolei przeklada¢ sie bedzie na sukcesywne zmiany zakresoéw zadan zgloszonych w pozwie i w
efekcie prowadzi¢ do wydluzania czasu trwania procesu. Celowe jest zatem zapobiezenie takiej sytuacji.



Co sie zas$ tyczy zarzutu, ze wybrany przez Sad I instancji sposéb zabezpieczenia w istocie, przynajmniej cze$ciowo,
zmierza do zaspokojenia roszczen powoddw, przez co naruszona zostaje regulacja art. 731 k.p.c., przyznac nalezy,
ze taka sytuacja rzeczywiScie wystepuje. Jednoczeénie jednak nalezy zauwazy¢, ze przepis art. 755 §1 pkt 1 k.p.c.
pelni w odniesieniu do roszczen niepienieznych taka sama role, jaka w przypadku roszczen pienieznych odgrywaja
art. 753—754 k.p.c., a wiec na zasadzie wyjatku dopuszcza nowacyjne zabezpieczenie roszczenia niepienieznego, tj.
stanowi odstepstwo od zasady, iz zabezpieczenie nie moze zmierza¢ do zaspokojenia roszczenia (art. 731 k.p.c.).
Taki skutek wynika z samej istoty zabezpieczenia polegajacego na tymczasowym unormowaniu praw i obowigzkow
stron postepowania, co niewatpliwie jest niekorzystne dla strony pozwanej. Zréwnowazenie interesoéw stron zapewnia
jednak regulacja art. 746 §1 k.p.c., na podstawie ktérej pozwany, ktory ostatecznie wygral spor, moze dochodzié¢
naprawienia szkody wyrzadzonej wykonaniem zabezpieczenia.

Nie sa tez przekonujace argument strony pozwanej, wedle ktérego wybrany sposéb zabezpieczenia jest dla niej
nadmiernie uciazliwy. Nie ulega bowiem watpliwoéci, ze zawiasy (...) stanowig jedynie niewielka czes¢ asortymentu
pozwanej spotki (ok. 20% oferowanych przez nia zawiaséw, ale tylko okre$lonego typu, tj. z regulacja w trzech
plaszczyznach). Nie mozna tym samym przyjac¢, aby zakaz wprowadzania do obrotu tych zawiaséw bardzo istotnie
odbil sie na wyniku finansowym pozwanej spétki. Tym bardziej, Ze pozwana sama wskazuje, iz funkcjonuje na rynku
juz od dluzszego czasu, a jednocze$nie podaje, ze sprzedaza zawiaséw (...) zajmuje sie od stosunkowo niedawna.

Majac powyzsze na uwadze Sad Apelacyjny orzekl jak w sentencji na podstawie art. 385 k.p.c. wzw. z art. 397 §2 k.p.c.

Zgodnie z regulacja art. 745 81 k.p.c. o kosztach postepowania zabezpieczajacego rozstrzyga sad w orzeczeniu
konczacym postepowanie w sprawie. Dlatego tez nalezalo pozostawi¢ rozstrzygniecie o kosztach niniejszego
postepowania Sadowi I instancji.



