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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]J

Dnia 17 sierpnia 2010 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII
Sad Wspdlnotowych Znakow Towarowych i Wzorow Przemystowych

w skladzie nastepujacym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant aplikant radcowski Agata Mikiel

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 sierpnia 2010 r.
sprawy z powddztwa V A/S w Hoersholm (D)
i V spotki z ograniczong odpowiedzialnoscia w Warszawie

przeciwko V spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia w Krakowie
- 0 zakazanie naruszen praw do znakdéw towarowych i czynow nieuczciwej konkurencji

1. oddala powddztwo;

2. zasadza od powodow V A/S w Hoersholm (D) i V spotki z ograniczong
odpowiedzialnoscia w Warszawie - solidarnie - na rzecz pozwanego V spotki z
ograniczong odpowiedzialnoscig w Krakowie kwote 2.537 (dwa tysigce piecset trzydziesci

siedem) zlotych, tytutem zwrotu kosztow zastepstwa procesowego.
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Uzasadnienie

V A/S w Hoersholm (D) oraz V spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Warszawie

wniosty o :
1. zakazanie V spotce z ograniczona odpowiedzialnoscig w Krakowie uzywania :

a. oznaczen zawierajacych element stowny VELSET dla oznaczania prowadzonej przez nia
dzialalnosci gospodarczej, w szczegolnosci dzialalnosci polegajacej na sprzedazy i dystrybugji :
okien dachowych, $wietlikow, markiz, rolet, zaluzji i zaston do okien dachowych, schodéw
strychowych, wylazéw dachowych, kotnierzy, ocieplen i izolacji dachowych, akcesoriow i
dodatkow do wymienionych produktow, a takze innych artykutéw majacych zwigzek z oknami
dachowymi i elementami wyposazenia poddaszy;

b. stowa VELSET w nazwach domen internetowych, a w szczegolnosci zakazanie uzywania przez
pozwang nazw domen VELSET.pl, VELSET.co.uk, VELSET.de, VELSET.ru oraz VELSET.com
dla prowadzonej przez nig dzialalno$ci gospodarczej, w szczegolnosci polegajacej na sprzedazy i
dystrybucji produktow wskazanych w punkcie a.;

c. stowa VELSET w firmie pozwanej i zobowigzanie jej do zmiany firmy, ewentualnie zakazanie
pozwanej uzywania firmy zawierajacej stowo VELSET na oznaczenie prowadzonej przez nia
dzialalnosci gospodarczej, w szczegolnosci polegajacej na sprzedazy i dystrybucji produktéow
wskazanych w punkcie a.;

d. stowa VELSET w materiatach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych zwigzanych z

prowadzong dziatalnoscig gospodarcza;
2. nakazanie pozwanej :

a. wycofania z obrotu materialéw informacyjnych, reklamowych i promocyjnych wykorzystuja-
cych oznaczenie zawierajace element stowny VELSET;

b. zniszczenia wycofanych z obrotu materialéw informacyjnych, reklamowych i promocyjnych
wykorzystujacych oznaczenie zawierajace element stowny VELSET;

c. opublikowania w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku w ogdlnopolskim
wydaniu dziennika Gazeta Wyborcza o$wiadczenia fontem kroju Verdana, w rozmiarze 14
punktéw w kolorze czarnym na bialym tle, nastepujacej tresci : V sp. z o.o0. przeprasza V. A/S
oraz V sp. z o.0. - prowadzqce dziatalnos¢ przy uzyciu renomowanych znakéw towarowych
VELUX~ za to, ze postugujgc sie dla oznaczenia swojej dziatalnosci znakiem VELSET z

naruszeniem znakéw towarowych VELUX, dopuscita sie czynu nieuczciwej konkurencji,



ewentualnie podania orzeczenia do publicznej wiadomosci poprzez publikacje w ogdlnopolskim
wydaniu dziennika Gazeta Wyborcza fontem kroju Verdana w rozmiarze co najmniej 12 punktow

w kolorze czarnym na bialym tle;
3. zasadzenie o kosztow procesu.

W motywach powodki wyjasnily, ze V' A/S jest spotka holdingowa prawa dunskiego,
grupujacy spolki dziatajace w branzy budowlanej, m.in. spoétki V' w kategorii okien do poddaszy.
V  jest uprawniona do wielu znakow towarowych, krajowych, wspdlnotowych i
miedzynarodowych, tworzacych rodzine znakéw z elementem VEL, stanowigcym wspolny im
przedrostek. W wiekszosci zostaly one zgloszone i zarejestrowane dla towaréw i ustug
zwigzanych z oknami dachowymi, akcesoriami okiennymi oraz innymi elementami wyposazenia
poddaszy, gtéwnie w klasach 6, 19, 20, 24 klasyfikacji nicejskiej. Nalezace do V' znaki towarowe
VELUX s3 jedng z najsilniejszych marek na swiatowym rynku okien do poddaszy, a oznaczone

nimi produkty s3 sprzedawane niemal na calym swiecie.

V spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Warszawie, nalezaca do grupy V dziata na
polskim rynku od 1989 r. Jej wylacznym wspdlnikiem jest V' A/S, nalezacy do V' A/S. Towary
oferowane przez V i przez inne spotki grupy V identyfikowane s3 za pomocg stownych lub
stowno-graficznych, krajowych i wspdlnotowych znakéw towarowych VELUX. Prawa do
uzywania tych znakow, na podstawie licencji, przystluguja takze spétce V. W wyniku
dlugotrwatej obecnosci na rynku, intensywnej, wieloletniej reklamy, wysokiej jakosci
opatrywanych nimi produktéw, znaki VELUX ciesza sie w Polsce renomga. Potwierdzaja ja liczne
nagrody przyznawane produktom oferowanym przez powddki, jak rowniez orzeczenia sadéw
zapadle w sprawach dotyczacych ochrony znakéw towarowych VELUX i nieuczciwej

konkurengji.

Powodki uzywaja oznaczenia VELUX w dzialalnosci gospodarczej dla towarow i ustug,
m.in. okien dachowych, ale takze jako logo i elementu firmy. Postuguja sie znakami towarowymi
VELUX w materialach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych oraz w nazwach domen

internetowych VELUX.pl, VELUX.co.uk, VELUX.de, VELUX.ru i VELUX.com.

Pozwana V' spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia w Krakowie prowadzi dziatalnos¢

handlowa przede wszystkim przez sklep pod adresem internetowym www.velset.pl, oferujac

okna dachowe, akcesoria montazowe oraz inne elementy wyposazenia poddaszy, dodatki
zewnetrzne i wewnetrzne do okien, $wietliki dachowe i rurowe, sterowanie elektryczne i schody
strychowe, takich producentdéw, jak Fakro, Roto, OptiLight, RoofLITE i VELUX. Pozwana ma
sklep i magazyn w Nowym Saczu i w Katowicach, gdzie oferuje takze ustlugi montazu
sprzedawanych okien. W lipcu 2009 r. otworzyla magazyn w Niemczech, gdzie dziala Velset
GmbH, zarzadzana przez wspolnika i prezesa zarzadu polskiej spétki.
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Pozwana jest uprawniona do krajowego i wspdlnotowego - stownych znakéw towarowych
VELSET - zgloszonych pierwotnie przez spotke Fakro, najwiekszego konkurenta powddek na
polskim rynku. Zarejestrowala takze krajowe nazwy domen internetowych ze stowem velset w

Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Rosji, a takze nazwe domeny velset.com.

Powodki zarzucily, ze dzialania pozwanej naruszaja ich prawa do znakéw towarowych
VELUX i stanowia czyn nieuczciwej konkurencji. Uzywanie przez powoddke znaku towarowego
VELSET stanowi podszywanie sie pod renome znakéw VELUX, wprowadza klientéw w blad i
oslabia charakter odrézniajacy znakow VELUX. Pozwana usiluje wyzyska¢ pozytywne
skojarzenia zwigzane ze znakami VELUX, zeby zwiekszy¢ prowadzong przez siebie sprzedaz. Na
znak VELSET klienci przenosza swoje zaufanie i pozytywne wyobrazenia dotyczace znakdéw
VELUX. Tymczasem miedzy spotka V' a grupa spdtek V nie istnieja wiezi gospodarcze, ani

prawne.

Dzialania pozwanej uzasadniaja zadanie udzielenia powdédkom ochrony zaréwno na
podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009, jak i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, nieuprawnione podszywanie sie pod cudza renome jest bowiem dzialaniem
sprzecznym z dobrymi obyczajami, a przy tym narusza interes powodek. Wykorzystywanie
cudzych osiagnie¢ do zaistnienia w $wiadomosci klientéw ze swoja ustuga, bez ponoszenia
wilasnych wysitkow i nakladéw finansowych, jest czynem nieuczciwej konkurencji. Dziatania
pozwanej prowadza tez do oslabienia charakteru odrézniajagcego renomowanych znakéw

VELUX.

Zgodnie z art. g ust. 1 rozporzadzenia oraz art. 18 ust. 1 pkt 1i 2 u.z.n.k., dziatanie spétki V
uzasadnia zadania zakazania jej uzywania stowa VELSET i zawierajacych go oznaczen w
odniesieniu do prowadzonej przez pozwang sprzedazy okien dachowych, akcesoriéw
montazowych oraz innych elementéw wyposazenia poddaszy, jak réwniez wycofania z obrotu i
zniszczenia materialéw informacyjnych, reklamowych i promocyjnych wykorzystujacych stowne
oznaczenie VELSET. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k., uzasadnione jest zadanie zlozenia
oswiadczenia, ktore moze wyprowadzic¢ klientéw z btedu co do zwigzkéw V' grupa spotek V, a
takze co do pochodzenia swiadczonych przez pozwana ustug. Zlozenie oswiadczenia moze tez
usung¢ skutki naruszen dokonanych przez pozwana. Podobny efekt moze przyniesé

opublikowanie orzeczenia. (k.1-679)

Odpowiadajac na pozew V spélka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Krakowie

wniosla o oddalenie powddztwa i zasadzenie kosztow procesu.

Zaprzeczyla istnienie jakichkolwiek powigzan gospodarczych, kapitatlowych lub

osobowych, ze spotka Fakro. Jej zdaniem, twierdzenia zawarte w pozwie nie maja zadnego
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zwigzku z t3 sprawa. Wyjasnila, ze oprocz prawa do firmy, stuzg jej prawa wylaczne na stowne
znaki towarowe stowne VELSET, wspdlnotowy i krajowy. Ich udzielenie, poprzedzone procedura
badawcza Urzedu Harmonizacji Rynku Wewnetrznego i Urzedu Patentowego RP, przekonuje o
braku podobienstwa znakéw towarowych VELSET i VELUX, przemawiajac przeciwko
zasadnosci zarzutu naruszenia praw wylacznych powoddek, ktore nie wystepowaty z wnioskiem o
uniewaznienie znaku VELSET. Pozwana stanowczo zaprzeczyla stusznos¢ twierdzenia o
podobienistwie znakow stron, tak na ptaszczyznie fonetycznej, wizualnej, jak i znaczeniowej. Nie
potwierdzaja tego zlecone przez nig badania opinii publicznej. Nie kwestionujac renomy znakow
towarowych VELUX stwierdzila, ze brak jest podstaw do przyjecia istnienia rodziny znakéw VEL
i rozszerzenia ochrony na wszystkie znaki powddek, poza zakres ich specjalizacji. Ocena zarzutu

naruszenia znakéw VELUX moze by¢ dokonywana wylacznie na zasadach ogdlnych.

Pozwana przyznala, ze V jest sklepem o asortymencie budowlanym, specjalizujacym sie
w sprzedazy okien dachowych. Dziala na rynku gléownie pod adresem internetowym

www.velset.pl. Oferuje szeroka game produktéw, wiodacych producentéw, m.in.: V, FAKRO i

ROTO. W materiatach reklamowych przedstawia wszystkie oferowane produkty w taki sam
sposdb, bez szczegdlnego wyrdzniania ktoregos z producentéow. Obiektywna informacja
przekazywana klientom stuzy jak najpelniejszej prezentacji najlepszych cech oferowanych przez

V produktow, w tym okien dachowych.

Stwierdzita, ze strony postepowania nie pozostaja w stosunkach konkurencji. Pozwana
nie jest producentem okien dachowych. Dzialajac na innym szczeblu obrotu, niz spotki V i V
jest ich klientem. V jest oficjalnym, wiodacym dystrybutorem wyrobow V i korzysta z
udzielanych przez nig, maksymalnych rabatéow (28%). Na swych stronach internetowych V
wskazuje V jako dystrybutora wyrobéw V w Nowym Saczu i w Katowicach, a V' wskazuje w swej
ofercie produkty powodek. Wspolpraca stron jest szeroka, owocna i - w zamiarze pozwanej -

trwala.

Wyjasnita, ze grupa V zablokowata dystrybutorom mozliwos¢ reklamowania sie w
Internecie przy uzyciu stowa kluczowego velux. Klienci wpisujacy w wyszukiwarce internetowej
to stowo trafiaja do powddek, a nie do pozwanej. Wyszukiwarka Google nie kojarzy stowa velux
ze slowem velset. V buduje wlasng marke, wydatkujac na ten cel srodki finansowe i nie
podpierajqc sie odwolaniem do innych przedsiebiorcéow, czy ich znakéw towarowych. W jej
przekonaniu, pozwana nie narusza praw powddek, ani nie dopuszcza sie czyndéw nieuczciwej
konkurencji. Nie podszywa sie pod niczyja renome, ani nie wprowadza klientéw w biad. Nie
tylko nie ostabia charakteru odrézniajacego znakéw VELUX, ani nie wykorzystuje dla swoich
celéw pozytywnych skojarzen zwigzanych z tymi znakami, ale wrecz przeciwnie, jako

dystrybutor, przyczynia sie do wzrostu znajomosci i popularnosci marki powodek u odbiorcéw


http://www.velset.pl/

konicowych. Jako autoryzowany dystrybutor V, zwiekszajac sprzedaz, pozwana pomnaza jej
zyski. Informacyjne uzycie przez V znakéw VELUX jest dozwolone i zgodne z uczciwymi
praktykami w przemysle i handlu, nie wprowadza w blad, ani nie przynosi pozwanej
nienaleznych korzysci. Pozwana zarzucilta, ze powddki nie wykazaty, ani nie udowodnily tego,
jaka korzys$¢ miataby ona uzyskaé¢ z uzywania oznaczenia VELSET w skojarzeniu ze znakami

towarowymi VELUX. Zapewnila, ze kontekst tego uzywania wyklucza istnienie ryzyka konfuzji.

Zdaniem pozwanej, swym oznaczeniem, nie narusza ona prawa do firmy powddek, ktére
nie moga skutecznie rozciagga¢ wylacznosci plynacej z praw do znakéw towarowych na
dzialalno$¢ gospodarcza pozwanej w zakresie niezwigzanym z odroznianiem pochodzenia
towarow lub ustug. Zakaz postugiwania sie firma V' mialby skutek znacznie szerszy, powodki
zadaja bowiem rowniez objecia nim sprzedazy schodow strychowych, ktére nigdy nie
znajdowaly sie w ich ofercie. Kazdemu przedsiebiorcy stuzy prawo podmiotowe do firmy. W
razie zbiegu tego prawa z prawem do znaku towarowego, nie mozna stwierdzi¢ naruszenia tego
ostatniego przez postugiwanie sie w obrocie firma dopdty, dopoki nie jest ona uzywana do
oznaczenia towaréw lub ustlug. Ewentualny zakaz bylby nie do pogodzenia z prawnym
obowiazkiem postugiwania sie firma w obrocie, sad nie jest zatem uprawniony do jego natozenia

na pozwanag.

Spotka V' zakwestionowala zasadno$¢ zarzutu naruszania praw powddek przez uzywanie
stowa VELSET w nazwach domen internetowych. Przeciwko temu przemawia brak
podobienstwa znakéw VELUX i VELSET. Zaprzeczyla stusznos¢ stawianych jej zarzutéow
dopuszczenia sie czyndéw nieuczciwej konkurencji, zarowno tych stypizowanych w przepisach

szczegoblnych, art. 5, 10, jak i okreslonego w klauzuli generalnej art. 3 ust. 1 u.z.n.k. (k.686-803)

Bezsporne w sprawie jest, ze :

Spotka handlowa prawa dunskiego V A/S w Hoersholm prowadzi dziatalnos¢
gospodarcza w zakresie wywarzania i sprzedazy m.in. okien dachowych i swietlikéw. Jest spotka
holdingowa, grupujaca spotki dziatajace w branzy budowlanej, w pieciu kategoriach produktow:
okien do poddaszy i $wietlikdw, okien, systemow solarnych, dekoracji i zaston okiennych oraz
tzw. naturalnej wentylacji. W kategorii okien do poddaszy dziata w niej grupa spotek V, majaca
fabryki w jedenastu, a przedstawicielstwa handlowe w blisko czterdziestu krajach $wiata. W
Polsce wylacznym dystrybutorem tych produktéow jest V spotka z ograniczong
odpowiedzialnosciag w Warszawie, ktdrej wylacznym wspdlnikiem jest V' A/S nalezaca do V A/S.
(tak tez — odpisy z rejestréw handlowych k.47-86, prospekt k.91, wydruki ze stron internetowych

k.98-104, oswiadczenia k.92-97, katalogi i broszury zalgczone do akt)



V A/S stuza prawa do wspolnotowych znakow towarowych :

ELUX

- stowno-graficznego zarejestrowanego = w
Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM) pod nr 000651356 z pierwszenstwem od 6
X 1997 r. dla towarow i ustug w klasach 6 i 19 klasyfikacji nicejskiej, m.in. : drzwi i okna, w tym
okna do poddaszy, swietliki, okna piwniczne, obrotowe, witrazowe, uchylne, dachy, dachy
szklane, okna mansardowe, tarasy dachowe, pokrycia i elementy dachowe, ramy odblaskowe,
elementy konstrukcyjne gotowe do montazu, w tym elementy konstrukcyjne gotowe do
montazu do produkcji dachow i w formie okien, drzwi, bram, ram odblaskowych i okiennych,
przekroje okien i os$cieznic dla dachow; rynny dachowe, parapety okienne, zasuwy, zamdki,
urzadzenia otwierajace i zamykajace oraz okucia dla okien i drzwi, nieelektryczne zamki, okucia
budowlane, zawory wentylacyjne i oddymiajace, ostonowe materialy dla okien wlaczajac ostony i
przekroje, okienne uszczelki, zaluzje weneckie, rolety, okiennice, okiennice rolowane, zaluzje,
zaluzje rolowane, skrzynki na rolety i markizy, urzadzenia sterujace do zaluzji weneckich, rolet,
okiennic i okiennic rolowanych, panele sterowania oraz materialy ostonowe $ciany, przeciwwagi
i rolki dla przesuwnych skrzydet i poziomo przesuwnych okien, czesci i akcesoria (nie zawarte w
innych klasach) do wszystkich wyzej wymienionych towaréw; wszystkie towary z metalu lub
wyprodukowane z uzyciem metalu [6]; materialy budowlane, w tym gotowe do montazu czesci
konstrukcyjne, okna, w tym okna do poddaszy i $wietliki, okna z materiatéw syntetycznych lub
tworzyw sztucznych, ramy, ramy okienne i przekroje, w tym ramy okienne z materialow
syntetycznych lub sztucznych; drzwi, lukarny, tarasy dachowe, dachy, dachy szklane,
konstrukcje przeszklone, materialy dachowe, konstrukcje i elementy: ptytki, rynny dachowe,
szyby okienne, w tym szyby do okien dachowych [19]. (tak tez kopia $wiadectwa rejestracji

OHIM k.105-115)

- stowno-graficznego ' zarejestrowanego w OHIM
pod nr 005260229 z pierwszenstwem od 16 VIII 2006 r. dla towardw i ustug w klasach 19, 20, 24 i
37 klasyfikacji nicejskiej, m.in. cze$ci budowlane do natychmiastowego montazu, okna, w tym

$wietliki i okna dachowe, okna z materiatow syntetycznych/tworzyw sztucznych, ksztattowniki



okienne, tarasy dachowe, balkony dachowe, nadbudowki ze szkla, $wietliki rurowe, obrobki
blacharskie, obudowy okienne, zaluzje, rolety, okiennice, rolety, zastlony zewnetrzne; czesci i
akcesoria (nie zawarte w innych klasach) do rzeczonych towarow, wszystkie wymienione towary
nie z metalu; ustugi instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze w zwigzku z oknami. (tak tez kopia

$wiadectwa OHIM k.123-127)

- stownego VELUX zarejestrowanego w OHIM pod nr 002131191 z pierwszenstwem od 15 III 2001
r. dla towaréw i ustug w klasach 17, 35 i 42 klasyfikacji nicejskiej. (tak tez kopia $wiadectwa

OHIM k.128-133)

- stownego VELUX zarejestrowanego w OHIM pod nr 000955609 z pierwszenstwem od 14 X 1998
r. dla towarow i ustug w klasach 6, 7, 9 i u klasyfikacji nicejskiej. (tak tez kopia $wiadectwa

OHIM k.134-143)

- stownego VELUX zarejestrowanego w OHIM pod nr 000651869 z pierwszenstwem od 6 X 1997
r. dla towarow i ustug w klasach 6, 9, 16, 19, 20, 22, 24, 37, 41 i 42 klasyfikacji nicejskiej. (tak tez

kopia $swiadectwa OHIM k.147-165)

- stowno-graficznego | zarejestrowanego w OHIM
pod nr 006559132 z pierwszenistwem od 7 I 2008 r. dla towaréw i ustug w klasach 16, 25 i 41

klasyfikacji nicejskiej. (tak tez kopia $wiadectwa i wydruk z bazy OHIM k.545-546, 573-576)

VELFAC

pod nr 001004798 z pierwszenstwem od 14 V 2009 r. dla towaréw i ustug w klasach 6, 19 i 37

- stowno-graficznego zarejestrowanego w OHIM

klasyfikacji nicejskiej. (tak tez wydruk z bazy OHIM k.547-548)

- sfowno-graficznego zarejestrowanego w OHIM
pod nr 000651463 z pierwszenstwem od 6 X 1997 r. dla towaréw i ustlug w klasach 6 i 19

klasyfikacji nicejskiej. (tak tez wydruk z bazy OHIM k. 549-552)



- sfownego VELFAC zarejestrowanego w OHIM pod nr 002131050 z pierwszenstwem od 15 III
2001 1. dla towardw i ustug w klasach 17, 35 i 42 klasyfikacji nicejskiej. (tak tez wydruk z bazy

OHIM k.553-554)

- stownego VELFAC zarejestrowanego w OHIM pod nr 000656652 z pierwszenstwem od 6 X

1997 r. dla towarow i ustug w klasach 6, 9, 16, 19, 37 klasyfikacji nicejskiej. (tak tez wydruk z bazy

OHIM k.555-558)

- sfowno-graficznego zarejestrowanego w OHIM

pod nr 000652172 z pierwszenstwem od 6 X 1997 r. dla towarow i ustug w klasach 6, 7, 19 i 20

klasyfikacji nicejskiej. (tak tez wydruk z bazy OHIM k.559-561)

- stownego VELTA zarejestrowanego w OHIM pod nr 000652263 z pierwszenstwem od 6 X 1997
r. dla towaréw i ustug w klasach 6, 7, 19, 20, 22, 24, 37, 41, 42 klasyfikacji nicejskiej. (tak tez

wydruk z bazy OHIM k. 562-566)

- sfowno-graficznego zarejestrowanego w OHIM
pod nr 001026475 z pierwszenistwem od 17 X 1998 r. dla towaréw i ustug w klasach 6, 11 i 19

klasyfikacji nicejskiej. (tak tez wydruk z bazy OHIM k. 581-583)

- stownego VELSUN zarejestrowanego w OHIM pod nr 000877662 z pierwszenstwem od 10 VII
1998 r. dla towardw i ustug w klasach 6, 7, 9, 11, 19, 20, 22, 24, 37 klasyfikacji nicejskiej. (tak tez

wydruk z bazy OHIM k.584-586).
Powddce stuzg takze prawa ochronne na znaki towarowe :

- stowny VELUX zarejestrowany w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) pod
nr R-60372 z pierwszenstwem od 10 I 1984 r. dla towaréow i ustug w klasach 6, 19, 20 i 24

klasyfikacji nicejskiej. (tak tez $wiadectwo ochronne k.186-199)
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VELUX

- sfowno-graficzny zarejestrowany w UPRP pod nr R-
63259 z pierwszenstwem od 4 IX 1987 r. dla towarow w klasie 19 klasyfikacji nicejskiej. (tak tez

$wiadectwo ochronne k.200-212)

- stowny VELUX zarejestrowany w UPRP pod nr R-76950 z pierwszenstwem od 25 VI 1992 r. dla
towarow i ustug w klasie g klasyfikacji nicejskiej. (tak tez wydruk z bazy UPRP k.218-219)

- sfowno-graficzny zarejestrowany w UPRP pod nr
R-129887 z pierwszenstwem od 26 V 1998 r. dla towarow w klasie 19 klasyfikacji nicejskiej. (tak

tez wydruk z bazy UPRP k.567-568)

- stowny VELFAC zarejestrowany w UPRP pod nr R-128741 z pierwszenstwem od 14 V 1998 r. dla
towarow i ustug w klasach 6 i 19 klasyfikacji nicejskiej, (tak tez wydruk z bazy UPRP k.569)

- stowny VELTERM zarejestrowany w UPRP pod nr R-61072 z pierwszenstwem od 13 XII 1984 r.
dla towardw i ustug w klasach 6 i 19 klasyfikacji nicejskiej. (tak tez wydruk z bazy UPRP k.571)

Nazwa VELUX, powstala w 1942 r., pochodzi od facinskich stéw : ventilatio (wietrzenie) i
lux ($wiatto). Znaki towarowe VELUX uzywane s3 przez spotki z grupy V. w prowadzonej przez
nie dziatalnosci gospodarczej dla oznaczania oferowanych towaréw i ustug, a takze jako logo i
element ich firmy. Powodki produkuja i sprzedajg m.in. o$cieznice i zespoly okienne, metalowe
zlacza okienne, zaluzje, zastony metalowe, czesci i mechanizmy do zaluzji, zaluzje weneckie i
rolowe, mechanizmy do rolet; materialy budowlane w postaci drzwi, okien, $wietlikow, szyb i
materiatéw dachowych, plyt zewnetrznych i arkuszy wykladzinowych s$ciennych, czesci i
akcesoria do takich towaréw; weneckie zastony do montazu w oknach, $wietlikach i oknach
dachowych; rolowane zastony z materialu i rolowane deski ptécienne do montazu w oknach,

$wietlikach i oknach dachowych.

Powodki postuguja sie znakami VELUX w materialach informacyjnych, reklamowych i
promocyjnych. Velux Polska uzywa tego stowa w nazwie domeny internetowej velux.pl. Nazwy
domen zarejestrowanych przez spotki z grupy V' w innych krajach zawieraja réwniez element

stowny velux, np.: velux.co.uk, velux.de, velux.ru oraz velux.com.
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Znaki towarowe VELUX pojawiaja sie na targach budowlanych i towarzysza réznym
akcjom spotecznym. S3 stale obecne w polskich mediach. Okna VELUX zdobyly wiele nagrod i
wyrdznien za ich najwyzsza jako$¢ i innowacyjnos¢. Swoj sukces rynkowy w Polsce powddki
zawdzieczaja nie tylko wysokiej jakosci produktéw lecz takze ogromnym inwestycjom w reklame
i marketing. Dzialania te wzmacniaja renome i charakter odrézniajacy znakéw VELUX,
pozwalajac klientom tatwiej odnalez¢ towary powodek i w ten sposdb zapewniajac im wiekszy
zbyt. Wydatki ponoszone przez powodki na promocje przewyzszaja te ponoszone przez

konkurentéw. (tak tez wydruki ze stron internetowych www.dekarz.pl www.oknoidrzwi.pl

http://budowa.com.pl k.483-495, www.e-okna.pl k.510-513, artykuly prasowe k.496-509, 514-525,

fotografie z targow k.526-543, wykaz wydatkow mediowych k.544)

W efekcie dltugotrwatej obecnos$ci na rynku, intensywnej wieloletniej reklamy, a przede
wszystkim dzieki wysokiej jakosci opatrywanych nimi produktéw, znaki VELUX cieszg sie w
Polsce renoma. Jej zdobycie i utrwalenie wigzato sie z ponoszeniem przez powddki znacznych
nakladéw finansowych i organizacyjnych. Produkty powodek od lat ciesza sie dobra opinia u
nabywcow indywidualnych i przedsiebiorcéow z branzy budowlanej. Okna VELUX s3 na rynku
najlepiej rozpoznawane i najchetniej kupowane. (tak tez wyniki badan opinii publicznej k.262-

286, 377-426, 427-475, 661-669)

V spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Warszawie jest obecna na polskim rynku
od 1989 r. Jej wylacznym wspolnikiem jest V' A/S, nalezacy do V' A/S. Sprzedawane przez nia
okna do poddaszy i ich akcesoria opatrywane s3 znakami stownymi lub stowno-graficznymi
VELUX. Spélce V stuzy prawo do uzywania w dzialalnosci gospodarczej tych znakow na
podstawie umowy licencyjnej zawartej przez powodki 26 I 2006 r. (tak tez kopia umowy k.220-

226)

V prowadzi sprzedaz produktéw VELUX zaréwno bezposrednio, jak i za posrednictwem
sieci dystrybutorow. Wiasciwa jakos¢ obstugi klienta przez zapewniaja obowiazujace u niej
warunki wspotpracy. (tak tez informacja o przychodach V k.476, warunki handlowe k.477-482)
Powodki strzega swych praw wylacznych, wystepujac o ochrone praw do znakéw towarowych i

przeciwko czynom nieuczciwej konkurengji. (tak tez orzeczenia sadow k.227-261)

Utworzona w pazdzierniku 2008 r., V spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia z

siedzibg w Krakowie, prowadzi dzialalnos¢ handlowa, oferujac w Nowym Saczu i w Katowicach

oraz przez sklep internetowy pod adresem www.velset.pl okna dachowe (obrotowe,
wysoko$ciowe, uchylno-obrotowe), akcesoria montazowe oraz inne elementy wyposazenia
poddaszy, takie jak wytazy dachowe, kolnierze dachowe i ocieplenia, dodatki zewnetrzne i

wewnetrzne do okien (markizy, rolety, zaluzje, zastony), $wietliki dachowe i rurowe, sterowanie
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elektryczne i schody strychowe takich producentéw, jak Fakro, Roto, OptiLight, RoofLITEi V. W

Nowym Saczu i w Katowicach, oferuje takze ustugi montazu sprzedawanych okien.
Pozwanej spdtce stuza prawa do :

- stownego wspdlnotowego znaku towarowego VELSET zarejestrowanego w OHIM pod nr
006974919 z pierwszenstwem od 9 VI 2008 r. dla towaréw i ustug w klasach 6, 9, 19, 20, 22, 24 i

37 klasyfikacji nicejskiej. (tak tez wydruki z bazy OHIM k.577-578, 735-736)

- stownego znaku towarowego VELSET zarejestrowanego w UPRP pod nr R-224836 z
pierwszenstwem od 10 VI 2008 r. dla towardw i ustug w klasach 6, 9, 19, 20, 22, 24 i 37 klasyfikacji

nicejskiej. (tak tez wydruki z bazy UPRP k.579, 737-738)

Prawa do tych znakéw towarowych pozwana nabyla od spotki Fakro - najwiekszego
konkurenta Velux na rynku polskim. Pomiedzy spotkami V i Fakro nie wystepuja zZadne
powigzania gospodarcze, prawne, organizacyjne, ani personalne. (dowdd : odpis z KRS k.727-734,
zeznania K - za pozwana k.893-895 - brak dowodu przeciwnego) Pozwana zarejestrowata takze
w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Rosji krajowe nazwy domen internetowych ze stowem

velset, a takze nazwe domeny velset.com.

Pozwana jest klientem powodek, dzialajac na innym niz one szczeblu obrotu. Jest
oficjalnym, wiodacym dystrybutorem okien dachowych V, ktéra to spotka w 2009 r. dokonata
oficjalnego odbioru punktéw handlowych pozwanej w Katowicach i w Nowym Saczu. Poziom
sprzedazy przez V produktow VELUX jest znaczacy, a pozwana korzysta z maksymalnych 28%
rabatow. Na swych stronach internetowych V wskazuje V jako dystrybutora swoich wyrobow w

Nowym Saczu i w Katowicach. (tak tez korespondencja, wydruki ze stron internetowych k.739-

745)

Dzialajac na rynku przez sklep internetowy pod adresem www.velset.pl pozwana nie

uzywa stowa VELUX w adresie http, jako stowa kluczowego umozliwiajacego jej powiazanie z
powodkami w procesie wyszukiwania. V, reklamujac sie wyszukiwarkach internetowych,
postuguje sie takimi stowami kluczowymi, jak np. okna dachowe, okna potaciowe, akcesoria do
okien. Klienci wpisujacy w wyszukiwarce stowo VELUX trafiaja do powddek, a nie do spotki V.
Google nie kojarzy stowa VELUX ze stowem VELSET. (tak tez wydruki ze stron internetowych

k.746-754 - brak dowodu przeciwnego)

Pozwana, jako dystrybutor okien dachowych i ich akcesoridéw, zainteresowana jest jak
najwieksza sprzedaza oferowanych towarow, mniej wazna jest dla niej ich marka. W materiatach
reklamowych przedstawia w taki sam sposob wszystkie oferowane produkty, bez szczegdlnego
wyrozniania ktéregokolwiek z producentow. Przekazywana klientowi informacja jest obiektywna

i stuzy jak najpelniejszemu zaprezentowaniu najlepszych cech oferowanych produktéw, w tym
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okien dachowych. Strona internetowa pod adresem www.velset.pl zbudowana jest w sposéb
obiektywny : logo VELSET - umieszczone w nagtéwku - odnosi sie do firmy, jako dystrybutora, a
na dole i/lub z boku strony znajduja sie logo polecanych marek i oferowanych produktow,
prezentowanych w taki sam sposdb, bez wyréznien. Na stronie gtéwnej znajduje sie informacja o
tym, ze Velset jest rekomendowana przez forum budowlane. (dowod : zeznania K - za pozwang

k.893-895, katalogi k.755, wydruki ze stron internetowych k.760-763)

W odniesieniu do zarzutu naruszenia praw wylacznych, Sad zwazyl co nastepuje :

Wspolnotowy znak towarowy jest jednolitym tytutem ochronnym, funkcjonujacym
obecnie w oparciu o unormowania rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 Il 2009 r. w
sprawie wspdlnotowego znaku towarowego, ktore reguluje w sposéb cato$ciowy kwestie zwigzane
ze wspdlnotowymi znakami towarowymi dla towarow lub ustlug, w szczegoélnosci zasady
rejestracji, wynikajace z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o charakterze materialno-
prawnym, jako czes$¢ acquis communautaire, staly sie elementem polskiego porzadku prawnego,
znajdujac bezposrednie zastosowanie. W wiekszosci, stanowig one powtorzenie regulacji
zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. majgcej na celu zblizenie
ustawodawstw paristw cztonkowskich odnoszqcych sie do znakéw towarowych. Implementujaca ja
ustawa Prawo wlasnosci przemystowej znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak
odpowiedniego unormowania rozporzadzenia, w szczegdlnosci zas w tym zakresie, w jakim

odsyla ono do wlasciwych przepisow prawa krajowego.

Wspolnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywotuje ten sam skutek w catej
Unii Europejskiej; moze by¢ zarejestrowany, zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia sie lub decyzji
stwierdzajacej wygasniecie praw wlasciciela lub uniewaznienie znaku, ktérego uzywanie moze
by¢ zakazane jedynie w odniesieniu do calej Unii. (art.a ust.2) Znak uzyskuje sie poprzez
rejestracje (art. 6) w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego w Alicante, ktora
jest skuteczna na obszarze Unii, a zatem od 1 V 2004 r. takze na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Znak rejestrowany jest na okres 10 lat od daty zgloszenia (z mozliwoscia przedtuzenia).
(art. 46) Prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego sa skuteczne wobec 0s6b trzecich

z dniem publikacji. (art. 9 ust.3 zd.1)

Zgodnie z przepisem art. 99 ust. rozporzadzenia, sady uznaja wspdlnotowy znak
towarowy za wazny, o ile nie jest to przedmiotem powddztwa wzajemnego o stwierdzenie
wygasniecia lub uniewaznienie. (domniemanie waznosci) Znak moze skladac¢ sie z jakiekolwiek
oznaczenia, ktére mozna przedstawic¢ w formie graficznej, w szczegdlnosci z wyrazow, lacznie z
nazwiskami, rysunkow, liter, cyfr, ksztattu towarow lub ich opakowan, pod warunkiem, ze

oznaczenia takie umozliwiaja odrdznianie towaréw lub ustlug jednego przedsiebiorstwa od
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towarow lub ustug innych przedsiebiorstw. (art. 4) Podstawowa funkcja znaku towarowego
jest zagwarantowanie konsumentowi lub konicowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia
pochodzenia towaru lub ustugi oznaczonych znakiem, odroznienia (bez ewentualnosci
wprowadzenia w blad) tego towaru lub ustlugi od towarow 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)

Dla niniejszych rozwazan najwazniejszy jest przepis art. 9, ktory przyznaje uprawnio-
nemu prawo do wylacznego i niezakléconego uzywania zarejestrowanego znaku oraz

prawo do zakazania innym osobom, ktore nie posiadaj3 jego zgody, uzywania w obrocie:

a. oznaczenia identycznego ze wspolnotowym znakiem towarowym dla identycznych towarow;
b. oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do
wspolnotowego znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienstwa towarow, ktorych
dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej, ktére obejmuje prawdopodobienistwo ich skojarzenia.

c. oznaczenia identycznego lub podobnego do wspolnotowego znaku towarowego w odniesieniu
do towarow, ktore nie sa podobne do tych, dla ktorych zarejestrowano znak, w przypadku gdy
cieszy sie on renomga w Unii i gdy uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje

nienalezng korzys$¢ albo jest szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy znaku. (ust.1)

Kazdy z wymienionych przypadkéw okresla odmienng forme naruszenia prawa z
rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego i moze znalez¢ zastosowanie w odmiennym stanie

faktycznym :

- pkt a. jest warunkowany stwierdzeniem przez sad podwodjnej identycznosci : znaku
towarowego i przeciwstawianego mu oznaczenia oraz towarow i/lub ustug, dla ktorych s3 one
zarejestrowane i uzywane,

- pkt b. znajdzie zastosowanie wdwczas, gdy mamy do czynienia z identycznoscia lub
podobienstwem znaku towarowego i przeciwstawianego mu oznaczenia oraz towaréw i/lub
ustug, dla ktorych s3 one zarejestrowane i uzywane, takze wéwczas gdy znak towarowy jest
renomowany,

- pkt c. znajdzie zastosowanie wowczas, gdy oznaczenie uzywane jest dla towarow lub ustug,
ktore nie s3 ani identyczne ani podobne do towaréw lub ustug, dla ktorych zarejestrowany zostat
znak towarowy (specjalizacja), jednak renoma znaku towarowego uzasadnia udzielenie ochrony
wykraczajacej poza granice specjalizacji, wowczas gdy, wskutek uzywania oznaczenia bez
uzasadnionej przyczyny pozwany uzyskuje nienalezng korzys¢ albo szkodzi odrézniajagcemu

charakterowi lub renomie znaku powoda.
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Sad nie podziela przekonania powddek, ze pkt c. ust.1 art. 9 moze by¢ stosowany lacznie
z pkt b., wzmacniajac ochrone znaku renomowanego w granicach specjalizacji. W niniejszej
sprawie mamy niewatpliwie do czynienia z podobienstwem towarow, dla ktorych znaki
towarowe VELUX s3 zarejestrowane (okna dachowe i ich akcesoria) oraz ustug, dla ktdérych
pozwana uzywa znakéw towarowych VELSET (sprzedaz okien dachowych i ich akcesoriéw). Nie
ma zatem potrzeby siegania do pkt c. ust. art. 9. Renome znakéw towarowych VELUX Sad
uwzglednia przy ocenie sily znaku towarowego i jego zdolnosci odrézniajacej, determinujacych

okres$lenie zakresu ochrony i stwierdzenie naruszenia praw z rejestracji.

Pojecie renomy wigzane jest z bardzo dobra opinig o kim$ (np. przedsiebiorcy) lub o
czyms$ (np. produkcie). Wielekro¢ powotywana, szczegdlnie w prawie wlasnosci intelektualnej,
renoma nie jest definiowana w jezyku prawnym ani prawniczym. Ocena, czy okreslony
przedsiebiorca lub oferowany przezen produkt ciesza sie renoma dokonywana jest kazdorazowo
przez sad w oparciu o przedstawione przez zainteresowana strone twierdzenia i dowody. Przy
definiowaniu pojecia i dokonaniu oceny, czy dany znak towarowy korzysta z renomy, warto
postuzy¢ sie orzecznictwem Sadéw wspolnotowych dotyczacym renomy znakéw towarowych.
Juz w wyroku z 14 IX 1999 r. w sprawie C-375/97 General Motors Europejski Trybunat
Sprawiedliwosci WE stwierdzil, ze elementem renomy znaku jest jego szeroka znajomosc¢ przez
relewantnych odbiorcdw na okre$lonym terytorium (niekoniecznie powszechna znajomos¢ w
rozumieniu art. 6" Konwencji paryskiej o ochronie wilasnosci przemystowej z 20 III 1883 r.).
Oceniajac, czy wymaganie jest spelnione, sad musi wzia¢ pod uwage wszystkie istotne elementy

stanu faktycznego, w szczegdlnosci :

<> udzial w rynku,
<> intensywnos$¢, zasieg geograficzny i okres uzywania,
<> wielkos¢ inwestycji poniesionych przez przedsiebiorstwo w zwigzku z promocja.

Kryteria te zostaly zastosowane przez Sad Pierwszej instancji w wyrokach wydanych 13
XII 2004 r. w sprawie T-8/03 Emilio Pucci i 25 V 2005 r. w sprawie T-67/04 SPA-Finders. Takze w
wyroku z 6 Il 2007 r. w sprawie T-477/04 TDK Sad Pierwszej Instancji stwierdzil, ze aby spetnic¢
wymog zwigzany z renomg, znak towarowy musi by¢ znany znacznej czesci odbiorcow
potencjalnie nimi zainteresowanych. Rozstrzygajac o renomie Sad dokonuje szczegoélowej i
wszechstronnej oceny zaoferowanych mu dowodéw w odniesieniu do zakresu i poziomu dziatan
handlowych, sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, stuzacych budowaniu renomy.
Sad zwraca uwage na rodzaj towaru, uzyskany poziom sprzedazy, popularnos¢ wsrod
konsumentow, rozmiar, czestotliwos¢ i regularno$¢ sponsorowania roznych wydarzen
przyciagajacych duza liczbe widzow, pozwalajace na uznanie, ze znak towarowy speinia

kryterium renomy, a zatem winien by¢ znany znacznej czesci odbiorcow.
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W niniejszym postepowaniu powddki powolywaly sie na renome znakéow towarowych
VELUX. Tezy tej nie kwestionuje pozwana, a potwierdzaja ja zaoferowane dowody. Sad, nie
podzielajac argumentéw powddek, poszukujacych ochrony na podstawie art. 9 ust. 1 pkt b i c,

uwzglednit renome znakéw VELUX przy ocenie wysokiego stopnia ich dystynktywnosci.

W motywach pozwu V i V zadaly udzielenia im daleko idacej ochrony ich praw,
odwotujac sie (facznie) do renomy rodziny znakéw towarowych. Takie twierdzenie nie znajduje
jednak oparcia w zaoferowanych Sadowi dowodach. Nalezy zdecydowanie stwierdzi¢, ze
powddki nie udowodnily, ze renoma (w Unii Europejskiej lub w Polsce) ciesza sie réwniez znaki
towarowe VELFAC (wspolnotowe CTM-001004798, 000651463, 000656652 i 002131050, krajowe
R-129887, 128741), VELTA (wspdlnotowe CTM-000652172, 000652263), VELSUN (wspdlnotowe
CTM-01026475, 000877662) i VELTERM (krajowy R-61072).

Co do rodziny znakéw towarowych (znakéw seryjnych), ich szersza ochrona nie wynika
wprost z przepiséw prawa wspdlnotowego, ani krajowego. Zostala ona wypracowana w
orzecznictwie (np. wyroki Sadu z 23 II 2006 r. w sprawie T-194/03 Bainbridge, z 16 IV 2008 r. w
sprawie T-181/05 Citibank) i stuzy m.in. ocenie prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w
przypadkach, w ktorych uprawniony dysponuje licznymi prawami do znakéw towarowych, ktore

faczy wspolny element stowny, graficzny, koncepcyjny (wspolna idea).

Sad nie jest przekonany do, catkowicie teoretycznej, nie majacej zadnego potwierdzenia
w dowodach odnoszacych sie do faktycznego uzywania znakéw towarowych VELUX, VELFAC,
VELTA, VELSUN i VELTERM, formuly rodziny znakéw towarowych. Powodki nie moga
skutecznie budowac na niej tezy o rozszerzonej ochronie tych znakéw ze wzgledu na faczacy je
element zlozony z trzech pierwszych liter V, E, L. Jego wyodrebnienie jest catkowicie
teoretyczne. W tym przypadku nie mozna uznaé, ze litery te s3 w jaki$ sposdb odrebne
graficznie, fonetycznie lub koncepcyjnie, ze dominuja we wszystkich znakach towarowych
nalezacych do rodziny VEL. Sad podziela zarzuty przedstawione w odpowiedzi na pozew,
przekonujace za odrzuceniem tezy powodek, ze przy porownywaniu znakdéw towarowych stron,
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage wlasnie na te trzy pierwsze litery - V, E i L, wokét ktorych
zbudowana jest rodzina renomowanych znakéw towarowych VELUX, VELFAC, VELTA,
VELSUN i VELTERM.

Ocena podobienistwa znakéw towarowych oraz ryzyka konfuzji powinna by¢
dokonywana w niniejszej sprawie na zwyklych zasadach, wypracowanych przez orzecznictwo

Sadow wspdlnotowych w odniesieniu do art. 9 ust.1b rozporzadzenia.
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Zakazy z art. 9 usta s3 zbiezne ze wzglednymi podstawami odmowy rejestracji
wskazanymi w art. 8 ust.1., stad dla sagdowej oceny istnienia naruszenia prawa istotne znaczenie
mie¢ beda rozwazania zawarte w uzasadnieniach orzeczen Europejskiego Trybunatu
Sprawiedliwo$ci i Sadu Pierwszej Instancji (obecnie Trybunatu i Sadu Unii Europejskiej) w

Luksemburgu odnoszace sie do:

<> identycznosci lub podobienstwa znakow towarowych,
<> identycznosci lub podobieristwa towarow lub ustug,

o istnienia ryzyka konfuzji.

Nalezy przy tym podkresli¢, ze poglady Trybunatu Sprawiedliwosci i Sadu Unii
Europejskiej cechuje w tym zakresie duza jednolitos¢ i stabilnos¢. W najnowszych orzeczeniach
wielokrotnie powotywane sa tezy wczesniejszych wyrokow, do ktorych, jako majacych istotne
znaczenie dla zrozumienia pojecia naruszenia prawa z rejestracji wspolnotowego znaku

towarowego, Sad pragnie sie odniesc.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znakéw powinna sie opiera¢ na ich
zgodnosci graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (koncepcyjnej). Sporne
znaki nalezy porownywac catosciowo, a decydujace znaczenie mie¢ beda elementy odrézniajace i
dominujace, a nie opisowe. Dwa znaki towarowe s3 do siebie podobne jezeli, z punktu
widzenia okreslonego kregu odbiorcow, 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, z 25 XI 2003 r. w sprawie T-286/02 Kiap Mou, z 12 IX 2007 r. w sprawie T-363/04 La

Espariola)

Identycznos$¢ porownywanych (przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia wystepuje
wowczas, gdy sa one dokladnie jednakowe (tozsame) lub charakteryzuja sie niedostrzegalnymi
dla przecietnego konsumenta réznicami. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i
przeciwstawiane mu oznaczenie s3 identyczne, czy tez mozna mowic zaledwie o podobienistwie,
konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i ich
calosciowego oddzialywania 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)

Dokonujac oceny podobienstwa towaréw i uslug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie
czynniki charakteryzujace, zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie rodzaj
towarow, ich przeznaczenie, sposéb uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sa
sprzedawane, a takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (por. wyroki
Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 ELS, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo, z 8 VII
2004 r. w sprawie T-203/02 Vitafruit)
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Przy ocenie podobienstwa towaréw i ustlug nalezy mie¢ na uwadze wszystkie istotne
czynniki, charakteryzujace ich wzajemny stosunek, a w szczegdlnos$ci charakter towaréw i ustug,
ich przeznaczenie, sposob uzywania, to czy ustugi i towary ze soba konkuruja, czy sie
uzupelniajg. W niniejszej sprawie, stosunek miedzy ustugami handlu detalicznego oknami
dachowymi i ich akcesoriami, a towarami objetymi rejestracja znakéw towarowych VELUX
charakteryzuje sie $cistym zwiazkiem w tym sensie, ze towary te s3 nieodzowne, a przynajmniej
istotne dla $wiadczenia ustug, ktore sa oferowane wiasnie przy sprzedazy towaréw. Handel
detaliczny obejmuje, poza czynnoscia prawng sprzedazy, wszelkie dziatania podejmowane przez
przedsiebiorce w celu zachecenia do zakupu. Uslugi, ktére sa $wiadczone w celu sprzedazy
okres$lonych towarow detalicznych, bylyby zatem w przypadku braku takich towaréw
pozbawione sensu. (wyroki ETS z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 7 VII 2005 r. w
sprawie C-418/02 Praktiker, wyroki Sadu z 11 VII 2007 r. w sprawie T-443/05 El Corte Inglés, z 24
IX 2008 r. w sprawie T-116/06 O STORE)

Calosciowa ocena zaklada pewna wspotzaleznos¢ miedzy branymi pod uwage
czynnikami, w szczegdlnosci podobienstwem znakéw towarowych oraz podobienstwem
towarow, ktorych one dotycza, przy czym niski stopien podobienstwa miedzy towarami
moze by¢ zrownowazony 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 uznag,
ze dane towary lub ushlugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa, ewentualnie z
przedsiebiorstw powiazanych gospodarczo. (por. wyroki ETS z 29 IX 1998 r. w sprawie C-
39/97 Canon, z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, wyrok Sadu z 10 IX

2008 r. w sprawie T-325/06 Capio)

Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blagd powinno by¢ oceniane w sposob catosciowy,
zgodnie ze sposobem postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich
istotnych okolicznosci konkretnego przypadku, w szczegdélnosci wzajemnej zaleznosci miedzy
podobienistwem oznaczen i towaréw lub ustug, ktorych one dotycza. (por. wyroki Sadu z g VII
2003 1. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills Rec. str. 11-2821, z 12 X 2004 r. w sprawie T-35/03
Carpo, z 1 V 2005 1. w sprawie T-31/03 Grupo Sada, z 10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06 Capio,

wyrok ETS z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 Mitilhens)

Ocena prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w zakresie podobienstwa wizualnego,
fonetycznego lub koncepcyjnego spornych oznaczen powinna sie opiera¢ na wywieranym przez

nie catlosciowym wrazeniu ze szczegdélnym uwzglednieniem ich elementéw odroézniajacych i
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dominujacych. (por. wyroki Sadu z 14 X 2003 r. w sprawie T-292/01 BASS, z 6 VII 2004 1. w
sprawie T-uy/o2 Chufafit) Z zasady, odbiorcy nie uznaja elementu opisowego, stanowigcego
czes¢ zlozonego znaku towarowego, za element odrdzniajacy i dominujacy w catosciowym
wrazeniu, jakie ten znak wywiera. (por. wyroki Sadu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 BUDMEN
i z 6 VII 2004 r. w sprawie T-u7/02 Chufafit) O ile przecietny konsument postrzega zwykle znak
towarowy jako cato$¢ i nie zagtebia sie w analize jego poszczegolnych elementow (por. wyrok
ETS z 1 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, wyrok Sadu z 10 X 2006 r. w sprawie T-172/05
Armafoam), o tyle to wlasnie dominujace i odrozniajace cechy oznaczenia s3, co do

zasady, najlatwiej zapamietywane. (por. wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties)

Konsument zwraca zwykle najwieksza uwage na poczatkowy element stownego znaku
towarowego, to wlasnie stowo umieszczone na poczatku znaku ma zwykle najwieksza zdolnosé¢
odrozniajacy i jest najlepiej zapamietywane. (wyroki Sadu z 16 III 2005 r. w sprawie T-112/03 Flexi
Air, z 25 1l 2009 r. w sprawie T-21/07 Spaline, z 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 Life Blog, z1u V
2010 1. w sprawie T-492/08 Star Snack) Zawarty w znaku 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 znakéw towarowych.
(por. wyrok Sadu z 5 IV 2006 1. w sprawie T-202/04 Echinacin) Znak towarowy, ktory nie
zawiera zadnego elementu opisowego dla okreslonej kategorii towarow lub uslug
posiada charakter wysoce odrdzniajacy. (por. wyrok ETS z 12 I 2006 r. w sprawie C-361/04
Picasso) Nadaje to ogromna wage elementowi dominujgcemu znaku towarowego, ktory
konsument zauwaza i zapamietuje. Dlatego koniecznos¢ oceny ogolnego wrazenia, jakie
wywotluje oznaczenie, nie wyklucza analizy kazdego jego skladnika w celu ustalenia elementu
dominujacego. (por. wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties) Znaki towarowe
majace charakter wysoce odrdzniajacy — samoistny lub wynikajacy z ich znajomosci na rynku -
cieszg sie wieksza ochrong niz te, ktorych charakter jest mato odrézniajacy. (wyrok ETS z 29 IX

1998 1. C-39/97 Canon)

Wilasciwy krag odbiorcéow sklada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinfor-
mowanych, dostatecznie uwaznych i rozsagdnych (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 konsumentow moze sie roznie ksztaltowaé w zaleznosci od kategorii przedmio-
towych towaréw lub ustug. (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd
Schuhfabrik Meyer, z 6 V 2003 1. w sprawie C-104/01 Libertel i z 12 I 2006 r. w sprawie C-361/04
Picasso, wyrok Sadu z 14 X 2006 r. w sprawach potaczonych T-81, 82, 103/03 Venado)
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Przecietny konsument rzadko ma mozliwos¢ bezposredniego poréwnania roznych
znakow towarowych, musi zazwyczaj zdawaé sie na zachowany w pamieci niedoskonaly ich
obraz. Prawdopodobieristwo wprowadzenia w biad jest tym wieksze im silniejszy jest charakter
odrézniajacy znaku towarowego, ktory wynika z jego samoistnych cech lub z jego renomy
(znajomosci, rozpoznawalnosci znaku na rynku). (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w sprawie C-
342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 1 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, z 29 1X 1998 r. w
sprawie C-39/97 Canon, wyroki Sadu z 1 II 2005 r. w sprawie T-57/03 Hooligan, z 21 11 2006 r. w
sprawie T-214/04 POLO)

Istnieje pewna wspolzaleznos¢ miedzy znajomoscia znaku towarowego wsrdd odbiorcéw,
a jego charakterem odrozniajacym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej
wzmocniony jest jego charakter odrdzniajacy. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy
cieszy sie wysoce odrozniajacym charakterem wynikajacym z jego znajomosci wsrod odbiorcow,
nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w szczegdlnosci udziat
znaku towarowego w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugos$¢ okresu jego uzywania,
wielko$¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udziat procentowy
zainteresowanych grup odbiorcow, ktdrym znak towarowy umozliwia zidentyfikowanie towarow
jako pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa, jak réwniez oswiadczenia izb handlowych i
przemystowych lub innych stowarzyszen zawodowych. (por. wyrok Sadu z 12 VII 2006 1. w
sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke) Ciezar udowodnienia sity znaku towarowego, a przez to jego

odrozniajacego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Wspolnotowy znak towarowy przyznaje uprawnionemu prawo wylaczne do zakazania
wszystkim osobom trzecim uzywania, bez jego zgody, w obrocie handlowym m.in. oznaczenia, w
przypadku ktérego z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do wspolnotowego znaku
towarowego oraz identycznosci lub podobienstwa towaréw lub ustug, ktérych dotyczy
wspolnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w
btad opinii publicznej, ktore obejmuje réwniez mozliwos¢ skojarzenia oznaczenia ze znakiem
towarowym. (art. 9 ust.ub) Wylacznie uprawniony lub osoba dysponujaca jego zgoda moze
uzywac znaku towarowego na catym terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. (art. 9
ust. 2) Wylaczno$¢ ta nie jest nieograniczona. Zgodnie z art. 12, nie moze on zakazaé osobie

trzeciej uzywania w obrocie:

v' oznaczen dotyczacych rodzaju, jakosci, ilosci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia
geograficznego, czasu produkcji towaru lub $wiadczenia ustugi, albo tez innych wlasciwosci
towarow lub ustug;

v" znaku w przypadku, gdy jest to konieczne (niezbedne) dla wskazania przeznaczenia towaréw

lub ustlug, w szczegolnosci bedacych akcesoriami lub czesciami zapasowymi, pod
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warunkiem, Ze osoba ta uzywa go zgodnie z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu
(zastosowana przez ustawodawce wspolnotowego klauzula generalna pozostawia
orzecznictwu sprecyzowanie katalogu zachowan, ktore nalezy uzna¢ za niedopuszczalna
forme uzywania znaku towarowego).

W wyroku z dnia 17 III 2005 r. wydanym w sprawie C-228/03 The Gillette Company i
Gillette Group Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy Europejski Trybunat Sprawiedliwo$ci
wskazal na istote i funkcje prawa wylacznego na znak towarowy. Stwierdzit m.in.: UzZycie znaku
towarowego przez osobe trzeciq, ktéra nie jest jego wlascicielem, jest niezbedne do wskazania
przeznaczenia towaru sprzedawanego przez te osobe, jezeli stanowi to w praktyce jedyny sposéb
podania odbiorcom zrozumiatej i kompletnej informacji o jego przeznaczeniu w celu zachowania
systemu niezaktéconej konkurencji na rynku tego towaru.(por. takze wyrok ETS z 12 XI 2002 r. w

sprawie C-206/01 Arsenal Football Club)

Ustawodawca wspdlnotowy kwalifikuje jako naruszenie juz samo ryzyko (mozliwos¢,
prawdopodobieristwo) sprawiania wrazenia istnienia powigzan gospodarczych miedzy osoba
trzeciag uzywajaca znaku bez jego zgody, a uprawnionym ze znaku towarowego. W kazdym
przypadku ocena naleze¢ bedzie do Sadu, ktéry odniesie ja do ustalonych okolicznosci
faktycznych konkretnej sprawy. [tak ETS w cyt. wyroku w sprawie Gillette : Do sqdu krajowego
nalezy zbadanie, czy w okolicznosciach postepowania (...) uzycie znaku towarowego byto
niezbedne, przy czym powinien on wzig¢ pod uwage wymogi wymienione w pkt 33-36 niniejszego

wyroku oraz charakter kregu odbiorcéw, dla ktérych przeznaczony jest towar sprzedawany (...).]

Skutki  wspolnotowego znaku towarowego podlegaja  wylacznie przepisom
rozporzadzenia. Zadanie zakazania pozwanej naruszania prawa z rejestracji wspoélnotowego
znaku towarowego znajduje uzasadnienie w ust. 1b art. 9. W ust. 2 przepis ten stanowi, ze w celu

zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego
moga by¢ zakazane, w szczegélnosci, nastepujace dzialania :

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 wywéz towardéw 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 szczegolne powody

zaniechania tego, decyzje zakazujaca mu dzialan stanowigcych naruszenie lub stwarzajacych

grozbe naruszenia wspolnotowego znaku towarowego. Stosuje rowniez takie srodki, zgodnie z
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przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, ktérych celem jest zapewnienie przestrzegania

zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi sie to wprost do przepisdéw Prawa wilasnosci przemystowej :

- art. 286, stanowigcego, ze s3ad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o bedacych wilasno$cia naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub oznaczo-
nych wytworach oraz srodkach i materiatach, ktére zostaly uzyte do ich wytworzenia lub

oznaczenia, w szczegdlnosci 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 sposob i w zakresie okreslonym.

Sformutowanie - chyba ze istniejq szczegélne powody zaniechania — uprawnia sad do
odstapienia od natozenia sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadajaca klauzuli generalnej art.
5 k.c.,, nie moze by¢ stosowana przez sad w postepowaniach w sprawach gospodarczych z
urzedu. Zainteresowany, uniknieciem sankcji pozwany, ktéry dopuscit sie naruszenia, winien
skonkretyzowaé te szczegdlne powody i wykazac ich istnienie, pozostawiajac sadowi (arbitrowi)

ich ocene, przy rozstrzyganiu o sposobie usuniecia skutkéw naruszenia prawa z rejestracji.

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 zostato naruszone, lub
osoba, ktorej ustawa na to zezwala, moze zadac¢ 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 towaréw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi
ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w blad, ktore obejmuje w szczegdlnosci ryzyko skojarzenia

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

Kwalifikacja naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy na tle tego przepisu jest
dokonywana wedlug zasad obowiazujacych na tle art. 9 ust. 1b rozporzadzenia, ze wzgledu na
obowiazywanie powolanej na wstepie Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r.
majqcej na celu zblizenie ustawodawstw parnstw cztonkowskich odnoszqcych sie¢ do znakéw
towarowych, zmienionej obecnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z
dnia 22 X 2008 r. majgcq na celu zblizenie ustawodawstw parnstw cztonkowskich odnoszqcych sie

do znakéw towarowych.
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Dla dokonania przez Sad oceny naruszenia praw wylacznych V' istotne znaczenie mialy
dowody z dokumentéw odnoszace sie do znakéw towarowych VELUX i VELSET oraz sposobu
ich uzywania przez strony. Uznajac, ze nie mamy w tym przypadku do czynienia z rodzing
znakéw towarowych Sad pomingt dowody odnoszace sie do znakéw VELFAC, VELTA, VELSUN i
VELTERM, a takze twierdzenia i dowody dotyczace dzialalnos$ci spotki Fakro, jako niemajace

znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c.

Wystepujac na droge sadowa V A/S w Hoersholm oraz V spdtka z ograniczong
odpowiedzialnoscia w Warszawie, tak jak byly do tego zobowiazane art. 479" § 1 k.p.c., juz w

pozwie przedstawily twierdzenia i dowody, z ktorych wynikaty :

% prawa z rejestracji stownych i stlowno-graficznych wspolnotowych znakow towarowych
VELUX (CTM-000651356, 005260229, 000651869, 000955609, 002131191 i 006559132)

% prawa ochronne na stowne i stowno-graficzne znaki towarowe VELUX (R-60372, 632509,
76950)

chronione dla towaréw i ustug w klasach 6, 9, 37 i innych podobnych do ustug $wiadczonych

przez pozwang spoétke V, zwigzanych ze sprzedaza okien dachowych i ich akcesoriéw,

% oferowanie i reklamowanie przez pozwang identycznych (okna dachowe) lub podobnych

(materialy budowlane) towaréw z uzyciem znaku towarowego VELSET.

Odnoszac przedstawione rozwazania do poczynionych w sprawie ustalen Sad
uznal, ze uzywanie przez pozwana znaku towarowego VELSET nie narusza praw

wylacznych powddek i nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.

Znak towarowy VELSET nie jest identyczny ze znakami VELUX, nie jest takze do nich
podobny w takim stopniu, ze wywotuje to ryzyko konfuzji co do pochodzenia opatrzonych nimi
towardw i ustug. Znaki towarowe stron roznig sie na plaszczyznie wizualnej, fonetycznej, jak i

znaczeniowej.

Znaki towarowe VELUX s3 znakami renomowanymi. Maja bardzo silna zdolnos¢
odrozniajacy, zaréwno samoistng, jak i wtorng, wynikajaca z ich dltugotrwatego i intensywnego
uzywania oraz znajomos$ci na rynku. Elementem dystynktywnym jest w nich stowo VELUX,
zapamietywane jako catos¢. Bardzo dobra znajomos¢ znakow w kregu osob zainteresowanych
nabyciem lub korzystaniem z produktéw, ktdére s3 nimi opatrywane, powoduje, ze trudno jest je

pomyli¢ z innymi nawet w pewnym stopniu podobnymi do nich oznaczeniami.

Ryzyko konfuzji eliminuje zaréwno samodzielnie dystynktywny charakter odmiennych

znakéw towarowych VELSET, jak rowniez kontekst w jakich s3 one uzywane. Pozwana spotka
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nie jest producentem okien dachowych, ani zadnych innych materiatéw budowlanych. Oferuje
do sprzedazy i reklamuje tego rodzaju towary innych producentéow, m.in. V, ktorej jest
dystrybutorem. Informacje dotyczace oferty pozwanej jednoznacznie wskazuja, ze prowadzi ona
sprzedaz okien dachowych roéznych producentéow. Przyznaja to same powodki. Na tak
skonstruowanej informacji handlowej nie mozna budowac¢ zasadnego twierdzenia o
podszywaniu sie przez V  pod renome znakéw VELUX, wykorzystywaniu pozytywnych
skojarzen, wprowadzaniu klientow w blad, istnieniu pomiedzy stronami wiezi gospodarczych
lub prawnych, ostabianiu charakteru odrozniajacego znakéw VELUX. Pozwana nie podszywa sie
pod renome znakow VELUX, ani nie wykorzystuje ich sily atrakcyjnej. Z uzywania znakéw

towarowych VELSET nie odnosi nienaleznych korzysci (brak dowodu przeciwnego).

Powoddki nie moga przekonujaco twierdzi¢, ze ich znaki towarowe tworza rodzine
znakéw VEL, ktora jest w Polsce renomowana i dobrze znana. Element VEL nie ma charakteru
dystynktywnego, w zaden sposob nie daje sie wyodrebni¢ (fonetycznie, wizualnie, ani
koncepcyjnie) ze znakéw towarowych VELUX, VELFAC, VELTA, VELTERM, umozliwiajac jego
uzycie jako wspolnej podstawy konstruowania rodziny znakow towarowych. Nie pozostaje on w
pamieci nabywcow jako tacznik rodziny znakéw towarowych. Stusznie zarzuca pozwana, ze

przyimek VEL jest bardzo popularny i czesto uzywany w oznaczeniach i znakach towarowych.

Znaki towarowe stron majg identyczne trzy pierwsze litery, w stowie VELSET tworza one
sylabe, inaczej niz w stowie VELUX, dzielacym sie na dwie sylaby VE i LUX. Jakkolwiek
rozpoczynaja one wyraz, litery V, E, L nie s3 w zaden sposob wyrézniane, nie maja odrebnego
znaczenia, nie dominujg wizualnie ani fonetycznie nad zakonczeniem stowa. Zorientowany
nabywca nie tylko samodzielnie ich nie zapamietuje, ale nie przywigzuje do nich wiekszego

znaczenia.

Jakkolwiek powoddki tlumacza pochodzenie stowa velux, brak dowodéw na to, ze w
powszechnym odbiorze polskich nabywcow ich znaki towarowe majg jakiekolwiek samodzielne
znaczenie. Takze znak towarowy VELSET jest dla polskich konsumentow pozbawiony warstwy
znaczeniowej. Trudno przypuszczaé, zeby stowo to bylo dzielone, by wyrdzniano w nim
elementy VEL i SET, nadajac temu drugiemu odrebne znaczenie. Sad nie podziela przekonania
powodek o powszechnym rozumieniu angielskiego lub niemieckiego stowa SET, jako zestawu.
Sad przychyla sie do argumentéw przedstawionych w odpowiedzi na pozew, a odnoszacych sie

do analizy podobienstwa znakéw towarowych stron.

W przekonaniu Sadu, tak wysoce dystynktywny (samoistnie i wtornie) znak towarowy
jak VELUX, ktérego znajomosc¢ i renoma jest utrwalona wieloletnim, intensywnym uzywaniem,
sprawia, ze jest go znacznie trudniej pomyli¢, lub powigza¢ z oznaczeniami stabo do niego

podobnymi. Nalezy przy tym zauwazyd¢, ze na polskim rynku od lat aktywnie dziata spotka V' co
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tym bardziej wskazuje na koncentracje oznaczenia dzialalnosci gospodarczej wytworcy i
sprzedawcy okien dachowych VELUX. Powodki same przyznaja, ze dzialajace w innych krajach,
w ramach holdingu V spétki majg w swych firmach stowo Velux. Same wiec budujg czytelng
konstrukcje powigzan gospodarczych, przemawiajaca przeciwko mozliwosci uznania, ze istnieja
inne podmioty prawne o podobnych zaledwie firmach, ktore sa prawnie lub personalnie
powiazane z grupg V. Brak zatem podstaw do uznania, ze spétka handlowo-dystrybucyjna, nie
wytwarzajaca okien dachowych, a jedynie oferujaca do sprzedazy i montujaca okna V' i innych
producentéw, moze by¢ w jakikolwiek sposéb kojarzona z powoddkami i korzysta¢ z renomy

znakow towarowych VELUX.

Zdaniem Sadu, odmiennos$¢ przeciwstawianych znakow towarowych VELUX, ktoére s
najlepiej znane w postaci stowno graficznej (biate proste litery drukowane na czerwonym tle) i
VELSET dodatkowo podkresla kolorystyka i forma graficzna w jakiej stowne znaki pozwanej s3

przedstawiane na stronie internetowej i katalogach :

VELSET

Kierujac sie wskazaniami Sadu Pierwszej Instancji zawartymi w cytowanym wyroku z 24
IX 2008 r. (O STORE) Sad uznal, ze w niniejszej sprawie mamy do czynienia z towarami
opatrywanymi znakami VELUX i uslugami $wiadczonymi pod znakiem VELSET, ktére s do

siebie podobne w rozumieniu art. g ust.1b rozporzadzenia.

Wedtug Sadu, ryzyko konfuzji powinno by¢ oceniane w odniesieniu do dos¢ szerokiego
kregu osob, nie tylko tych, ktore zawodowo trudnia sie wykonywaniem robot budowlanych, ale
takze tych, byly lub sa zainteresowane budowa domu (inwestorzy). Niewatpliwie nalezy
stwierdzi¢, ze maja one s$wiadomos¢ istnienia mozliwosci nabycia okien dachowych
bezposrednio od producenta lub jego autoryzowanego dystrybutora, ale takze od innych
przedsiebiorcow, trudniacych sie wylacznie dziatalnoscia handlowa. Nie moze budzi¢ zadnych
watpliwosdci, ze oferowanie przez tych ostatnich produktéw (okien, czy innych materiatléw
budowlanych) opatrzonych znakami towarowymi ich wytworcow, w zadnym razie nie oznacza,

istnienia pomiedzy nimi wiezi prawnych lub gospodarczych.

Sad nie jest przekonany o szczegélnym znaczeniu, jakie konsumenci mieliby przywig-

zywac do nabywania okien dachowych i ich akcesoriow bezposrednio od wytworcy. Przeciwnie,
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istotna jest dla nich oryginalno$¢ produktu i cena, za ktora jest on oferowany. Dla prawidlowego
wyboru okien dachowych nie ma decydujacego znaczenia to, czy sprzedawca jest, czy nie jest ich
producentem. Dla nabywcy istotne jest oznaczenie nie dystrybutora, ale produktu, ktorego
charakter, dtugotrwatos¢ uzywania i cena maja zasadniczy wplyw na podwyzszenie poziomu
uwagi. Nieprzekonujace s3 zarzuty formutlowane przez powddki, odnoszace sie do osltabiania
charakteru odrozniajacego znakéw VELUX, czy podszywania sie pod ich renome w efekcie
uzywania przez pozwang znaku VELSET przy sprzedazy okien dachowych réznych

producentdéw.

Nie mozna takze abstrahowa¢ od faktu udzielenia pozwanej praw z rejestracji
wspolnotowego znaku towarowego VELSET i praw ochronnych na znak towarowy VELSET,
ktore nie byly i nie s3 podwazane przez powodki w trybie uniewaznienia. Udzielajac praw Urzad
Patentowy RP dokonywat weryfikacji zgtoszenia z punktu widzenia mozliwosci naruszenia praw
wylacznych innych podmiotdw, takze VKR Holding, nie znajdujac podstaw do wydania decyzji
odmownej, cho¢ niewatpliwe mamy w tym przypadku do czynienia z wysokim podobienstwem
towardw i ustug, dla ktorych znaki towarowe sa chronione oraz z niekwestionowang renomga

znakéw towarowych VELUX.

Uzywanie przez pozwang znakow towarowych VELUX, w informacji o pochodzeniu
oferowanych produktéw - okien dachowych, miesci sie w granicach dozwolonego uzywania
znakow towarowych przez osobe trzecia. Pozwana na swojej stronie internetowej jedynie
informuje o producentach, ktorych wyroby oferuje. Pod hastem polecane marki okien wskazuje :
VELUX, FAKRO, Roto, OptiLight i RoofLITE. Nie sugeruje w zaden sposob nabywcom, ze
sklep VELSET powiazany jest z grupa VELUX, czy z ktorym$ z pozostatych wytworcow okien
dachowych. Kontekst uzywania przez pozwana znaku towarowego, firmy i nazwy domen

internetowych wyklucza mozliwos¢ konfuzji konsumenckie;j.

W odniesieniu do zarzutu nieuczciwej konkurencji, Saqd zwazyl co nastepuje :

Ustroj gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej opiera sie na zasadach wolnosci gospo-
darczej i swobody konkurencji. Kazdy przedsiebiorca funkcjonujacy na rynku moze podejmowac
dzialania zmierzajace do pozyskania nabywcoéw oferowanych przezen towaréw (w kazdym
wypadku odnosi sie to do $wiadczonych przez przedsiebiorce ustug). Obejmuja one takze,
bardzo istotne z punktu widzenia samej sprzedazy, marketing i promocje. Dzialania
konkurencyjne, bez wzgledu na to, jak dotkliwe skutki mogg wywiera¢ w sferze intereséw innych
uczestnikdw obrotu, s3 co do zasady dozwolone. Ustawodawca zwraca sie przeciwko nim tylko o

tyle, o ile sa one sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. (por. Wojciech Pyziot, Anna
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Walaszek-Pyziot Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojecia). Przeglad Prawa Handlowego

1994/10/1)

Konkurencyjne sa wylacznie dziatania zewnetrzne, adresowane do innych uczestnikow
wymiany rynkowej, majace na celu zdobycie klientow dla oferowanych przez nich towarow
poprzez zwiekszenie wlasnej efektywnosci gospodarczej badz ostabienie cudzej. Zagrozenie
interesow innych uczestnikow rynku musi mie¢ charakter bezposredni i realny. Musza one by¢
zdolne do wywarcia wplywu na innych przedsiebiorcow-konkurentow, czy konsumentow,

zdolne niekorzystnie oddzialywa¢ na ich sytuacje, naruszajac ich interesy gospodarcze.

W uzasadnieniu wyroku z dnia u VII 2002 r. (I CKN 1319/00 OSNC 2003/5/73) Sad
Najwyzszy stwierdzit m.in.: zatozeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona
atrakcyjnej sity przedsiebiorcy oraz jej oddziatywanie na krqg odbiorcéw. Chodzi o rozgraniczenie
miedzy dzialaniem uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczajgcym poza ustanowione reguty, nie
zas o ochrone konkretnego osiggniecia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidtowosci
zachowania sie i dziatania podmiotéw gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostepu
do rynku na réwnych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolnosci gospodarczej uzasadnia
(...) poszukiwanie réwnowagi miedzy wolnosciq rynku i swobodq obrotu a celami ustawy o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, okreslonymiw art. 1.

O naruszeniu interesu innego przedsiebiorcy mozna moéwi¢ wowczas, gdy na skutek
dziatania konkurencyjnego nastapi pogorszenie lub nie nastapi oczekiwana poprawa mozliwosci
nabycia lub zbywania nabywanych lub oferowanych dobr badz ustug. Decyduje o tym sposéb, w
jaki dziatanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatéw. Zwazywszy, ze prawa
przedsiebiorcy uczestniczacego w obrocie maja charakter wzgledny, tylko adresatom dziatan
nieuczciwie konkurencyjnych stuzy¢ bedzie roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody.
Obowiazek wskazania i udowodnienia istnienia takiego zagrozenia obcigza wystepujacego z

zarzutem nieuczciwej konkurengji. (art. 6 k.c.)

Zgodnie ze stanowigcym klauzule generalna przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z 16 IV 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest dzialanie
sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub narusza interes innego
przedsiebiorcy lub klienta. W ust. 2 przepis ten przykladowo wymienia dziatania stanowiace

w szczegolnosci czyny nieuczciwej konkurencji.

Uznanie dzialania za nieuczciwie konkurencyjne warunkowane jest kumulatywnym
spelnieniem nastepujacych przestanek :
v czyn ma charakter konkurencyjny,

v’ narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,
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v’ jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Naruszenie interesu przedsiebiorcy nastepuje wdéwczas, gdy dzialania (zaniechanie)
konkurenta powoduja pogorszenie lub brak spodziewanej poprawy mozliwosci nabycia lub
zbytu oferowanych dobr i ustug. (tez: Beata Gadek Generalna klauzula odpowiedzialnosci za czyn
nieuczciwej konkurencji (art.3 u.z.n.k.), Uniwersytet Jagiellonski, Zeszyt 85, Kantor Wydawniczy

Zakamycze 2003 1. $.156-161)

Naruszenie prawa odnosi sie do bezwzglednie i powszechnie obowigzujacych przepisow,
w  szczegblnosci u.z.n.k., przepisow o przeciwdziataniu praktykom monopolistycznym,
naruszenia dobr osobistych, prawa wlasnosci, praw autorskich, ochrony konsumentow, kodeksu

karnego.

Dobre obyczaje, w znaczeniu okreslonym w art. 3 usti u.z.n.k., rozumieé¢ nalezy
podobnie do zasad wspdlzycia spotecznego, jako normy moralne i zwyczajowe stosowane w
dzialalnosci gospodarczej. O tym, czy dane dzialanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami,
decyduje catoksztatt okolicznosci, a zwlaszcza cel, uzyte $rodki i konsekwencje przedsiebranych
dziatan. Czyn sprzeczny z prawem nie musi by¢ zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyz
zalezy to od charakteru naruszonych norm. Dla ustalenia dobrych obyczajéw istotne znaczenie
moga mie¢ ustalane przez organizacje samorzadu zawodowego kodeksy etyczne. (tak: Marian
Kepinski Problemy ogélne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ruch Prawniczy
Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1) Pojecie dobrych obyczajéw odczytuje sie najczesciej w
ujeciu  ekonomiczno-funkcjonalnym, przywigzujagcym wage nie do przestrzegania dobrych
obyczajow w ogdle lecz do zachowania przedsiebiorcow w dziatalnosci gospodarczej, odchodzac
od dokonywania oceny z punktu widzenia ogdlnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne
kryterium stanowito poczucie godnosci ogétu ludzi myslacych sprawiedliwie i stusznie. Obecnie,
dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w dziatalnosci gospodarczej. (por.
uzasadnienie wyroku Sadu Najwyzszego z 26 IX 2002 r. III CKN 213/01 OSNC 2003/12/169, Beata
Gadek op.cit. s.127-144)

Sprzecznos¢ z dobrymi obyczajami (klauzula generalna) podlega ocenie sadu z punktu
widzenia tresci, motywdw i celu dziatania konkurencyjnego. Obiektywnie niezgodne z dobrymi
obyczajami sa dzialania (lub zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami uznanymi przez dang

spolecznos$é¢, obowigzujacymi w okreslonym srodowisku.
Sad podziela poglad, iz art. 3 w usta w sposdb ogolny definiuje czyn nieuczciwej

konkurencji, przykladowo wymieniajac w ust. 2 niektore czyny, typizowane dodatkowo w

przepisach art. 5-17 u.z.n.k. Powolane przepisy nalezy wyklada¢ w ten sposdb, ze definicja
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zawarta w klauzuli generalnej i przepisy Rozdzialu 2. ustawy pozostaja w nastepujacych

wzajemnych relacjach :

- wymienione w ustawie czyny nie tworza zamknietego katalogu, za czyn nieuczciwej
konkurencji mozna uzna¢ takze dzialanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko odpowiada

ono wymaganiom wskazanym w definicji ogolnej zawartej w art. 3 w ust.1,

- wymagania wskazane w art. 3 ust. 1 odnosz3 sie do takze czynéw wymienionych w art. 5-17,
definicja ogodlna spetnia wiec funkcje korygujaca w stosunku do przepiséw typizujacych
czyny nieuczciwej konkurencji. Gdy dane dzialanie formalnie spetnia przestanki jednego z
przepisoéw art. 5-17, w rzeczywistosci jednak nie wykazuje ktoregos ze znamion art. 3 ust.a

(np. bezprawnosci) wykluczone jest uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji.

Uznanie konkretnego dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagaé¢ bedzie
ustalenia, na czym ono polegalo i zakwalifikowania go pod wzgledem prawnym przez
przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w Rozdziale 2 ustawy (Czyny nieuczciwej
konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujetego ale odpowiadajacego hipotezie art. 3 ust. 1.
Czyny konkurencyjne powinny by¢ badane przede wszystkim w swietle przestanek okreslonych
w art. 5-17 u.z.n.k., a dopiero gdy nie mieszcza sie w dyspozycji ktoregokolwiek z tych przepisow,
podlegaja ocenie wedtug klauzuli generalnej art. 3. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30
[X 1998 r. I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Nie budzi watpliwosci, ze klauzula generalna, wyrazona w art. 3 ust.a u.z.n.k., moze
znalez¢ zastosowanie w przypadku naruszenia cudzej renomy. Czyn polegajacy na postugiwaniu
sie konfuzyjnie podobnym oznaczeniem moze by¢ zakwalifikowany jako delikt nieuczciwej
konkurencji, jednak wylacznie pod warunkiem wykazania i udowodnienia nagannosci
postepowania w stopniu uzasadniajgcym postugiwanie sie klauzulg dobrych obyczajow. (tak Sad
Najwyzszy w wyrokach z 11 VII 2002 r. I CKN 1319/00, z 11 X 2002 1. IIl CKN 271/011i z 2 II 2001 1.
IV CKN 255/00). Wymaga to wskazania, jaki dobry obyczaj doznal naruszenia oraz
udowodnienia, ze jego nieprzestrzeganie naruszylto interes konkurenta lub mu zagrozito. (tak

Sad Najwyzszy w wyroku z 14 XI 2008 V CSK 162/08)

W niniejszej sprawie powodki nie odwolywaly sie do przepiséw szczegdlnych -
art. 5-17, ale do klauzuli generalnej z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Zgodnie z zasada rozkladu ciezaru dowodu (art. 6 k.c.), obowigzane byly zatem
wykaza¢ i udowodni¢, ze czyn pozwanej ma charakter konkurencyjny, narusza lub zagraza

interesom spotek V' iV, ze jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
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W ocenie Sadu, powddki nie wykazaly, Ze uzywanie przez pozwanag w charakterze znaku
towarowego, w firmie i w nazwach domen internetowych stowa VELSET jest sprzeczne z
prawem lub dobrymi obyczajami handlowymi, ze narusza interes powddek lub mu zagraza. W
szczegolnosci, nie udowodnity, Ze jej dzialania moga prowadzi¢ do oslabienia charakteru
odrozniajacego renomowanych znakéw VELUX. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage, ze powddki,
wskazujace kumulatywna podstawe swych zadan w przepisach rozporzadzenia Rady (WE) nr
207/2009 oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie rozdzielaja okolicznos$ci
faktycznych, ktoére determinuja przyjecie kazdej z tych kwalifikacji. Te same w istocie
twierdzenia majq przekonywac o zasadno$ci zarzutow naruszenia praw wylacznych i popehienia

czynu nieuczciwej konkurencji, a w efekcie o stusznos$ci zadan pozwu.

Zdaniem Sadu, odwolywanie sie do kazdego z tych aktéw prawnych powinno by¢ oparte
na odmiennych okolicznosciach, ktére w konkretnym stanie faktycznym uzasadniaja
skorzystanie przez uprawnionego przedsiebiorce z najbardziej wlasciwej formy ochrony prawnej.
Nie jest oczywiscie wykluczone, ze naruszenie praw wylacznych stanowic¢ bedzie rownocze$nie
dzialanie nieuczciwie konkurencyjne, jednak powinno ono by¢ odrebnie i odmiennie opisane i
udowodnione, w odniesieniu do przestanek okreslonych w art. 5-17 lub w art. 3 ust. 1 u.z.n.k.
Poszukujac ochrony w klauzuli generalnej, powod moze wskazywaé na naruszenie jego praw

wylacznych, ktéore wéwczas bedzie podlegato ocenie, jako jedna z przestanek art. 3 ust. 1.

Powodki zarzucaly, ze oznaczanie prowadzonej przez pozwang dzialalnosci firma V' oraz
uzywanie tego oznaczenia w nazwach domen internetowych, wykorzystywanych do

prowadzenia sprzedazy i reklamy okien dachowych i ich akcesoriow :

1. prowadzi do oslabienia funkcji odrdzniajacej znakow towarowych VELUX,
2. stanowi nieuprawnione wykorzystanie ich renomy,
3. wywolyje ryzyko konfuzji co do pochodzenia ustug Velset od podmiotu powigzanego z V

iv.

Tak sformutowane zarzuty, zdaja sie wprost nawigzywac¢ do naruszenia praw do znakow
towarowych, nie zas do nieuczciwej konkurencji. Wbrew przekonaniu powodek, nie uzasadniaja
one udzielenia ochrony na gruncie ustawy z 16 IV 1993 r. Renoma, do ktdrej sie odwotuja, nie jest
renomy przedsiebiorcy, ani jego produktu, ale renoma znaku towarowego, chronionego
adekwatnymi przepisami rozporzadzenia Rady (WE) w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego i prawa wiasnosci przemystowej. Powodki nie definiuja, abstrahujacego od znakéw
towarowych, czynu, ktory moglby by¢ zakwalifikowany wlasnie na podstawie art. 3 ust.1 u.z.n.k.,
jako dzialanie nieuczciwie konkurencyjne. Sad podziela zarzuty podnoszone w tym zakresie

przez spotke V' w odpowiedzi na pozew.
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Rozstrzygajac o prawach powddek do znakéw towarowych VELUX Sad stwierdzil, ze
pozwana nie dopuszcza sie ich naruszenia. V i V nie wskazuja, ani nie dowodza, ze uzywanie
przez pozwang znakow towarowych VELSET jest sprzeczne z innymi przepisami prawa lub z
dobrymi obyczajami handlowymi, ktérych nawet nie precyzuja. W braku bezprawnosci
dzialania, spotce V nie mozna zatem zasadnie postawi¢ zarzutu dopuszczenia sie czynu

nieuczciwej konkurencji.

Sad pragnie takze wskaza¢ na zasadnicze watpliwosci co do istnienia stosunku
konkurencji pomiedzy spotka V a V' A/S, powddka ta nie wskazala bowiem, ani nie dowodzila, ze
prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza na polskim rynku. Jej prawa wiascicielskie w stosunku do V
A/S i V nie moga uzasadnia¢ przyjecia, ze dzialanie pozwanej w sposéb bezposredni narusza lub

zagraza interesom gospodarczym V.

Nalezy takze podkresli¢, ze strony pozostaja w stosunkach gospodarczych. V jest
dystrybutorem okien dachowych wytwarzanych przez V, ktore oferuje obok okien Fakro, Roto,
OptiLight i RoofLITE. Powddki nie formutuja zadnych zarzutéw odnoszacych sie do
podejmowania przez pozwang dziatan, ktore moglyby naruszaé ich interesy, pozostawa¢ w
sprzecznosci z obowiazujacymi strony zasadami wspdtpracy. Oferujac i reklamujac produkty
VELUX i informujac o tym w sposdb wykluczajacy uznanie o istnieniu powigzan prawnych lub

gospodarczych pomiedzy stronami, V' dziata raczej w interesie powodek, niz sprzecznie z nim.

Pozwana nie ingeruje w zaden sposob w sprzedawane produkty i na réwnych zasadach
promuje okna wszystkich wytwércow. Nie modyfikuje produktéw, nie opatruje ich wlasnym
znakiem towarowym. Znakow towarowych VELUX uzywa wylacznie w celach informacyjnych, w

takim zakresie w jakim jest to niezbedne dla wskazania nabywcy pochodzenia towaru.

Uznanie przez Sad, ze spétka V' nie narusza praw wylacznych V' i V' i nie dopuszcza sie
czynow nieuczciwej konkurencji, czyni bezzasadnymi zadania oparte na przepisach art. 9 ust. 1
rozporzadzenia, art. 287 ust.2 w zw. z art. 296 ust.ia p.w.p. oraz art. 18 ust. 1 u.z.n.k. Z tych

wzgledow Sad orzekl o oddaleniu powodztwa w catosci.

Czynigc ustalenia faktyczne i dokonujac oceny zasadnosci powddztwa Sad pominat
twierdzenia odnoszace sie do dzialan spdtki Fakro, ktéra nie jest strona niniejszego
postepowania, a brak dowodéw na to, ze pomiedzy Fakro i Velset istnieja powigzania
determinujace ocene dzialan pozwanej jak nieuczciwie konkurencyjnych lub godzacych w prawa

wylaczne powddek do znakéw towarowych VELUX.
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Sad pomingt takze twierdzenia i dowody, zgloszone przez strony z uchybieniem
terminow okreslonych przepisami art. 479 § 11 art. 479'* § 2 k.p.c. Zaoferowane przez strony
wyniki badan opinii publicznej zostaly uwzglednione przez Sad przy dokonywaniu normatywnej

oceny naruszenia praw powodek do znakow towarowych.

O kosztach orzeczono na zasadzie art. 98 k.p.c. - odpowiedzialnosci za wynik sporu.

Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie
wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki
jednego adwokata, koszty sagdowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa
strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) 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 wedlug przepisow o

wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

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

udzielonej z urzedu.

Zasadzajac opfate sad bierze pod uwage niezbedny naklad pracy, a takze charakter
sprawy i wklad pracy adwokata w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2
ust.1.) Podstawe stanowia okreslone w rozdzialach 3-5 stawki minimalne. Opfata nie moze by¢
wyzsza od sze$ciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej wysoko$¢ zalezy od wartosci
przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.i.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji

wynagrodzenie adwokata wynosi 840 zt (§ 11 ust. 1 pkt 18).

Zwazywszy czas trwania postepowania, a takze charakter sprawy, jej wage i stopien
skomplikowania, Sad wuznal, Ze adekwatne do nakladu pracy pelnomocnika powoda
wykonujacego zawdd adwokata bedzie wynagrodzenie w trzykrotnej minimalnej wysokosci

(3x840 + 17 zt oplata skarbowa od petnomocnictwa).
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