Sygn. akt XXII GWzt 3/09

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dnia 4 czerwca 2009 .

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII
Sad Wspdlnotowych Znakow Towarowych i Wzoréw Przemystowych

w skladzie nastepujacym:
Przewodniczacy  SSO Beata Piwowarska

Protokolant sekretarz sgdowy Dorota Szade

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca 2009 r.
sprawy z powddztwa T ehf z siedziba w R (Islandia)
przeciwko M Sp. z 0.0. w W

o ochrone praw z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego

oraz praw ochronnych na znaki towarowe

1.  nakazuje pozwanej M Sp. z 0.0. w W zaniechanie naruszen praw do stownego
wspolnotowego znaku towarowego CAVEWOMAN zarejestrowanego przez Urzad
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod nr CTM 005051545, przez zaprzestanie
uzywania oznaczenia CAVEWOMAN w tytule lub podtytule sztuk teatralnych, w reklamie,
materiatach reklamowych, materialach promocyjnych, na stronach internetowych lub na

biletach;

2. nakazuje pozwanej zaniechanie naruszen praw ochronnych na stowne znaki towarowe
zarejestrowane w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie : KOBIETA
JASKINIOWIEC R-209297, JASKINIOWKA R-209296, W OBRONIE KOBIETY-
JASKINIOWCA R-209299, W OBRONIE JASKINIOWKI R-209298, JASKINIOWIEC R-
209294, W OBRONIE JASKINIOWCA R-209295, przez zakazanie uzywania oznaczenia
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KOBIETA JASKINIOWA w tytule lub podtytule sztuk teatralnych, w reklamie, materiatach

reklamowych, materiatach promocyjnych, na stronach internetowych lub na biletach;

nakazuje pozwanej wycofanie z obrotu i zniszczenie materialéw reklamowych,
promocyjnych oraz biletow zawierajacych oznaczenia CAVEWOMAN i / lub KOBIETA
JASKINIOWA w tytule lub podtytule sztuk teatralnych;

zarzadza podanie do publicznej wiadomos$ci, na koszt pozwanej, w ogdlnopolskich
wydaniach dziennikéw Gazeta Wyborcza, Dziennik i Rzeczpospolita - w dziale KULTURA, w
pierwszym pigtkowym wydaniu kazdej z gazet po uprawomocnieniu sie wyroku, informacji
o tresci : ,Prawomocnym wyrokiem z dnia 4 czerwca 2009 r. Sad Okregowy w Warszawie
Sad Wspdlnotowych Znakow Towarowych i Wzoréw Przemystowych zakazat M Sp. z 0.0. w
W naruszania praw T ehf w R z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego
CAVEWOMAN oraz znakéw towarowych : KOBIETA JASKINIOWIEC, JASKINIOWKA, W
OBRONIE KOBIETY-JASKINIOWCA, W OBRONIE JASKINIOWKI, JASKINIOWIEC, W
OBRONIE JASKINIOWCA, zakazujac pozwanej uzywania oznaczenia CAVEWOMAN i / lub
KOBIETA JASKINIOWA w tytule lub podtytule sztuk teatralnych”;

w pozostatej czesci powodztwo oddala;

oplate ostateczng ustala na kwote 2.400 (dwa tysigce czterysta) zlotych i uznaje za pobrang

w catosci od powoda;

zasadza od pozwanej na rzecz powoda kwote 5137 (pieé tysiecy sto trzydziesci siedem)

zlotych, tytutem zwrotu kosztow procesu.



Sygn. akt. XXII GWzt 3/09

UZASADNIENIE

W dniu 14 IV 2009 r. T ehf w R wnidst o nakazanie M Sp. z 0.0. w W :

zaniechania naruszen wspolnotowego znaku towarowego CAVEWOMAN CTM nr 5051545, do
ktorego prawa ochronne przystuguja powodowi, poprzez zakazanie pozwanej uzywania tego
znaku towarowego, w szczegdlnosci w tytule lub podtytule sztuk teatralnych, reklamie,
materiatach reklamowych, materiatach promocyjnych, stronach internetowych lub biletach;
zaniechania naruszen znakéw towarowych zarejestrowanych na rzecz powoda w Urzedzie
Patentowym RP : KOBIETA JASKINIOWIEC nr 209297, JASKINIOWKA nr 209296, W
OBRONIE KOBIETY-JASKINIOWCA nr 209299, W OBRONIE JASKINIOWKI nr 209298,
JASKINIOWIEC nr 209294, W OBRONIE JASKINIOWCA nr 209295 poprzez zakazanie
pozwanej uzywania znaku towarowego KOBIETA JASKINIOWA, w szczegélnosci w tytule
lub podtytule sztuk teatralnych, reklamie, materialach reklamowych, materiatach
promocyjnych, stronach internetowych lub biletach;

wycofania z obrotu i zniszczenia materiatow reklamowych, promocyjnych, biletéw oraz
innych bezprawnie oznaczonych znakami towarowymi CAVEWOMAN lub KOBIETA
JASKINIOWA;

podanie wyroku do publicznej wiadomosci poprzez jego zamieszczenie na koszt pozwanej w
pierwszych, po uprawomocnieniu sie wyroku, pigtkowych wydaniach ogélnopolskich dzien-

nikéw Gazeta Wyborcza, Dziennik oraz Rzeczpospolita - w dziale Kultura;

atakzeo:

5.
6.

zasadzenie od pozwanej zwrotu kosztdw postepowania
upowaznienie T ehf - na podstawie art. 1049 § 1 k.p.c. - do zastepczego wykonania $wiadczen
okreslonych w pkt 4 na koszt M - w terminie 21 dni od daty uprawomocnienia sie orzeczenia

jezeli obowiazki te nie zostang dobrowolnie wykonane przez pozwana;
T ehf w R wskazat na przystugujace mu prawa wylaczne do :

stownego wspolnotowego znaku towarowego CAVEWOMAN zarejestrowanego w
Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod nr CTM - 5051545, m.in. dla
ustug w klasie 41 - przedstawienia teatralne oraz ustugi orkiestr, produkcja
audycji/programéw radiowych i telewizyjnych, z pierwszenstwem od 2 maja 2006 r.

stownych krajowych znakéw towarowych : KOBIETA JASKINIOWIEC nr 209297,
JASKINIOWKA nr 209296, W OBRONIE KOBIETY-JASKINIOWCA nr 209299, W



OBRONIE JASKINIOWKI nr 209298, JASKINIOWIEC nr 209294 W OBRONIE
JASKINIOWCA nr 209295, chronionych dla ustug w klasie 41.

M Sp. z 0.0. w W jest profesjonalnym organizatorem masowych imprez rozrywkowych.
We wspétpracy z T w W wystawia we sztuke Sigitasa Parulskisa w adaptacji Cezarego
Harasimowicza zatytulowang CAVEWOMAN-Kobieta Jaskiniowa, ktora byla szeroko

reklamowana i wielokrotnie pokazywana w Polsce i poza jej granicami.

W przekonaniu powoda, wykorzystanie w tytule sztuki teatralnej wspolnotowego znaku
towarowego CAVEWOMAN i oznaczenia KOBIETA JASKINIOWA oraz reklamowanie sztuki pod
tytulem zawierajacym te oznaczenia nalezy zakwalifikowac jako nieuprawnione uzywanie znakdow
towarowych. Powod nigdy nie zezwolit jej na korzystanie z przystugujacych mu praw wylacznych.
Wezwana do zaprzestania naruszen, pozwana jedynie w czesci zastosowala sie do zadan powoda,
zmieniajac tytul wystawianej sztuki na Kobieta pierwotna, pozostawiajac jednak w materialach
reklamowych, na biletach i na stronie internetowej adnotacje, iz wczesniej przedstawienie byto
wystawiane pod tytulem CAVEWOMAN-Kobieta Jaskiniowa. Ponadto, wcigz korzysta ze strony

internetowej www.kobietajaskiniowa.pl.

Stowny wspolnotowy znak towarowy CAVEWOMAN jest zarejestrowany dla przedsta-
wien teatralnych oraz ustug orkiestr, produkcji audycji/programéw radiowych i telewizyjnych.
Pozwana korzysta bez zgody powoda z oznaczenia CAVEWOMAN, bedacego reprodukcja tego
znaku towarowego, w celu oznaczenia przedstawienia teatralnego oraz jego reklamy. Analogiczna
sytuacja zachodzi w przypadku uzywania oznaczenia KOBIETA JASKINIOWA, ktére jest
identyczne ze znakiem towarowym KOBIETA JASKINIOWIEC, zaréwno na plaszczyznie
semantycznej, fonetycznej jak i wizualnej. Przecietny, nawet dobrze poinformowany odbiorca nie
odrdzni kwestionowanych oznaczen, ze wzgledu na ich bliskoznaczno$¢ i identyczng konstrukcje
oraz wykorzystywanie go dla tej samej klasy ustlug. Oznaczenie KOBIETA JASKINIOWA jest
znaczeniowo zblizone do znakéw towarowych W OBRONIE KOBIETY JASKINIOWCA, W
OBRONIE JASKINIOWKI, JASKINIOWIEC oraz W OBRONIE JASKINIOWCA.

Sztuka teatralna pod tytutem Cavewoman (Defending The Cavewoman) autorstwa Emmy
Peirson jest znanym na calym $wiecie przedstawieniem powstalym w odpowiedzi na spektakl
Defending The Caveman Roba Beckera, ktory pod tytulem Pod tytutem W Obronie Jaskiniowca, w
adaptacji Emiliana Kaminskiego, spektakl ten byl z powodzeniem wystawiany w teatrze Studio
Buffo w latach 2001-2006. Sztuka Cavewoman (Defending The Cavewoman) nie pojawila sie jeszcze
w Polsce, ale prawa autorskie do niej przystuguja powodowi, dlatego jest on zainteresowany

ochrong zarejestrowanych na jego rzecz znakow towarowych dotyczacych tego przedstawienia.



Oznaczenie KOBIETA JASKINIOWA wykorzystywane przez pozwang jest bardzo podob-
ne do zarejestrowanych na rzecz powoda znakéw towarowych KOBIETA JASKINIOWIEC, W
OBRONIE KOBIETY JASKINIOWCA, JASKINIOWKA, W OBRONIE JASKI-NIOWKI,
JASKINIOWIEC, W OBRONIE JASKINIOWCA zas oznaczenie CAVEWOMAN jest identyczne
ze znakiem towarowym CAVEWOMAN. Pozwana korzysta z kwestionowanych oznaczen w
kategorii przedstawienia teatralne, dla ktorej zarejestrowane s3 znaki towarowe powoda.
Podobienstwo znakéw towarowych i przeciwstawionych im oznaczen oraz tozsamos¢ ustug, w
zwigzku z ktorymi s3 one uzywane pozwalajg przyja¢, ze ryzyko wprowadzenia odbiorcéow w biad
jest bardzo duze. Dodatkowo zwieksza je mozliwo$¢ skojarzenia z przedstawieniem Cavewoman
autorstwa Emmy Peirson oraz z wystawianym w Polsce spektaklem W Obronie Jaskiniowca.

Bezprawne dzialanie pozwanej narusza prawa wylgczne na znaki towarowe przystugujace
powodowi, wyrzadzajac mu szkode. Pozwana dopuscita sie tych naruszen ze swojej winy, byla
bowiem zobowigzana sprawdzi¢, czy oznaczenia, ktorych zamierza uzywac nie stanowia znakow
towarowych zarejestrowanych na rzecz osoby trzeciej. Zaniechanie tego aktu starannosci i
rozpoczecie bezprawnego uzywania znaku towarowego nalezy zakwalifikowaé co najmniej jako
niedbalstwo. Przewinienie jest tym ciezsze, ze pozwana jest profesjonalnym organizatorem
imprez artystycznych i powinna szanowaé¢ prawa wlasnosci intelektualnej. Zachowanie pozwanej
mogtlo nosi¢ cechy umyslnosci, nalezy ona bowiem do grupy M, dzialajacej rowniez na Litwie,
zapewne wiec byla swiadoma, lub z tatwoscig mogla ustali¢, ze powdd zarejestrowat wspolnotowy
znak towarowy CAVEWOMAN oraz wygral na Litwie proces wytoczony M z tytutu bezprawnego
uzywania tego znaku towarowego.

Przedstawienie teatralne wymaga od organizatora znacznych nakladow, ktore poza
kosztami przygotowan technicznych obejmujgq takze wydatki na promocje spektaklu. W ramach
dziatan promocyjnych, nalezy przede wszystkim zwiekszy¢ wsrod odbiorcow swiadomosé¢ marki,
pod ktoéra bedzie wystawiany spektakl, poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji w
$rodkach przekazu i zewnetrzng akcje promocyjng (plakaty, ulotki etc.). Koszty takich dzialan
mozna znaczaco ograniczy¢, wybierajac rozpoznawalny juz tytut. Taka strategie obrala pozwana,
tytutujac wystawiang przez siebie sztuke CAVEWOMAN - Kobieta jaskiniowa, wykorzystujac przy
tym renome znaku towarowego CAVEWOMAN. W ten sposob dopuscita sie naruszenia praw
ochronnych przystugujacych powodowi i wyrzadzita mu szkode polegajaca na pozbawieniu
naleznej oplaty licencyjne;j.

Szkoda T ehf obejmuje rowniez utracone korzysci w postaci czesci wplywow z organizacji
spektaklu Defending The Cavewoman - W Obronie Kobiety Jaskiniowca Emmy Peirson.
Wykorzystanie przez pozwang znaku towarowego CAVEWOMAN oraz krajowych znakow
towarowych pozbawito powoda mozliwosci wystawienia w Polsce sztuki pod tym lub podobnym

tytutem, bowiem znaczna czes¢ oséb zainteresowanych sztuka tak zatytulowana zobaczyla juz



przedstawienie wystawiane przez M. Prawdopodobienstwo, iz tak sie stalo jest tym wyzsze, ze
sztuka CAVEWOMAN Kobieta Jaskiniowa zostala zaprezentowana w najwiekszych miastach w
Polsce, nie bedzie zatem mozliwe wystawienie jej pod tytulem wykorzystujacym znaki towarowe
T ehf. Straty powoda obejma zatem réwniez wydatki poczynione na promocje nowego tytutu
sztuki.

W przekonaniu powoda, tylko nakazanie pozwanej wycofania z obrotu, szczegolnosci od
wspotpracujacych z nig teatréw materialtdw oznaczonych CAVEWOMAN oraz KOBIETA
JASKINIOWA, a nastepnie ich zniszczenie umozliwi ograniczenie dalszych szkéd. Zadanie jest

adekwatne to stopnia zawinienia pozwanej i skali naruszenia przystugujacych mu praw.

W ocenie powoda, naganne zachowanie pozwanej przyczynia sie obnizenia standardow
etycznych obowigzujacych wsrod organizatoréow imprez kulturalnych. Zastluguje wiec na
szczegOlnie surowa ocene i odpowiednie napietnowanie, co bedzie mozliwe przez podanie
wyroku Sadu do publicznej wiadomosci. Powod zmierza do uzyskania gwarancji, ze pozwana nie
bedzie wiecej uzywatla oznaczen CAVEWOMAN oraz KOBIETA JASKINIOWA.

Publikacja wyroku w dziennikach ogolnopolskich jest uzasadniona szerokim zasiegiem
dzialalnosci pozwanej i promocji sztuki CAVEWOMAN - Kobieta Jaskiniowa. Zamieszczenie
wyroku w dziennikach, w najbardziej poczytnym wydaniu pigtkowym zapewni dotarcie tresci
orzeczenia do odpowiednio szerokiego grona odbiorcéow, w tym do odbiorcéw w mniejszych
miejscowosciach, w ktorych spektakl pozwanej byl promowany. Opublikowane w dziale Kultura,
informacje dotra do grona odbiorcow zainteresowanych spektaklem CAVEWOMAN-Kobieta
Jaskiniowa oraz KOBIETA PIERWOTNA. (k.1-78, 84-114)

Uwzgledniajac wniosek T ehf w R, Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzordw
Przemystowych, postanowieniem z dnia 25 marca 2009 r. wydanym w sprawie sygn. akt XXII

GWo 3/09, udzielit powodowi zabezpieczenia jego roszczen.

W odpowiedzi na pozew M Sp. z 0.0. w W wniosla o oddalenie powoddztwa jako

bezzasadnego i zasadzenie zwrotu kosztdw postepowania.

Podniosta zarzut nieuiszczenia przez powoda naleznej oplaty stosunkowej, wnioskujac
zwrot pozwu na podstawie art. 130* § 1 k.p.c. Zaprzeczyla wszystkim twierdzeniom powoda o
faktach wprost przez nig nie przyznanych. Wniosta o dopuszczenie dowodu z zeznan swiadka K
na okolicznos¢, ze nie dokonuje obecnie zadnych czynno$ci, mogacych stanowi¢ naruszenie
jakichkolwiek praw powoda. Zaprzeczyla istnieniu powigzan kapitatowych i osobowych pomiedzy

pozwang a spotka U z siedzibg w W i przynaleznosci do grupy M.



Whiosta o zobowiazanie powoda do zlozenia przed rozprawa oryginaléw dokumentow
urzedowych i prywatnych, na ktére on sie powotyje.(k.122-124)

Na rozprawie w dniu 1 VI 2009 r. pelnomocnik pozwanej nie kwestionowat dokumentow
urzedowych, $wiadectw rejestracji i ochronnych, zlozonych do akt sygn. XXII GWo 3/09 w
kopiach poswiadczonych notarialnie za zgodno$¢ z oryginalami, zaprzeczyl natomiast prawa
ochronne wynikajace z tych dokumentéw dla T ehf w R. Zaprzeczyt fakt naruszenia przez
pozwang praw wylacznych powoda. Stwierdzil, Ze pozwana nie jest producentem spektaklu
Cavewoman Kobieta jaskiniowa, wystawia spektakl Kobieta Pierwotna, czym nie narusza praw T
ehf. Stwierdzil, ze w obecnych przedstawieniach nie pojawia sie oznaczenie CAVEWOMAN
KOBIETA JASKINIOWA, nigdy sie nie pojawiato. Przyznal, Ze spektakl pod tytutem Kobieta
Pierwotna jest wystawiany w kilku miastach Polski, na pewno w Warszawie w Teatrze Bajka.
Pozwana nie nosi sie z zamiarem zaprzestania wystawiania tego spektaklu.

Pelnomocnik pozwanej wyjasnil, ze w maju 2008 r. zlozyta ona w UP RP wniosek o
rejestracje znaku towarowego KOBIETA JASKINIOWA dla spektakli teatralnych. Decyzja nie
zostala dotychczas wydana. Nie kwestionowat prawdziwosci wydrukow internetowych, wykona-

nych w dniu rozprawy. (k.150-152)

Sad ustalil, ze :
T ehf w R przystuguja prawa wytaczne do znakéw towarowych:

» stownego wspolnotowego znaku towarowego CAVEWOMAN zarejestrowanego w
Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod nr CTM - 5051545, m.in. dla
ustug w klasie 41 - przedstawienia teatralne oraz ustugi orkiestr, produkcja
audycji/programow radiowych i telewizyjnych z pierwszenstwem od 2 maja 2006 r.

w» stownych krajowych znakow towarowych : KOBIETA JASKINIOWIEC R-209297,
JASKINIOWKA R-209296, W OBRONIE KOBIETY-JASKINIOWCA R-209299, W
OBRONIE JASKINIOWKI R-209298, JASKINIOWIEC R-209294 W OBRONIE
JASKINIOWCA R-209295, chronionych dla ustug w klasie 41.

(dowod : $wiadectwo rejestracji OHIM k.32-39 i swiadectwa ochronne Urzedu Patentowego RP

k.40-51 akt sygn. XXII GWo3/09)

M Sp. z 0.0. w W jest profesjonalnym organizatorem masowych imprez rozrywkowych.
(bezsporne - tak tez wydruk ze strony internetowej www.makroconcert.com k.85 akt sygn. XXII
GWo3/09) W ramach swojej dzialalnosci wystawia we wspolpracy z Teatrem Bajka w Warszawie
sztuke litewskiego poety Sigitasa Parulskisa w adaptacji Cezarego Harasimowicza zatytutowana

obecnie Kobieta Pierwotna, a poprzednio CAVEWOMAN - Kobieta Jaskiniowa. Sztuka ta byta i jest



szeroko reklamowana i wielokrotnie pokazywana w wielu miastach Polski - m.in. w Warszawie,
Bydgoszczy, Cieszynie, Poznaniu, Koszalinie, Gdyni, Wroctawiu, Miedzyzdrojach, Sieradzu,
Wioctawku, Katowicach, a takze poza granicami Polski. (dowdd : wydruki ze stron interneto-
wych pozwanej i teatrow, program, bilet, materialy promocyjne k.52-79, 88-92 akt sygn. XXII

GWo3/09, k.56-59, 137-139 akt)

Powdd nigdy nie zezwolit pozwanej na korzystanie z przystugujacych mu praw do znakow
towarowych CAVEWOMAN, KOBIETA JASKINIOWIEC, W OBRONIE KOBIETY
JASKINIOWCA, JASKINIOWKA, W OBRONIE JASKINIOWKI, JASKINIOWIEC i W
OBRONIE JASKINIOWCA. (bezsporne)

Wezwana do zaprzestania naruszen, pozwana jedynie w cze$ci zastosowala sie do zadan
powoda, zmieniajac tytul wystawianej sztuki na Kobieta pierwotna, pozostawiajac jednak w
materialach reklamowych, na biletach i na stronie internetowej adnotacje Uwaga! Zmiana tytutlu
dawniej CAVEWOMAN-KOBIETA JASKINIOWA. Ponadto pozwana stale korzysta ze strony
internetowej www.kobietajaskiniowa.pl. (dowdd : korespondencja stron k.80-84, 86, 87 akt sygn.

XXII GWo03/09)

Uzywajac oznaczenia CAVEWOMAN-KOBIETA JASKINIOWA przy swiadczeniu takich
samych ustug jak te, dla ktorych zostaly zarejestrowane znaki towarowe powoda, M narusza
prawa wylaczne T ehf w R do : stownego wspolnotowego znaku towarowego CAVEWOMAN
CTM-5051545, a takze stownych krajowych znakéw towarowych : KOBIETA JASKINIOWIEC R-
209297, JASKINIOWKA R-209206, W OBRONIE KOBIETY-JASKINIOWCA R-209299, W
OBRONIE JASKINIOWKI R-209298, JASKINIOWIEC R-209294 W OBRONIE JASKINIOWCA
R-209295. (ocena normatywna dokonana przez Sad na podstawie poczynionych w sprawie
ustalen)

Spotka M nie zamierza zaprzesta¢ produkowania sztuki teatralnej pod tytulem Kobieta
Pierwotna. W 2008 r. wystapila o przyznanie jej praw ochronnych na znak towarowy KOBIETA

JASKINIOWA, dla ustug nalezacych do klasy 41 klasyfikacji nicejskiej. (bezsporne k.151)

W pierwszym rzedzie Sad pragnie stwierdzi¢, ze wniosek pozwanej o zarzadzenie zwrotu
pozwu ze wzgledu na nieprawidtowe uiszczenie optaty sadowej jest catkowicie bezzasadny. Zwrot
pozwu, w trybie art. 130” k.p.c., nie jest dopuszczalny po nadaniu sprawie biegu przez doreczenie
pozwanemu odpisu pozwu. Wbrew przekonaniu pozwanej, w okolicznosciach sprawy istnialy

uzasadnione podstawy do ustalenia oplaty tymczasowej w maksymalnej wysokosci 1.000 zt.

Stanowisko pozwanej, kwestionujacej - dla zasady - wszystkie twierdzenia powoda, takze

jego prawa wylaczne, przy réwnoczesnym niepodwazeniu prawdziwosci dokumentéw urzedo-



wych, z ktérych prawa te wynikaja nalezy uznac za niezrozumiate. Pozwana nie zdecydowata sie
na zapoznanie si¢ z dokumentami zlozonymi przez powoda do akt sprawy sygn. XXII GWo 3/09
w oryginatach lub notarialnie poswiadczonych kopiach. Sad nie znajduje Zadnego uzasadnienia
dla zadania przedstawienia oryginatow wydrukow internetowych. W ocenie Sadu, stanowisko
pozwanej zmierzalo wylacznie do spowodowania przedtuzenia postepowania przez mnozenie
zarzutow formalnych pozbawionych w istocie uzasadnienia procesowego, tym bardziej ze Spétka
M nie zastosowala sie do obowiazku nalozonego na nia w postanowieniu o udzieleniu

zabezpieczenia w sprawie sygn. XXII GWo 3/09.

Sad uznal, ze dokumenty urzedowe zaoferowane przez powoda nalezycie potwierdzaja
przystugujace T ehf prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego CAVEWOMAN CTM
nr 5051545, a takze prawa ochronne do krajowych znakéw towarowych zarejestrowanych na rzecz
powoda w Urzedzie Patentowym RP : KOBIETA JASKINIOWIEC R-209297, JASKINIOWKA R-
209296, W OBRONIE KOBIETY-JASKINIOWCA R-209299, W OBRONIE JASKINIOWKI R-
209298, JASKINIOWIEC R-209294, W OBRONIE JASKINIOWCA R-209295.

Fakt wystapienia przez pozwang Spotke z wnioskiem o rejestracje znaku towarowego
KOBIETA JASKINIOWA nie ma zadnego wplywu na istnienie i tres¢ praw powoda. Dla roz-
strzygniecia niniejszego sporu ma natomiast zasadnicze znaczenie, potwierdzajac wole pozwanej
spotki uzywania tego oznaczenia w przyszlosci, a zatem istnienie grozby dalszych naruszen praw

ochronnych powoda.

Sad uznat za niebudzacy watpliwosci, nalezycie dowiedziony w tym postepowaniu fakt
produkowania przez Spotke M przedstawienia teatralnego pod tytulem Kobieta Pierwotna z
adnotacja w podtytule - Uwaga! Zmiana tytulu dawniej CAVEWOMAN-KOBIETA
JASKINIOWA. Za niczym nieusprawiedliwione Sad uznat kwestionowanie - dla zasady -
dokumentéw i fotografii oraz dowodow zaoferowanych przez powoda, szczegdlnie ze w zadnym
konkretnym przypadku M nie wskazata przyczyn podwazenia ich autentycznos$ci, a dokumenty,
fotografie i wydruki internetowe wskazuja w sposob niewatpliwy to co przyznal pelnomocnik

pozwanej na rozprawie 1 VI 2009 r.

Sad oddalit, jako powotywane na okolicznosci nie majace znaczenia dla rozstrzygniecia
sporu wnioski powoda o dopuszczenie dowodu z :
%  badania opinii konsumentow oraz opinii bieglego z zakresu jezykoznawstwa poniewaz
rozstrzygniecie o istnieniu ryzyka konfuzji nalezy do sadu orzekajacego w sprawie o

naruszenie praw do znakow towarowych (ocena normatywna),
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wyroku Sadu Najwyzszego w Wilnie z 13 X 2008 1.,



% zeznan swiadkow ] i K, ktore odnosza sie do ewentualnej winy pozwanej przy naruszaniu

praw wylacznych powoda. (k.60-78, 87-114)

Sad pomingl twierdzenia powoda odnoszace si¢ do wyrzadzonej mu naruszeniem praw
wylacznych szkody, poniewaz w niniejszym postepowaniu T ehf nie wystepuje o zaplate
odszkodowania, ani o zwrot bezpodstawnie uzyskanych przez Spétke M korzysci.

Sad oddalit takze wniosek pozwanej o dopuszczenie dowodu z zeznan swiadka K, gdyz
rozstrzygniecie o naruszeniu praw do znakéw towarowych nalezy do sadu orzekajacego (ocena

normatywna).

Sad zwazyl co nastepuje:

Wspolnotowy znak towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym, funkcjonujacym w
oparciu o unormowania rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 XII 1993 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego, ktore reguluje w sposob catosciowy kwestie zwigzane ze
wspolnotowymi znakami towarowymi dla towarow lub ustug, w szczegolnosci zasady rejestracji,
wynikajgce z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o charakterze materialno-prawnym
Rozporzadzenia, jako cze$¢ acquis communautaire stanowia element polskiego porzadku
prawnego, znajdujac bezposrednie zastosowanie.

W wiekszo$ci, stanowia one powtorzenie regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie
Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. majqcej na celu zblizenie ustawodawstw parnstw czton-
kowskich odnoszqcych sie do znakéw towarowych. (Dz.U 1989 Lo str.1) Implementujaca ja ustawa
Prawo wiasnosci przemystowej znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak odpowiedniego
unormowania w Rozporzadzeniu Rady (WE), w szczegdlnosci zas, w tym zakresie w jakim odsyta

ono do wlasciwych przepisow prawa krajowego.

Wspolnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywotuje on ten sam skutek w
catej Wspolnocie; moze on by¢ zarejestrowany, zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia sie lub decyzji
stwierdzajacej wygasniecie praw wlasciciela znaku lub uniewaznienie znaku, ktorego uzywanie
moze by¢ zakazane jedynie w odniesieniu do catej Wspdlnoty. (art.1 ust.2)

Znak ten uzyskuje sie poprzez rejestracje (art. 6) przez Urzad Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego w Alicante, ktdra jest skuteczna na terenie Wspolnoty, a zatem od 1 V 2004 r.
takze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Znak rejestrowany jest na okres 10 lat od daty
dokonania zgtoszenia (z mozliwos$cig przedtuzenia). (art. 46) Prawa z rejestracji wspolnotowego

znaku towarowego sa skuteczne wobec 0sdb trzecich z dniem publikagji. (art. 9 ust.3 zd.1)
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Zgodnie z przepisem art. 95 ust.1 Rozporzadzenia, sady uznaja wspodlnotowy znak
towarowy za wazny, o ile nie jest to przedmiotem powodztwa wzajemnego o stwierdzenie

wygasniecia lub uniewaznienie.

Wspdlnotowy znak towarowy moze skladac sie z jakiekolwiek oznaczenia, ktore mozna
przedstawi¢ w formie graficznej, w szczegolnosci z wyrazow, facznie z nazwiskami, rysunkow,
liter, cyfr, ksztattu towaréw lub ich opakowan, pod warunkiem, ze oznaczenia takie umozliwiaja
odroznianie towardw lub ustug jednego przedsiebiorstwa od towarow lub ustug innych przedsie-
biorstw. (art.4) Podstawowa funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub
konicowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi oznaczonych
znakiem, odrdznienia, bez ewentualnosci wprowadzenia w blad, tego towaru lub ustugi od
towardw lub ustug innego pochodzenia. (por. wyroki ETS z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77

Hoffmann-La Roche, z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips)

Wspolnotowy znak towarowy przyznaje uprawnionemu prawo wylaczne zakazania
osobom trzecim uzywania w obrocie handlowym, bez jego zgody, m.in. oznaczenia
identycznego ze wspolnotowym znakiem towarowym dla towarow lub ustug identycznych

z tymi, dla ktorych znak jest zarejestrowany. (art.g ust.1a)

Rozporzadzenie stanowi, ze procz wymienionych w art. 7 ust.1 bezwzglednych podstaw
odmowy rejestracji, znaku nie rejestruje sie m.in. wowczas, gdy jest on identyczny z wczesniej-
szym, a towary lub ustugi, dla ktérych wnioskuje sie o rejestracje s identyczne z towarami lub
ustugami, dla ktérych wezeéniejszy znak towarowy jest chroniony. (art. 8)

Zakaz okreslony w art. 9 ust.1 a ma charakter zbiezny ze wzgledng podstawga odmowy
rejestracji wskazang w art. 8 ust.1a, stad dla sagdowej oceny istnienia naruszenia prawa z rejestracji
istotne znaczenie mie¢ beda rozwazania zawarte w uzasadnieniach orzeczen Europejskiego
Trybunatu Sprawiedliwosci w Luksemburgu i Sadu Pierwszej Instancji odnoszace sie, co do

zasady, do identycznosci lub podobienstwa towaréw lub ustug.

Kwestie te byly takze przedmiotem oceny na gruncie przepisdw powolywanej wyzej
Dyrektywy. Sad pragnie podkresli¢, ze poglady ETS i TPI cechuje w tym zakresie duza jednolito$¢
i stabilnos¢. W najnowszych orzeczeniach powotywane s3a tezy wczesniejszych wyrokéw i opinii,
do ktorych, jako majacych istotne znaczenie dla zrozumienia pojecia naruszenia prawa z

rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego, Sad pragnie sie odnies¢.

Ocena podobienstwa czy identycznosci znakéw powinna sie opiera¢ na ich
zgodnosci graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (koncepcyjnej). Sporne

znaki nalezy porownywac calosciowo, a decydujace znaczenie mie¢ beda elementy odrozniajace i
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dominujace, a nie opisowe. Dwa znaki towarowe s3 do siebie podobne jezeli, z punktu widzenia
okreslonego kregu odbiorcéw, sa one przynajmniej czesciowo identyczne w jednym lub kilku
istotnych aspektach. (por. wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen i z 25 XI 2003 r.

w sprawie T-286/02 Kiap Mou)

Identycznos¢ porownywanych (przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia
wystepuje wowczas, gdy s3 one dokladnie jednakowe (tozsame) lub charakteryzuja sie
niedostrzegalnymi dla przecietnego konsumenta rdéznicami. Dla stwierdzenia, czy w
konkretnym przypadku znak i oznaczenie s3 identyczne, czy tez mozna mowic¢ zaledwie o
podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech
znakéw i ich calosciowego oddziatlywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie
uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta. (por. wyrok Trybunatu z 20 III 2003 r. w

sprawie C-291/00 LTJ Diffusion)

Przy ustalaniu identycznosci towaréw lub ustug nalezy sie kierowaé, w pierwszym rzedzie,
ich przynaleznoscia do tych samych klas towaréw lub ustug wedtug klasyfikacji nicejskiej. (por.
tez : Michal Mazurek Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego przez uzycie identycznego
znaku dla identycznych towaréw (w swietle prawa wspélnotowego). Europejski Przeglad Sadowy

11/2005 $.34-41)

Wiasciwy krag odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentow, nalezycie poinfor-
mowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych (deemed to be reasonably well-informed and
reasonably observant and circumspect, le consommateur moyen de la catégorie de produits
concernée est censé étre normalement informé et raisonnablement attentif et avisé), przy czym
poziom uwagi konsumentéw moze sie roznie ksztattowac¢ w zaleznosci od kategorii towaréw lub
ustug. (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer iz 6 V 2003 r.

w sprawie C-104/01 Libertel, z 12 1 2006 1. w sprawie C-361/04 P Picasso)

Dokonujac oceny wspolnotowego znaku towarowego CAVEWOMAN i oznaczenia ustug
pozwanej CAVEWOMAN mozna bez zadnych watpliwosci stwierdzi¢ ich identycznos$é¢ na
plaszczyznie wizualnej, koncepcyjnej i fonetycznej. Zwazywszy dodatkowo niepodwazalng
identycznos$¢ ustug opatrywanych spornym znakiem i oznaczeniem przez kazda ze stron, nalezy
uzna¢, ze pozwana dopuscila sie naruszenia naleznego powodowi prawa z rejestracji
wspolnotowego znaku towarowego CAVEWOMAN, o ktérym mowa w art. 9 ust. 1a

Rozporzadzenia.

T ehf jest zatem w pelni uprawniony do zadania zakazania pozwanej uzywania, bez jego
zgody, w obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze wspolnotowym znakiem towarowym

dla ustug identycznych z tymi, dla ktérych wspdlnotowy znak towarowy jest zarejestrowany.
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(m.in. przedstawienia teatralne). Bez znaczenia jest to, ze oznaczenie CAVEWOMAN jest obecnie
uzywane w funkgji informacji o zmianie tytulu przedstawienia. Pozwana w ten sposdb zachowuje
ciggltos¢ naruszenia prawa z rejestracji, ktorego powinna zaniecha¢ na wezwanie powoda,

zmieniajac tytut przedstawienia na Kobieta Pierwotna.

Zgodnie z przepisem art. 296 ust.1 zdanie 1. ustawy z dnia 30 VI 2000 r. Prawo
wlasnosci przemystowej, osoba, ktorej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone, lub
osoba, ktdrej ustawa na to zezwala, moze zada¢ zaniechania naruszania i usuniecia jego skutkow
oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a takze naprawienia szkody na zasadach
ogolnych.

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega m.in. na bezprawnym uzywaniu
w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku
towarowego w odniesieniu do towarow identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko
wprowadzenia odbiorcéw w blad, ktore obejmuje w szczegolnosci ryzyko skojarzenia znaku ze

znakiem towarowym zarejestrowanym. (ust. 2. art. 296 p.w.p.)

Zakaz ten odpowiada postanowieniu art. 9 ust.1b. Rozporzadzenia i ma charakter zbiezny

z wzgledna podstawa odmowy rejestracji wskazang w art. 8 ust.ib., stad dla sadowej oceny
istnienia naruszenia prawa z rejestracji istotne znaczenie mie¢ beda rozwazania zawarte w
orzeczeniach Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci w Luksemburgu i Sadu Pierwszej
Instancji odnoszace sie do:

% podobienstwa do wczesniejszego znaku towarowego,
% podobienstwa towaréw lub ustug,
% istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad,
% prawdopodobienstwa skojarzenia oznaczenia z wcze$niejszym znakiem towarowym.
Przydatne okaza sie takze rozwazania poczynione wyzej przy ocenie naruszenia prawa z

rejestracji wspolnotowego znaku towarowego.

Ocena podobienstwa znakow powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci graficznej, fone-
tycznej oraz znaczeniowej (koncepcyjnej), sporne znaki nalezy poréwnywaé catosciowo, a
decydujace znaczenie mie¢ beda elementy odrézniajace i dominujace, a nie elementy opisowe.
Dwa znaki towarowe s3 podobne jezeli z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcéw s3 one
przynajmniej czesciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (por. wyroki Sadu z

23 X 2002 1. w sprawie T-6/01 Matratzen i z 25 XI 2003 r. w sprawie T-286/02 Kiap Mou)

Zlozony znak towarowy moze by¢ uznany za nacechowany podobienstwem w stosunku
do innego znaku towarowego, identycznego lub podobnego do jednego ze skladnikéw znaku

zlozonego, jedynie wowczas gdy skladnik ten stanowi element dominujacy w catosciowym
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wrazeniu jakie wywiera znak zlozony. Tak dzieje sie w przypadku, gdy skladnik ten jest w stanie
samoistnie zdominowac¢ wyobrazenie o danym znaku, jakie wlasciwy krag odbiorcéow zachowuje
w pamieci, w ten sposob, iz inne jego skladniki zostaja pominiete w calo§ciowym wrazeniu jakie
znak ten wywiera. Podejscie to nie ogranicza sie bynajmniej do uwzglednienia wylacznie jednego
ze skltadnikéw znaku zloZzonego i poréwnania go z innym znakiem. Wrecz przeciwnie, poréwna-
nie takie nalezy przeprowadzi¢ badajac sporne znaki w ich catosciowym ujeciu. Tym niemniej nie
wyklucza to, iz catosciowe wrazenie jakie znak ztozony pozostawia w pamieci odbiorcéw moze, w
pewnych okolicznosciach, zosta¢ zdominowane przez jeden lub kilka jego sktadnikéw. Ponadto,
odnoszac sie do dominujacego charakteru jednego lub kilku sktadnikow okreslonych znakiem
zlozonym, nalezy wziag¢ w szczegolnosci pod uwage cechy immanentne kazdego z tych
sktadnikow poréwnujac je z cechami innych elementow sktadowych. W sposob positkowy mozna
uwzgledni¢ wzajemna pozycje roznych elementéw skladowych znaku w calosciowym ukladzie
znaku ztozonego (por. wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Rec. str. [1-43351i z

21 I 2006 1. w sprawie T-214/04 Polo)

Catosciowa ocena zaklada pewnag wspoétzaleznos¢ miedzy branymi pod uwage czynni-
kami, w szczegolnosci podobienistwem znakéw towarowych oraz podobienistwem towarow lub
ustug, ktérych one dotycza, przy czym niski stopien podobienstwa miedzy oznaczonymi towara-
mi lub ustlugami moze by¢ zréwnowazony znaczacym stopniem podobienstwa miedzy znakami
towarowymi i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznosci - por. wyroki Sadu z 23 X 2002 1. w

sprawie T-388/00 ELS, z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 Echinacin)

W mysl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad
(likelihood of confusion, le risque de confusion), istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznac,
ze dane towary lub ushlugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa, ewentualnie z
przedsiebiorstw powigzanych gospodarczo. (por. wyroki Trybunatu z 29 IX 1998 r. w sprawie
C-39/97 Canon, z 4 V 1999 r. Rec. str.I-5507, w sprawach polaczonych C-108/97 i C-109/97
Windsurfing Chiemsee, z 22 V1 1999 1. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 23 111 2006 .
w sprawie C-206/04 Miilhens wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties, z 15 1 2003 r. w
sprawie T-g99/01 Mystery, z 11 V 2005 r. w sprawie T-31/03 Grupo Sada z 13 VI 2006 1. w sprawie T-

153/03 Réprésentation d'une peau de vache)

Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad powinno by¢ oceniane w sposob
calosciowy, zgodnie ze sposobem postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu
wszystkich istotnych okolicznosci konkretnego przypadku, w szczegdlnosci wzajemnej zaleznosci
miedzy podobienstwem oznaczen, a podobienstwem towaréw lub ustug, ktérych one dotycza.

(por. wyroki Sadu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills Rec. str. [1-2821, z 12 X
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2004 r. w sprawie T-35/03 Carpo, z 11 V 2005 r. w sprawie T-31/03 Grupo Sada, wyrok Trybunatu z
23 [11 2006 r. w sprawie C-206/04 Miilhens)

Takim istotnym czynnikiem moze by¢ takze oznaczanie przez uprawnionego jego towa-
row lub ustug znakami w pewien sposdb powigzanymi, stanowigcymi rodzine (serig) znakéw z
okreslonym (stownie lub graficznie) elementem dominujacym. (por. wyroki Sadu z 21 II 2006 r. w

sprawie T-214/04 Polo, z 23 11 2006 1. T-194/03 Bainbridge)

Ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w zakresie podobienstwa wizualnego,
fonetycznego lub koncepcyjnego spornych oznaczeni powinna sie opiera¢ na wywieranym przez
nie calosciowym wrazeniu ze szczegdlnym uwzglednieniem ich elementéw odrézniajacych i
dominujacych. (por. wyroki Sadu z 14 X 2003 r. w sprawie T-292/01 BASS, z 6 VII 2004 1. w
sprawie T-u7/02 Chufafit, z 5 IV 2006 r. w sprawie T-344/03 ORO SAIWA)

Z zasady, odbiorcy nie uznaja elementu opisowego, stanowigcego czes¢ zlozonego
znaku towarowego, za element odrozniajacy i dominujacy w calo$ciowym wrazeniu, jakie ten
znak wywiera. (por. wyroki Sadu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 BUDMEN i z 6 VII 2004 1. w
sprawie T-u7/02 Chufafit) O ile przecietny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako
calos¢ i nie zagtebia sie w analize jego poszczegolnych elementow (por. wyrok Trybunatu z 1 XI
1997 1. w sprawie C-251/95 SABEL), o tyle to wilasnie dominujace i odrozniajace cechy
oznaczenia s3, co do zasady, najlatwiej zapamietywane. (por. wyrok Sadu z 23 X 2002 1. w
sprawie T-104/01 Fifties)

Zawarty w znaku towarowym element opisowy nie moze by¢ uznany za dominujacy,
albowiem ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad nie moze by¢ oparta na elementach
nie podlegajacych ochronie przepisami dotyczacymi znakdéw towarowych. (por. wyrok Sadu z 5 IV

2006 1. w sprawie T-202/04 Echinacin)

Znak towarowy, ktdry nie zawiera jakiegokolwiek elementu opisowego dla okreslonej
kategorii towarow lub ustug posiada charakter wysoce odrézniajacy. (por. wyrok Trybunatu z 12 1
2006 1. w sprawie C-361/04 Picasso) Nadaje to ogromna wage elementowi dominujacemu znaku
towarowego, ktéry konsument zauwaza i zapamietuje. Dlatego konieczno$¢ oceny ogolnego
wrazenia, jakie wywoluje oznaczenie, nie wyklucza analizy kazdego jego skladnika w celu
ustalenia elementu dominujgcego. (por. wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties)
Przecietny konsument rzadko ma mozliwo$¢ przeprowadzenia bezposredniego poréownania
roznych znakow towarowych, musi zazwyczaj zdawad¢ sie na zachowany w pamieci nie-
doskonaly obraz tych znakéw towarowych. Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad jest tym
wieksze im silniejszy jest charakter odrozniajacy znaku towarowego, ktéry wynika z jego
samoistnych cech lub jego renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci znaku na rynku). (por. wyroki

Trybunatu z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 11 X1 1997 r. w sprawie C-
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251/95 SABEL z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, wyroki Sadu z 22 VI 2004 r. w sprawie T-
66/03 Galdxia, z 1 11 2005 r. w sprawie T-57/03 Hooligan, z 21 I 2006 r. w sprawie T-214/04 POLO,

z 51V 2006 1. w sprawie T-202/04 Echinacin)

Mozna uznad, ze istnieje pewna wspotzaleznos¢ pomiedzy znajomoscia znaku towaro-
wego wsrod odbiorcéw, a jego charakterem odrozniajacym i stwierdzié¢, ze im bardziej znak
towarowy jest znany ws$rod odbiorcow, tym bardziej wzmocniony jest charakter
odrozniajacy tego znaku. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy sie wysoce
odrozniajacym charakterem wynikajacym z jego znajomosci wérod odbiorcdw, nalezy rozpatrzy¢
wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w szczegdlnosci udziat znaku towarowego w
rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugos¢ okresu jego uzywania, wielkos¢ inwestycji
dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udzial procentowy zainteresowanych
grup odbiorcéw, ktorym znak towarowy umozliwia zidentyfikowanie towaréow lub ustug jako
pochodzacych z okres$lonego przedsiebiorstwa, jak rowniez oswiadczenia izb handlowych i
przemystowych lub innych stowarzyszen zawodowych (por. wyrok Sadu z 12 VII 2006 r. w sprawie

T-277/04 Vitakraft-Werke).

W ocenie Sadu w niniejszej sprawie mamy do czynienia z rodzing znakdéw towarowych
KOBIETA JASKINIOWIEC, JASKINIOWKA, W OBRONIE KOBIETY-JASKINIOW-CA, W
OBRONIE JASKINIOWKI, JASKINIOWIEC, W OBRONIE JASKINIOWCA, w ktérych powtarza
sie bardzo dystynktywny element JASKINIOWIEC dla oznaczenia mezczyzny lub kobiety.

Wszystkie stowne znaki towarowe s3 chronione dla ustug w klasie 41, m.in. przedstawienia
teatralne.

Pozwana Spétka uzywa dla takich samych ustug oznaczenia KOBIETA JASKINIOWA,
niezwykle podobnego do znakéw towarowych powoda zaréwno fonetycznie, wizualnie jak i
znaczeniowo. Istnieje zatem bardzo powazne ryzyko, ze nabywcy ustug tego typu - widzowie
teatralni - zostang wprowadzeni w biad co do pochodzenia spornego spektaklu. Podobienstwo
znakow towarowych i przeciwstawionego im oznaczenia oraz tozsamos¢ ustug, w zwigzku z
ktorymi sa one uzywane przez kazda ze stron w pelni uzasadniaja przyjecie, ze pozwana Spotka M

narusza prawa ochronne T ehf.

Sad uznal, ze wystepujac na droge sadowa powdd, jak byt do tego zobowigzany (art. 479"

§ 1k.p.c.), przedstawit wszystkie twierdzenia i dowody, z ktorych wynikaty:

» jego prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego CAVEWOMAN a takze prawa

ochronne na krajowe znaki towarowe KOBIETA JASKINIOWIEC, JASKINIOWKA, W
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OBRONIE KOBIETY-JASKINIOWCA, W OBRONIE JASKINIOWKI, JASKINIOWIEC,
W OBRONIE JASKINIOWCA.

> ich naruszenie przez pozwang - uzywanie oznaczenia CAVEWOMAN - KOBIETA
JASKINIOWA w podtytule sztuki teatralnej Kobieta Pierwotna, w konsekwencji

uprawnienie do wystepowania z roszczeniami okreslonymi w pozwie.

Skutki wspolnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom
rozporzadzenia. Zadanie zakazania pozwanej naruszania prawa z rejestracji wspélnotowego
znaku towarowego znajduje uzasadnienie w ust. 1a art. 9 Rozporzadzenia. W ust. 2 przepis ten

stanowi, ze w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji wspolnotowego

znaku towarowego moga by¢ zakazane, w szczego6lnosci, nastepujace dziatania :

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach,

b. oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod
takim oznaczeniem lub oferowanie i $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem,

c. przywoz lub wywoz towarow pod takim oznaczeniem,

d. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

W przypadku, gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyl lub ze z jego strony istnieje grozba
naruszenia wspolnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba ze istnieja szczegdlne powody
zaniechania tego, decyzje zakazujaca pozwanemu dzialan stanowiacych naruszenie lub
stwarzajacych grozbe naruszenia wspolnotowego znaku towarowego. Stosuje rowniez takie
srodki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie
przestrzegania zakazu. (art. 98 ust.1)) Odnosi sie to wprost do przepisow Prawa wiasnosci

przemystowej :

- art. 286, stanowigcego, ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o bedacych wilasno$cia naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub oznaczo-
nych wytworach oraz $rodkach i materiatach, ktore zostaly uzyte do ich wytworzenia lub
oznaczenia, w szczegolnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na
poczet zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu,

- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a, stanowigcego, ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu, moze
orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo catosci

orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposéb i w zakresie okreslonym.

W ocenie Sadu, naruszenie przez pozwana praw wylacznych powoda w pelni
uzasadnialo zastosowanie wzgledem niej wymienionych wyzej sankcji proporcjonalnych

do charakteru i skali naruszenia. Co majac na wzgledzie Sad :
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8.

10.

11.

nakazal pozwanej M Sp. z 0.0. w W zaniechanie naruszen praw do stownego wspdlnotowego
znaku towarowego CAVEWOMAN zarejestrowanego przez Urzad Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego w Alicante pod nr CTM 005051545, przez zaprzestanie uzywania oznaczenia
CAVEWOMAN w tytule lub podtytule sztuk teatralnych, w reklamie, materialach
reklamowych, materialach promocyjnych, na stronach internetowych lub na biletach (art. 9

ust 2 Rozporzadzenia);

nakazal pozwanej zaniechanie naruszen praw ochronnych na stowne znaki towarowe
zarejestrowane w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie : KOBIETA
JASKINIOWIEC R-209297, JASKINIOWKA R-209296, W OBRONIE KOBIETY-
JASKINIOWCA R-209299, W OBRONIE JASKINIOWKI R-209298, JASKINIOWIEC R-
209294, W OBRONIE JASKINIOWCA R-209295, przez zakazanie uzywania oznaczenia
KOBIETA JASKINIOWA w tytule lub podtytule sztuk teatralnych, w reklamie, materialach
reklamowych, materiatach promocyjnych, na stronach internetowych lub na biletach (art. 296

ust. 1 p.w.p.);

nakazal pozwanej wycofanie z obrotu i zniszczenie materiatow reklamowych, promocyjnych
oraz biletéw zawierajacych oznaczenia CAVEWOMAN i / lub KOBIETA JASKINIOWA w
tytule lub podtytule sztuk teatralnych (art. 286 p.w.p.);

zarzadzit podanie do publicznej wiadomosci, na koszt pozwanej, w ogdélnopolskich wydaniach
dziennikdw Gazeta Wyborcza, Dziennik i Rzeczpospolita - w dziale KULTURA, w pierwszym
piatkowym wydaniu kazdej z gazet po uprawomocnieniu sie wyroku, informacji o tresci :
,Prawomocnym wyrokiem z dnia 4 czerwca 2009 r. Sad Okregowy w Warszawie Sad
Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych zakazat M Sp. z 0.0. w W
naruszania praw T ehf w R z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego CAVEWOMAN
oraz znakéw towarowych : KOBIETA JASKINIOWIEC, JASKINIOWKA, W OBRONIE
KOBIETY-JASKINIOWCA, W OBRONIE JASKINIOWKI, JASKINIOWIEC, W OBRONIE
JASKINIOWCA, zakazujac pozwanej uzywania oznaczenia CAVEWOMAN i / lub KOBIETA
JASKINIOWA w tytule lub podtytule sztuk teatralnych.” (art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust.

1a);

Sad w pelni podziela zawarte w motywach pozwu argumenty przemawiajace za zastoso-

waniem $rodkéw okreslonych w punktach -V pozwu. Nie zastuguje natomiast na uwzglednienie

zadanie z pkt VI, ktére musi by¢ uznane za przedwczesne. Powodd bedzie uprawniony do zadania

zastepczego wykonania obowigzku nalozonego na pozwang w wyroku dopiero na etapie
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postepowania egzekucyjnego. W tym zakresie powddztwo podlega¢ musialo zatem

oddaleniu. (a contrario art. 1049 § 1 k.p.c.)

O kosztach procesu Sad orzek! na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., poniewaz
zadanie bylo co do zasady usprawiedliwione, a oddalenie odnosi sie wylacznie do okreslenia

zakresu sankcji zastosowanych wobec naruszenia praw wylacznych.

Do niezbednych kosztéow procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie
wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki oplat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki
jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa
strony. (§ 3.) Stronom reprezentowanym przez radce prawnego lub rzecznika patentowego
zwraca sie koszty w wysokosci naleznej wedtug przepiséw o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99
k.p.c.)

Oplaty za czynnosci adwokatéw przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 IX 2002 r. w sprawie oplat za czynnosci
adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Paristwa kosztéw nieoptaconej pomocy prawnej udzielonej
z urzedu.

Zasadzajac oplate za czynnosci adwokata sad bierze pod uwage niezbedny naktad pracy, a
takze charakter sprawy i wklad pracy pelnomocnika w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i
rozstrzyganiecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasadzenia oplaty stanowia okre$lone w rozdziatach 3-5
stawki minimalne. Optlata nie moze by¢ wyzsza od sze$ciokrotnej stawki minimalnej, ani wartosci
przedmiotu sporu. (§ 2 ust.2.) Wysokos$¢ stawki minimalnej zalezy od warto$ci przedmiotu
sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawach, w ktorych przedmiotem jest naruszenie prawa z

rejestracji minimalne wynagrodzenie wynosi 840 z1. (§ 11 ust.1 pkt 18)

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznal, Ze adekwatne
do nakladu pracy petnomocnika powoda, wykonujacego zawod adwokata, jest wynagrodzenie w
trzykrotnej minimalnej wysokosci. (3 x 840 zt i 17 zl, tytulem opflaty skarbowej od

pelnomocnictwa)

Sad ustalil optate ostateczng na kwote 2.400 zt i natozyt na pozwana obowiazek zwrotu
powodowi uiszczonej oplaty wraz z optatg od wniosku o udzielenie zabezpieczenia w kwocie 200

z}. (art. 15 ust.3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sqdowych w sprawach cywilnych)

Whniosek powoda o zasadzenie zwrotu kosztéow przewyzszajacych kwote 5.137 zt nie

zastugiwal na uwzglednienie.
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