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WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 grudnia 2010 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII

Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych

w skfadzie nastepujacym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant sekretarz sgdowy Dorota Szade

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2010 r.
sprawy z powddztwa M z siedzibg w Starnberg (Niemcy)

przeciwko V spétce z ograniczong odpowiedzialnoscig w Warszawie
- 0 ochrone praw z rejestracji wspdlnotowych znakéw towarowych

1. oddala powddztwo;

2. optate ostateczng ustala na kwote 1.000 (tysigc) ztotych i uznaje za pobrang w catosci od
powoda;

3. zasadza od pozwanego V spétki z ograniczong odpowiedzialnoscig w Warszawie na rzecz
powoda M w Starnberg kwote 3.297 (trzy tysigce dwiescie dziewiecdziesigt siedem)

ztotych, tytutem zwrotu kosztéw postepowania.



Sygn. akt XXIl GWzt 7/10

Uzasadnienie:

W dniu 9 kwietnia 2010 r. (data nadania k.364) spdtka akcyjna prawa niemieckiego M z

siedzibg w Starnberg wniosta o :

1. zakazanie V spdtce z ograniczong odpowiedzialnoscig w Warszawie uzywania w obrocie, w tym
oferowania, reklamowania, sprzedazy lub innego wprowadzania do obrotu oraz importu,
eksportu i dystrybucji produktdw z kategorii oprawy okularowe i okulary, opatrzonych znakiem
stownym oraz stowno-graficznym, ktére w warstwie stownej zawierajg oznaczenie

MORE/MORE lub MORE MORE,

2. nakazanie pozwanej zniszczenia posiadanych przez nig opraw okularowych opatrzonych
znakiem stownym oraz stowno-graficznym, ktére w warstwie stownej zawierajg oznaczenie

MORE/MORE lub MORE MORE,

3. podanie orzeczenia do publicznej wiadomosci na stronie gtéwnej witryny internetowej pod

adresem www.v.pl i www.v.com.pl,

4. zasadzenie zwrotu kosztéw postepowania.

W motywach wyjasnita, ze zatozona w 1982 r. spétka M zajmuje sie produkcja i sprzedaza
okularéw oraz opraw okularowych, ktére obecnie sg sprzedawane w ponad 30 krajach swiata. Od
2004 r. produkty powddki sg obecne na polskim rynku, wprowadzane do obrotu przez W GmbH i
dystrybuowane przez lokalnych hurtownikéw. W latach 2007-2009 ich sprzedaz siegata 20.000

sztuk.

Uprawnionej przystugujg prawa do wspdlnotowych znakdw towarowych zarejestrowanych

m.in. dla towardw w klasie 9 - okulary, okulary stoneczne, szkta optyczne: stownego MORE & MORE

MORE & MORE

(CTM-008788929) oraz stowno-graficznych (CT™M-

003310356) i ‘ (CTM-002608537).

M wyjasnita, ze V spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Warszawie, dziatajagca w

branzy optycznej, oferuje do sprzedazy okulary i oprawy okularowe. Pozwana dysponuje na terenie

2


http://www.visionexpress.pl/
http://www.visionexpress.com.pl/

catej Polski ponad 100 salonami wtasnymi i 4 franszyzowymi pod marka Vision Express oraz Vision
Express Trendy. Od lipca 2009 r. powdédka stwierdzita liczne przypadki naruszania jej praw przez
pozwang, ktéra bez jej zgody wprowadza do obrotu w swych salonach oprawy okularowe
opatrzone oznaczeniami MORE/MORE i MORE MORE. 7 IX 2009 r. skierowata do niej list
ostrzegawczy, wzywajac pozwang do natychmiastowego zaprzestania naruszen jej praw do
znakéw towarowych MORE & MORE. V potwierdzita zasadnos¢ stawianych jej zarzutéw, deklarujac

zaprzestanie uzywania kwestionowanych oznaczer, zobowigzania tego nie jednak nie wykonata.

M powotata sie na przepis art. 9 ust. 1b rozporzadzenia w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego, twierdzac o graniczacym z identycznoscia, podobieristwie oznaczen MORE/MORE i
MORE MORE uzywanych przez pozwang i wspdlnotowych znakéw MORE & MORE w warstwie
fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej, a takze o identycznosci towardw. Przekonywata o istnieniu
ryzyka konfuzji co do ich pochodzenia. Na poparcie swych twierdzeri zaoferowata dowody z
dokumentdéw, wydrukéw ze stron internetowych, fotografii, zeznari swiadkédw oraz dowody

rzeczowe. (k. 1-364)

V spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Warszawie zazadata oddalenia powédztwa i
zwrotu kosztéw procesu. Nie kwestionujgc praw M =zarzucita, Zze rejestracja stownego
wspolnotowego znaku towarowego MORE & MORE (CTM-008788929) miata miejsce dopiero 8 I
2010 r. powddka nie moze zatem twierdzi¢ o naruszeniu jej praw na skutek dziatar podejmowanych
przed t3 dat3a. Wskazata na, wynikajace z zapiséw umowy licencyjnej, watpliwosci dotyczace

uzywania znaku.

Pozwana przyznata, ze wprowadzita do obrotu niewielka partie opraw okularowych z
kwestionowanym oznaczeniem, ktdre zostaty juz wycofane ze sprzedazy i zwrdcone producentowi
ze zobowigzaniem do ich zniszczenia. Proces ten trwat przez dtuzszy czas ze wzgledu na ztozona
strukture organizacyjng i liczbe salonéw V na terenie catego kraju. Pozwana wypetnita wiec
zobowigzanie ztozone w postepowaniu przedsagdowym. Zapewnita 0 nieistnieniu
niebezpieczeristwa ponownego umieszczenia w przysztosci na okularach sprzedawanych w

salonach optycznych V oznaczeri MORE MORE.

Przekonywata przy tym, Zze réznica pomiedzy okularami korekcyjnymi i przeciwstonecznymi,
oprawy do ktdrych strony oznaczajg istotnie réznigcymi sie od siebie znakami MORE & MORE i
MORE MORE eliminuje ryzyko konfuzji konsumenckiej. Wptyw na to ma réwniez odmienny sposdb

oferowania do sprzedazy produktéw stron. (k.374-393)



Postanowieniem wydanym 22 Ill 2010 r. (na wniosek z 11 [l 2010 r.) w sprawie sygn. akt
XXIIGWo 2/10 Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych udzielit M

zabezpieczenia jej roszczen przez:

a. zakazanie obowigzanej oferowania, reklamowania, sprzedazy lub innego wprowadzania do
obrotu, importu, eksportu i dystrybucji opraw okularowych opatrzonych znakiem stownym oraz

stowno-graficznym, zawierajagcym oznaczenie MORE/MORE lub MORE MORE,

b. zajecie opraw okularowych opatrzonych znakiem stownym oraz stowno-graficznym, zawieraja-
cym oznaczenie MORE/MORE lub MORE MORE, znajdujacych sie w salonach oraz magazynach

obowigzanej na terytorium Polski. (akta sygn. XXIIGWo 2/10)

Bezsporne w sprawie jest, ze :

Zatozona w 1982 r. spétka akcyjna prawa niemieckiego M w Starnberg zajmuje sie produkcjg
i sprzedaza okularéw i opraw okularowych, ktdére s3 obecnie sprzedawane w ponad 30 krajach
Swiata. Od 2004 r. produkty powddki s3 obecne na polskim rynku, wprowadzane do obrotu przez
W GmbH, a nastepnie dystrybuowane przez lokalnych hurtownikéw. W latach 2007-2009 ich
sprzedaz siegata 20.000 sztuk. (tak tez kopie dokumentédw dot. licencji i dystrybucji k.86-183,

dowody rzeczowe, katalogi i fotografie produktéw powoda k.184-193)

M przystuguja prawa do wspdlnotowych znakdw towarowych zawierajgcych wspdlny

element stowny more & more :

v" MORE & MORE - znak stowny zarejestrowany 8 Il 2010 r. - z pierwszeristwem od 21 VI 2007 . -
pod nr 008788929 m.in. dla towaréw w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej - okulary (optyka), szkta
okularowe, oprawy okularowe, okulary stoneczne, opakowania na okulary, o czym

opublikowano 25 Il 2010 1.;

MORE & MORE

v znak stowno-graficzny zarejestrowany 14 Il
2005 r. — z pierwszenstwem od 6 VIII 2003 r. - pod nr 003310356 m.in. dla towaréw w klasie 9 -

okulary, okulary stoneczne i opakowania do nich, o czym opublikowano 30 V 2005 r.;



v ‘ znak stowno-graficzny zarejestrowany 19 XIl
2006 r. - z pierwszenstwem od 7 Il 2002 r. - pod nr 002608537 m.in. dla towaréw w klasie 9 -

okulary, okulary stoneczne, szkta optyczne, o czym opublikowano 25 Xl 2006 r.
(tak tez Swiadectwa rejestracji i wydruki z internetowej bazy OHIM k.30-85)

V spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Warszawie dziata w branzy optycznej,
oferujac do sprzedazy okulary i oprawy okularowe. Pozwana dysponuje na terenie catej Polski
ponad 100 salonami wtasnymi i 4 franszyzowymi pod marka Vision Express oraz Vision Express

Trendy. (tak tez wydruki ze stron internetowych dot. pozwanej k.199-206)

Od sierpnia 2009 r., a takze w styczniu 2010 r. pozwana oferowata w swoich salonach
oprawy okularowe opatrzone oznaczeniami MORE/MORE i MORE MORE. (tak tez rachunek k.207,
fotografie k.208-215, protokoty notarialne k.227-241) Zostaty one jednokrotnie zamdwione u
wtoskiego producenta, w niewielkiej liczbie, z przeznaczeniem do sprzedazy w sieci V w kategorii
towardéw niskich cen, niemarkowych. (dowdd : zeznania swiadka R k.467-468) Poinformowana o
naruszeniu praw wytacznych powddki do znakdw towarowych MORE&MORE, pozwana
zadeklarowata zaprzestanie uzywania kwestionowanych oznaczen. (tak tez korespondencja stron

k.215-226, zeznania swiadka R k.467-468)

V wycofata ze sprzedazy oprawy okularowe z kwestionowanym oznaczeniem. W dniu 20 IV
2010 r., tj. w dacie podjecia czynnosci egzekucyjnych przez komornika sgdowego przy sadzie
Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, w jej magazynach i w salonach sprzedazy nie byto juz opraw
z oznaczeniem MORE MORE ani MORE/MORE. Spdtka nie zamierza tez w przysztosci uzywad
kwestionowanego oznaczenia. (dowdd : zeznania swiadka R k.467-468, protokoty zajecia 20 IV
2010 r. w aktach komorniczych zataczonych do akt niniejszych) Nie istnieje realne zagrozenie

naruszania przez pozwang w przysztosci praw powddki. (brak dowoddw przeciwnych)

Sad zwazyt co nastepuje :

Wspdlnotowy znak towarowy jest jednolitym tytutem ochronnym, funkcjonujgcym obecnie
w oparciu o unormowania rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 1l 2009 r. w sprawie
wspdinotowego znaku towarowego, ktdre reguluje w sposdb catosciowy kwestie zwigzane ze
wspdlnotowymi znakami towarowymi dla towardw lub ustug, w szczegdlnosci zasady rejestracji,
wynikajgce z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o charakterze materialno-prawnym, jako czes¢

acquis communautaire, staty sie elementem polskiego porzadku prawnego, znajdujac bezposrednie
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zastosowanie. W wiekszosci, stanowig one powtdrzenie regulacji zawartych w Pierwszej
Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XIl 1989 r. majqgcej na celu zblizenie ustawodawstw paristw
cztonkowskich odnoszqgcych sie do znakdw towarowych. Implementujaca jg ustawa z dnia 30 VI 2000
r. Prawo wiasnosci przemystowej znajduje zastosowanie wytacznie tam, gdzie brak odpowiedniego
unormowania rozporzadzenia, w szczegdlnosci zas w tym zakresie w jakim odsyta ono do

witasciwych przepiséw prawa krajowego.

Wspdlnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywotuje ten sam skutek w catej Unii
Europejskiej; moze byc zarejestrowany, zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia sie lub decyzji
stwierdzajacej wygasniecie praw witasciciela lub uniewaznienie znaku, ktérego uzywanie moze by¢
zakazane jedynie w odniesieniu do catej Unii. (art. 1 ust. 2) Znak uzyskuje sie poprzez rejestracje (art.
6) w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego w Alicante, ktdéra jest wazna przez
okres 10 lat od daty zgtoszenia (z mozliwoscig przedtuzenia). (art. 46) Prawa z rejestraciji
wspolnotowego znaku towarowego sg skuteczne wobec 0séb trzecich z dniem publikacji. (art. 9

ust. 3 zd.1)

Zgodnie z przepisem art. 99 ust. 1 rozporzadzenia, sady uznajg wspdlnotowy znak
towarowy za wazny, o ile nie jest on przedmiotem powddztwa wzajemnego o stwierdzenie
wygasniecia lub uniewaznienie. (domniemanie waznosci) Znak moze sktada¢ sie z jakiekolwiek
oznaczenia, ktére mozna przedstawi¢ w formie graficznej, w szczegdlnosci z wyrazéw, facznie z
nazwiskami, rysunkdéw, liter, cyfr, ksztattu towardw lub ich opakowan, pod warunkiem, ze
umozliwiajg one odréznianie towardw lub ustug jednego przedsiebiorstwa od towardw lub ustug
innych przedsiebiorstw. (art. 4) Podstawowa funkcjg znaku towarowego jest zagwarantowanie
konsumentowi lub koricowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi
oznaczonych znakiem, odrdznienia (bez ewentualnosci wprowadzenia w btad) tego towaru lub
ustugi od towaréw 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 istotny jest przepis art. 9, ktéry przyznaje uprawnionemu prawo
do wylacznego i niezakléconego uzywania zarejestrowanego znaku oraz do zakazania innym

osobom, ktdre nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie :

a. oznaczenia identycznego ze wspdlnotowym znakiem towarowym dla identycznych towardw;

b. oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu jego identycznosci lub podobieristwa do
wspdlnotowego znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienstwa towardw, ktdrych
dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad opinii
publicznej, ktére obejmuje prawdopodobieristwo ich skojarzenia.

¢. oznaczenia identycznego lub podobnego do wspdlnotowego znaku towarowego w odniesieniu

do towardw, ktdre nie s3 podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak, w przypadku gdy
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cieszy sie on renoma we Wspdlnocie i gdy uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny
powoduje nienalezng korzys¢ albo jest szkodliwe dla odrdzniajacego charakteru lub renomy

wspdlnotowego znaku towarowego. (ust. 1)

Zakazy z art. 9 ust. 153 zbiezne ze wzglednymi podstawami odmowy rejestracji wskazanymi
w art. 8 ust. 1., stad dla sadowej oceny istnienia naruszenia prawa istotne znaczenie mie¢ beda
zatem rozwazania zawarte w uzasadnieniach orzeczen Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci i
Sadu Pierwszej Instancji (obecnie Trybunatu Sprawiedliwosci i Sadu Unii Europejskiej) w

Luksemburgu odnoszace sie do :

<> identycznosci lub podobieristwa do wczesniejszego znaku towarowego,
> identycznosci lub podobienstwa towardw lub ustug,
<> istnienia ryzyka konfuz;ji.

Nalezy przy tym podkresli¢, ze poglady Trybunatu i Sadu Unii Europejskiej cechuje w tym
zakresie duza jednolitos¢ i stabilnos¢. W najnowszych orzeczeniach wielokrotnie powotywane s3
tezy wczesniejszych wyrokdw i opinii, do ktdrych, jako majgcych istotne znaczenie dla zrozumienia

pojecia naruszenia prawa z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego, Sad pragnie sie odniesc.

Ocena identycznosci lub podobieristwa znakéw powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci
graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (koncepcyjnej). Sporne znaki nalezy
poréwnywac catosciowo, a decydujace znaczenie mie¢ bedg elementy odrdzniajace i dominujace, a
nie opisowe. Dwa znaki towarowe s3 do siebie podobne jezeli, z punktu widzenia okreslonego
kregu odbiorcéw, sg one przynajmniej czesciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych
aspektach. (por. wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawach T-6/01 Matratzen i z 25 Xl 2003 r. T-286/02

Kiap Mou)

Identycznos¢ poréwnywanych (przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia wystepuje
wowczas, gdy sa one doktadnie jednakowe (tozsame) lub charakteryzujg sie niedostrzegalnymi dla
przecietnego konsumenta rdéznicami. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i
oznaczenie s3 identyczne, czy tez mozna mdwi¢ zaledwie o podobienstwie, konieczne jest
dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakdéw i ich catosciowego
oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego

przecietnego konsumenta. (por. wyrok Trybunatu z 20 111 2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion)

Dokonujgc oceny podobieristwa towardw nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki
charakteryzujgce, zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie rodzaj towardw, ich
przeznaczenie, sposéb uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze

ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (por. wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w



sprawach T-388/00 ELS, z 4 Xl 2003 r. T-85/02 Castillo, z 8 VIl 2004 r. T-203/02 Vitafruit, z 4 V 2005 r.)
Catosciowa ocena zaktada pewng wspdtzaleznos¢ miedzy branymi pod uwage czynnikami, w
szczegdlnosci podobieristwem znakéw towarowych oraz podobieristwem towardw, ktdrych one

dotycza, przy czym niski stopierl podobieristwa miedzy towarami moze by¢ zrédwnowazony

znaczacym stopniem podobieristwa miedzy znakami towarowymi i odwrotnie. (zasada wzajemnej
zaleznosci - por. wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawach T-388/00 ELS, z 5 IV 2006 r. T-202/04

Echinacin, z 14 X 2006 r. w sprawach potaczonych T-81, 82, 103/03 Venado)

W mysl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad (likelihood
of confusion, le risque de confusion), istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uzna¢, ze dane towary
lub ustugi pochodzg z tego samego przedsigbiorstwa, ewentualnie z przedsiebiorstw powigzanych
gospodarczo. (por. wyroki ETS z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4 V 1999 r., w sprawach
potaczonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, z 22 VI 1999 r. w sprawach C-342/97 Lloyd
Schuhfabrik Meyer) Prawdopodobieristwo wprowadzenia w btagd powinno by¢ oceniane w sposéb
catosciowy, zgodnie ze sposobem postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu
wszystkich istotnych okolicznosci konkretnego przypadku, w szczegdlnosci wzajemnej zaleznosci
miedzy podobieristwem oznaczer i towardw lub ustug, ktérych one dotycza. (por. wyroki Sadu z 9
VIl 2003 r. w sprawach T-162/01 Giorgio Beverly Hills, z 12 X 2004 r. T-35/03 Carpo i z 11V 2005 r. T-31/03

Grupo Sada, wyrok ETS z 23 111 2006 r. w sprawie C-206/04 Miilhens)

Ocena prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad w zakresie podobieristwa wizualnego,
fonetycznego lub koncepcyjnego spornych oznaczen powinna sie opiera¢ na wywieranym przez nie
catosciowym wrazeniu ze szczegdlnym uwzglednieniem ich elementéw odrdzniajacych i
dominujacych. (por. wyroki Sadu z 14 X 2003 r. w sprawach T-292/01 BASS, z 6 VII 2004 r. T-117/02
Chufafit) Z zasady, odbiorcy nie uznajg elementu opisowego, stanowigcego czes¢ ztozonego znaku
towarowego, za element odrdzniajagcy i dominujgcy w catosciowym wrazeniu, jakie ten znak
wywiera. (por. wyroki Sadu z 3 VIl 2003 r. w sprawach T-129/01 BUDMEN i z 6 VIl 2004 r. T-117/02
Chufafit) O ile przecietny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako catos¢ i nie zagtebia sie
w analize jego poszczegdinych elementéw (por. wyrok ETS z 11 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 wiasnie dominujace i
odrdzniajace cechy oznaczenia sg, co do zasady, najtatwiej zapamietywane. (por. wyrok Sadu z 23 X

2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties)

Zawarty w znaku towarowym element opisowy nie moze by¢ uznany za dominujacy,
albowiem ocena prawdopodobierstwa wprowadzenia w btad nie moze byc¢ oparta na elementach
nie podlegajgcych ochronie przepisami dotyczacymi znakéw towarowych. (por. wyrok Sadu z 5 IV
2006 r. w sprawie T-202/04 Echinacin) Znak towarowy, ktdry nie zawiera jakiegokolwiek elementu

opisowego dla okreslonej kategorii towaréw lub ustug posiada charakter wysoce odrdzniajacy.



(por. wyrok ETS z 12 | 2006 r. w sprawie C-361/04 Picasso) Nadaje to ogromng wage elementowi
dominujgcemu znaku towarowego, ktéry konsument zauwaza i zapamietuje. Dlatego koniecznos¢
oceny ogdlnego wrazenia, jakie wywotuje oznaczenie, nie wyklucza analizy kazdego jego sktadnika

w celu ustalenia elementu dominujacego. (por. wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties)

Wiasciwy krgg odbiorcdw sktada sie z przecietnych konsumentdw, nalezycie
poinformowanych, 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 konsumentéw moze sie rodznie ksztattowad w zaleznosci od kategorii
przedmiotowych towardéw lub ustug. (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w sprawach C-342/97 Lloyd
Schuhfabrik Meyer iz 6 V 2003 r. C-104/01 Libertel i z 12 1 2006 r. C-361/04 Picasso)

Przecietny konsument rzadko ma mozliwos¢ przeprowadzenia bezposredniego porédwnania
réznych znakdw towarowych, musi zazwyczaj zdawac sie na zachowany w pamieci nie-doskonaty
obraz tych znakdéw towarowych. Prawdopodobieristwo wprowadzenia w biad jest tym wieksze im
silniejszy jest charakter odrdzniajgcy znaku towarowego, ktéry wynika z jego samo-istnych cech lub
jego renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci znaku na rynku). (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w
sprawach C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 11 XI 1997 r. C-251/95 SABEL i z 29 1X 1998 r. C-39/97
Canon, wyroki Sadu z 1 1l 2005 r. T-57/03 Hooligan, z 21 11 2006 r. T-214/04 POLO i z 5 IV 2006 r. T-

202/04 Echinacin)

Istnieje pewna wspdtzaleznos¢ miedzy znajomoscia znaku towarowego wsréd odbiorcdw, a
jego charakterem odrdzniajgcym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony
jest jego charakter odrdzniajacy. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy sie wysoce
odrdzniajagcym charakterem wynikajacym z jego znajomosci wsrdd odbiorcéw, nalezy rozpatrzy¢
wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w szczegdlnosci udziat znaku towarowego w
rynku, natezenie, zasigg geograficzny i dtugos¢ okresu jego uzywania, wielkos¢ inwestycji
dokonanych przez przedsigbiorstwo w celu jego promocji, udziat procentowy zainteresowanych
grup odbiorcdw, ktdrym znak towarowy umozliwia zidentyfikowanie towardw jako pochodzacych z
okreslonego przedsiebiorstwa, jak rédwniez oswiadczenia izb handlowych i przemystowych lub
innych stowarzyszer zawodowych. (por. wyrok Sadu z 12 VII 2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-
Werke) Ciezar udowodnienia sity znaku towarowego, a przez to jego odrdzniajacego charakteru,

spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Wytacznie uprawniony lub osoba dysponujgca jego zgoda moze uzywac znaku towarowego

na catym terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w szczegdlnosci :

v' umieszczad oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach,
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v' oferowal towary, wprowadza¢ je do obrotu lub je magazynowad w tym celu pod takim
oznaczeniem lub oferowad i Swiadczy¢ ustugi pod tym oznaczeniem,
v' przywozi¢ lub wywozi¢ towary pod takim oznaczeniem,

v' uzywac oznaczenia w dokumentach handlowych w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Przepis art. 13 ust. 1, regulujgcy kwestie wyczerpania praw przyznanych przez wspdlnotowy
znak towarowy, stanowi, ze nie uprawnia on jednak wtasciciela do zakazania jego uzywania w
odniesieniu do towardw, ktdre zostaty wprowadzone do obrotu na terytorium Wspdlnoty pod tym

znakiem towarowym przez wtasciciela lub za jego zgoda.

Odnoszac powyzsze rozwazania do poczynionych w sprawie ustalen Sad uznat, ze:

Naruszenia prawa z rejestracji wspdlnotowych znakéw towarowych MORE & MORE przez
spotke V, o ktédrym mowa w art. 9 ust. 1b rozporzadzenia, dowodzg zaistniate w drugiej potowie
2009 r. i na poczatku 2010 r. fakty importowania, wprowadzania do obrotu i oferowania do
sprzedazy towardw nalezacych do tej samej klasy towarowej, w jakiej chronione sg wspdlnotowe
znaki towarowe zarejestrowane na rzecz powddki. Uzasadnione jest w tym przypadku przyjecie
identycznosci towardw opatrzonych znakami MORE & MORE i przeciwstawionymi im oznaczeniami
MORE MORE ani MORE/MORE. O ich odmiennosci nie mozna zasadnie wnioskowa¢ na podstawie
nieistotnych réznic sieci dystrybucyjnych (salony optyczne w przypadku powddki, sie¢ firmowa w
przypadku pozwanej), przeznaczenia towaréw (oprawy do okularéw przeciwstonecznych w
przypadku powddki i korekcyjnych w przypadku pozwanej), czy ceny towaréw (w zadnym
przypadku nie stwarzajacej dla przecietnego konsumenta bariery w nabyciu opraw okularowych).
Pomimo takich réznic, towary obu stron majg nabywcdw, ktérych mozna zaliczy¢ do tej samej,
licznej, grupy konsumentdw, sredniozamoznych kobiet noszacych okulary korekcyjne i

przeciwstoneczne.

W ocenie Sadu, w tym postepowaniu powddka nie przedstawita twierdzen, a tym bardziej
dowoddw na poparcie tezy o dobrej znajomosci w Polsce wspdlnotowych znakdw towarowych
MORE & MORE, a w konsekwenc;ji o ich wysokiej dystynktywnosci. Nie moze ona wynikac z same;j
tylko czteroletniej obecnosci produktdw M na polskim rynku. Nieznana jest faktyczna pozycja
rynkowa przedsiebiorstwa, wielkos¢ sprzedazy w odniesieniu do oferty konkurentdw, jej
charakterystyka, skala podejmowanych przez powddke dziatann promocyjno-marketingowych. W
braku dowodéw przeciwnych, co obcigza powddke, zgodnie z zasadg wyrazong w art. 6 k.c., Sad
uznaje, ze oprawy okularowe powddki opatrzone wspdlnotowymi znakami towarowymi MORE &

MORE nie s3 polskiemu nabywcy dobrze znane.

W przekonaniu Sadu, istnieje jednak wysokie ryzyko konfuzji, w znaczeniu prawdo-

podobieristwa skojarzenia towardw stron, wynikajgca z identycznosci towardw oraz bardzo
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wysokiego podobieristwa wspdlnotowych  znakéw towarowych MORE & MORE i
przeciwstawionych im oznaczerit MORE MORE i MORE/MORE.

Jakkolwiek stusznie pozwana zarzuca, iz brak bezposredniego dowodu naruszania praw
powddki do stownego znaku towarowego MORE & MORE CTM-008788929, poniewaz dowody
naruszer datuja sie na okres do stycznia 2010 r., podczas gdy o rejestracji znaku opublikowano 25 111
2010 r. i z tg datg prawo wytaczne stato sie skuteczne wzgledem osdéb trzecich, Sad uznat jednak, ze
naruszenie odnosi sie takze do tego znaku towarowego. Pozwana nie wykazata w zaden sposéb w
jakiej dacie kwestionowane oprawy zostaty wycofane ze sprzedazy i zniszczone. O zaprzestaniu
naruszenn mozna dowodnie twierdzi¢ dopiero w kwietniu 2010 r., co potwierdzajg protokdt
czynnosci komorniczych i zeznania swiadka R. Nie jest wiec wykluczone, ze po 25 IIl 2010 r.
pozwana nadal oferowata do sprzedazy oprawy okularowe z oznaczeniami MORE MORE lub

MORE/MORE.

Nalezy podkresli¢, ze jakkolwiek pozostate znaki towarowe zarejestrowano jako stowno-

graficzne, to elementy graficzne ograniczajg sie w nich do typu czcionki w znaku CTM-

MORE & MORE

003310356 oraz uzycia ciemnoszarego i czarnego

tta dla biatych liter w znaku CTM-002608537

Zasadniczym i najlepiej zapamietywanym elementem wszystkich znakdéw jest powtdrzone
dwukrotnie stowo MORE. Ich uzycie — w takiej samej sekwencji — przez pozwang, ktéra pomija
zaledwie tacznik & lub zastepuje go symbolem /, sprawia, Zze uzasadnione jest przyjecie bardzo
wysokiego podobieristwa zaréwno na ptaszczyznie wizualnej, fonetycznej jak i koncepcyjnej, a w
konsekwencji ryzyka konfuzji konsumenckiej co do pochodzenia opraw okularowych z takimi

oznaczeniami od stron niniejszego postepowania.

Zgodnie z art. 102 ust. 1 rozporzadzenia, gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub zZe z jego
strony istnieje grozba naruszenia wspélnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba ze istniejg
szczegdlne powody zaniechania tego, decyzje zakazujgcg pozwanemu takich dziatarl. Stosuje
réowniez srodki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, ktérych celem jest zapewnienie
przestrzegania zakazu. Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym istnieja inne jeszcze sposoby (srodki
ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, Sgd Wspdlnotowych
Znakdéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych powinien je, na wniosek powoda, zastosowac do

ochrony znaku wspdlnotowego. Odnosi sie to np. do usuniecia skutkdw naruszenia, o ktérym
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mowa w art. 286 p.w.p., a takze do orzeczenia o podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo

catosci orzeczenia lub informacji o nim. (art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.)

Sformutowanie - chyba ze istniejg szczegdlne powody zaniechania — uprawnia do odstgpienia
od stosowania sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadajgca 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
skonkretyzowad te szczegélne powody i wykazac ich istnienie, pozostawiajac Sadowi (jako
arbitrowi) ich ocene, przy rozstrzyganiu o sposobie usuniecia skutkdéw naruszenia prawa z

rejestraciji.

Sad uznal, ze wystepujac na droge sgdowa M, tak jak byta do tego zobowigzana przepisem
art. 479" § 1 k.p.c., juz w pozwie przedstawita twierdzenia i dowody, z ktérych wynikaty jej prawa
wyfaczne. Wykazata réwniez, ze uzywanie przez pozwang bardzo podobnych oznaczeri MORE

MORE i MORE/MORE dla identycznych towardw narusza te prawa.

Zaréwno w postepowaniu przesgdowym, w odpowiedzi na pozew z 12 V 2010 r. (k.381-382),
na rozprawie 19 VII 2010 r. (k.411) i w pisSmie z 10 XIl 2010 r. (k.450-453) V zadeklarowata wole
zaniechania naruszen i usuniecia skutkéw wczesniejszych dziatan, m.in. wycofania z obrotu opraw
okularowych z kwestionowanymi oznaczeniami. Dowodem realizacji tych zapewnien jest protokdt
zajecia komorniczego, pochodzacy z kwietnia 2010 r.,, w ktérym stwierdzono, ze pozwana nie
oferuje juz opraw okularowych z oznaczeniami MORE MORE lub MORE/MORE, ktdrych nie sktaduje

w magazynach sieci sklepdw V.

Swiadoma znaczenia zarzutu zaprzestania naruszeri, powddka reprezentowana przez
profesjonalnych petnomocnikéw, przez przeszto pét roku, nie przedstawita zadnych, pdzniejszych
niz ze stycznia 2010 r., dowoddw podejmowania przez pozwang bezprawnych dziatar, nie
twierdzita takze, iz — z jakichs przyczyn - istnieje zagrozenie naruszania w przysztosci jej praw przez

spotke V.

Nalezy podkresli¢, ze zgodnie z art. 232 k.p.c. strona zobowigzana jest zgtasza¢ wnioski
dowodowe. Ma takze obowigzek dawac wyjasnienia co do okolicznosci sprawy zgodnie z prawdg i
przedstawia¢ dowody (art. 3 k.p.c.). Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obcigza-
ja strone, ktdra nie dopetnita cigzacego na niej obowigzku. (wyrok Sadu Najwyzszego z 15 VIl 1999 r.
ICKN 415/99) Samo twierdzenie strony nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczace istotnej dla
sprawy okolicznosci (art. 227 k.p.c.) powinno by¢ udowodnione przez strone je zgtaszajaca. (art. 232

k.p.c.iart. 6 k.c.) (wyrok Sadu Najwyzszego z 22 Xl 2001 r. IPKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)
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Przewidziane w art. 232 zd.2 k.p.c. uprawnienie sagdu dopuszczenia dowodu niewskazanego
przez strony ma charakter wyjatkowy. (wyrok Sadu Najwyzszego z 26 | 2000 r. IlICKN 567/98)
Dopuszczenie dowodu z urzedu jest prawem, a nie obowiagzkiem sadu. (postanowienie Sadu
Najwyzszego z 7 XIl 2000 r. IICKN 1322/00) Sad podejmuje z urzedu inicjatywe dowodowa jedynie w
sytuacjach szczegdlnych. (uchwata skfadu 7 sedziéw Sadu Najwyzszego z 19 V 2000 r. llICZP 4/00
OSNC 2000/11/195) Przepisy procedury cywilnej w zadnym razie nie obliguja go do przeprowadzania

w sprawie gospodarczej z urzedu postepowania dowodowego.

Obowigzujaca w procesie cywilnym zasada kontradyktoryjnosci zwalnia sad orzekajacy z
odpowiedzialnosci za rezultat postepowania dowodowego, ktérego dysponentem sg same strony.
(wyrok Sadu Najwyzszego z 16 XIl 1997 r. IUKN 406/97 OSNAPiIUS 1998/21/641). Uksztattowany
system kontradyktoryjnego procesu wyklucza czynienie przez strone sgdu orzekajacego adresatem
dziatani czy dochodzern w celu uzupetienia lub wyjasnienia jej twierdzen i wykrycia srodkdw

dowodowych pozwalajgcych na udowodnienie wysunietych przez nig zadan.

Jakkolwiek wiec w dacie wniesienia pozwu zarzuty i zadania M mogty by¢ uznane za
zasadne, to w chwili zamkniecia rozprawy brak byto podstaw do zastosowania wzgledem spdtki V
sankgcji zakazowych, stosownie do art. 102 ust. 1 rozporzadzenia. Z tej przyczyny Sad orzekt o

oddaleniu zadania z pkt 1. pozwu.

W braku dowoddw istnienia opraw okularowych opatrzonych oznaczeniem MORE MORE
lub MORE/MORE, Sad orzekt o oddaleniu zadania z pkt 2. pozwu. (a contrario art. 286 w zw. z art.
296 ust. 1a p.w.p.) Warto przy tym zauwazy(, ze zadanie to byto zbyt daleko idace i nie-
proporcjonalne do sposobu naruszenia. W razie stwierdzenia, ze pozwana ma w swym posiadaniu
oprawy okularowe z oznaczeniami naruszajagcymi prawa wytgczne powddki nalezatoby przede
wszystkim rozwazy¢ wycofanie ich z obrotu, ewentualnie takze usuniecie z produktéw
kwestionowanych oznaczen, skoro prawa wytaczne nie rozciggajg sie na wzory przemystowe lub

wspdlnotowe.

Wobec odstapienia od zastosowania sankcji zakazowych, Sad uznat za bezzasadne zadanie
opublikowania wydanego w sprawie orzeczenia. (a contrario art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a
p.w.p.) Nalezy przy tym podkredli¢, ze w motywach pozwu nie wskazano zadnych argumentdw,
ktére miatyby przemawial za zasadnoscig takiej wtasnie formy usuniecia skutkdw naruszen.
Zardéwno tres¢ informaciji, jak i wybdr publikatorédw wskazuja raczej, iz Zzadanie to zmierza nie do
usuniecia konfuzji konsumenckiej w takim zakresie w jakim mogta ona realnie zaistnie¢, lecz do

spopularyzowania oferty powddki i jej znakéw towarowych.
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Pomimo oddalenia powdédztwa w catosci Sad postanowit o obciazeniu pozwanej kosztami
postepowania. (art. 102 k.p.c.) W dacie ztozenia pozwu, a wczesniej takze wniosku o udzielenie
zabezpieczenia, zagdania M mogta zasadnie zarzucad spdtce V naruszanie jej praw wytgcznych.
Pozwana nie przedstawita powddce konkretnych dowoddéw zaniechania naruszen i wycofania z
obrotu opraw okularowych z kwestionowanymi oznaczeniami. Nastgpito to dopiero w toku
procesu, determinujgc odstapienie przez Sad od stosowania sankgcji wynikajacych z naruszenia.
Nie mozna zatem uzna¢, ze pozwana nie data powoddw do wystgpienia na droge sgdowg z

zadaniem ochrony praw z rejestracji wspdlnotowych znakéw towarowych MORE & MORE.

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 sgdowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa
strony. (§3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radce prawnego lub rzecznika
patentowego zwraca sie koszty w wysokosci naleznej wedtug przepiséw o wynagrodzeniu

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

Optaty za czynnosci radcédw prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 IX 2002 r. w sprawie opfat za czynnosci radcéw
prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Parstwa kosztéw pomocy prawnej udzielonej przez radce

prawnego ustanowionego z urzedu.

Zasadzajac optate za czynnosci radcy prawnego sad bierze pod uwage niezbedny naktad
pracy, a takze charakter sprawy i wktad pracy petnomocnika w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i
rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasgdzenia opfaty stanowiag stawki minimalne okreslone w
rozdziatach 3 i 4, z tym, Ze nie moze by¢ ona wyzsza od 6-0 krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.),
ktérej wysokos¢ zalezy od wartosci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o

naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie radcy prawnego wynosi 840 zt (§ 10 ust. 1 pkt 18).

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopieri skomplikowania, Sad uznat, ze adekwatne
do naktadu pracy petnomocnika powoda wykonujgcego zawdd radcy prawnego bedzie
wynagrodzenie w podwdjnej minimalnej wysokosci. (2x840 zt + 17 zt, tytutem optaty skarbowej od

petnomocnictwa)

Sad ustalit optate ostateczna na kwote po 1.000 zt i uznat j3 za pobrang od powddki w
catosci. (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach sgdowych w sprawach cywilnych).
Rozstrzygajac o kosztach postepowania Sad uwzglednit uiszczong przez M w kwocie 600 zt optate

sgdowa od wniosku o udzielenie zabezpieczenia.
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