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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]

Dnia 17 listopada 2008 .

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII

Sad Wspdlnotowych Znakow Towarowych i Wzoréw Przemystowych

w skladzie nastepujacym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
Protokolant apl.radc. Justyna Wasita

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2008 r.

sprawy z powoddztwa C LTD z siedziba w C (Korea)

przeciwko O prowadzacej dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa S w B

- 0 ochrone prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego

1. zakazuje pozwanej prowadzacej dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa S w B, uzywania
oznaczenia ,ceragem" lub nazwy podobnej w dokumentach handlowych i reklamie oraz
przywozu, sktadowania, wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania to6zek pod
nazwa ,ceragem" lub nazwa podobng do znaku towarowego CERAGEM zarejestrowanego

w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante na rzecz C Ltd - CTM 2965614;
2. w pozostalej czesci powodztwo oddala;

3. oplate ostateczng ustala na kwote 1.000 (tysiac) zlotych i uznaje za pobrang w catosci od

powoda;

4. zasadza od pozwanej na rzecz powoda kwote 3.9u (trzy tysiace dziewiecset jedenascie)

zlotych, tytutem zwrotu kosztéw procesu.



Sygn. akt XXII GWzt 11/08

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 98 w zw. z art. g i art. 14 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20
XII 1993 r. w sprawie wspédlnotowego znaku towarowego, art. 296 ust.1 w zw. z art. 287 ust.2 ustawy
z 30 VI 2000 1. Prawo wilasnosci przemystowej, powodowie C Ltd z siedziba w C (Korea) oraz C Sp.

Z 0.0. w W wniesli o :

1. zakazanie O prowadzacej dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa S w B, uzywania oznaczenia
,ceragem” lub nazwy podobnej w dokumentach handlowych i w reklamie oraz przywozu,
sktadowania, wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania 16zek pod nazwa
,ceragem" lub nazwa podobna do znaku towarowego CERAGEM zarejestrowanego w

Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante na rzecz C Ltd pod nr 2965614;

2. podanie do publicznej wiadomosci informacji o wyroku w przypadku rozstrzygniecia o

naruszeniu praw z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego CERAGEM.

Ponadto, na podstawie art. 10 ust.l i 18 ust.l pkt | i 3 ustawy z 16 IV 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji wniesli o:

3. zakazanie O uzywania oznaczenia ,ceragem" lub nazwy podobnej w dokumentach
handlowych i reklamie oraz przywozu, skladowania, wprowadzania do obrotu, oferowania i
reklamowania 16zek pod nazwa ,ceragem" lub nazwa podobna, co wprowadza konsumentow
w biad co do pochodzenia produktow lub tozsamosci producenta oraz narusza interes

powoda ad. 2/ oraz konsumentow;

4. nakazanie O opublikowania na jej koszt ogloszen o przeproszeniu okreslonej tresci, i we
wskazanej formie, z upowaznieniem powoda do zastepczego wykonania swiadczenia na koszt
pozwanej, gdy w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia sie orzeczenia obowigzki te nie

zostang przez nig dobrowolnie wykonane;

5. zasadzenie od pozwanej na rzecz powoddw kosztow postepowania.

Wobec zlozenia przez pelnomocnika powodoéw, na rozprawie w dniu 27 X 2008 r.,
oswiadczenia, ze C Ltd wystepuje z zadaniami okre$lonymi w pkt 1 i 2 pozwu, za$ o zaniechanie
dzialan stanowiacych czyny nieuczciwej konkurengji (pkt 3, 4) wystepuje wylacznie C Sp. z 0.0. w
W, zwazywszy tre$¢ przepisu art. 94 Rozporzadzenia, wylaczono do odrebnego rozpoznania

zadania C o zaniechanie przez O prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa S w B czynow
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nieuczciwej konkurencji (pkt 3 i 4 pozwu oraz pkt 5 - 7 w czesci odnoszacej sie do zadan tej

Spotki). (k.102)

W motywach pozwu C Ltd. wyjasnil, ze jest uprawniony z rejestracji wspolnotowego
stownego znaku towarowego CERAGEM (CTM 002965614) m.in. w klasie 10 i 44 m.in. dla t6zek
specjalnie skonstruowanych do celéw leczniczych, poduszek elektrycznych, sprzetu medycznego i
in. Powod jest producentem 1ézek ,ceragem"”, ktore sa t6zkami leczniczymi, stosowanymi do
specjalistycznych masazy. Towar ten laczy osiggniecia medycyny nowoczesnej i wschodniej.
Lézka o specjalnej konstrukeji wykorzystuja przy masazu m.in. promienie podczerwone, kamienie
nefrytowe i plyty epoksydowo-weglowe, sa sprzedawane na calym $wiecie. Ciesza sie duza
popularnoscia wsrdd odbiorcow, kojarzone sa z dobrg jakoscig oraz z bezpieczenistwem. Eozka s3
wprowadzane do obrotu na terenie Polski przez sie¢ dystrybucji (30 punktow), zaopatrywang
przez wylacznego dystrybutora C. Miejsca dystrybucji oraz obstugujacy je personel s3 starannie
wyselekcjonowane. Powod jest podmiotem znanym i cenionym na rynku producentéw 1ézek
leczniczych. Swiadcza o tym miedzy innymi uzyskiwane dla produktéw powoda nagrody,
wyrdznienia oraz certyfikaty. Znak towarowy ,ceragem” niesie ze sobg pozytywna dla konsumenta
informacje. Wskazuje, Zze towary oznaczone tym znakiem zapewniaja oznaczong jako$¢ i
satysfakcje. Znak ten jest rozpoznawany przez odbiorcow oraz zapewnia, ze dane towary

pochodza z tego samego zrodta.

Pozwana prowadzaca dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa S w B narusza prawa powoda,
wprowadzajac do obrotu 16zka, ktdre, mimo ze nie pochodza od C Ltd., s oferowane do
sprzedazy jako 1dzka ,ceragem”. Ulotka reklamowa pozwanej jest tozsama z ulotka reklamowa
powoda. Zostal na niej umieszczony wspolnotowy znak towarowy CERAGEM. Ponadto, pozwana
uzywa nazwy ,ceragem" do oznaczania niepochodzacych od powoda tézek na dokumentach

handlowych, takich jak faktury, czy dowody zaptaty.

Jakos¢ t6zek wprowadzanych do obrotu przez pozwang pod nazwa ,ceragem” daleko
odbiega od jakosci oryginalnych 16zek, decyduja o tym materiaty, wykonczenie oraz technika
uzyte przy produkcji, ktore sprawiaja, ze réznica pomiedzy nimi jest znaczna i odczuwalna dla

uzytkownika.

Dziatalnos¢ pozwanej narusza przystugujacego C Ltd. prawa z rejestracji wspolnotowego
znaku towarowego CERAGEM. Zgodnie z art. 9 ust.la Rozporzadzenia, naruszeniem jest
bezprawne uzywanie w obrocie gospodarczym znaku identycznego do zarejestrowanego znaku
towarowego w odniesieniu do identycznych towaréw. Naruszenie to przyjmuje forme reprodukcji
znaku. Zgodnie z art. 16 ust. zalacznika nr 1 do Porozumienia Ustanawiajacego Swiatowa
Organizacje Handlu (WTO) sporzadzonego w Marakeszu 15 IV 1994 r. (TRIPS), w przypadku

uzycia identycznego oznaczenia dla identycznych towaréw lub ustug, domniemywa sie



prawdopodobienstwo pomytki. Oznacza to, ze w przypadku naruszenia zdefiniowa-nego w art. 9

ust. la, istnieje domniemanie wprowadzenia konsumenta w blad.

Wspdlnotowy znak towarowy CERAGEM ma wysoce odroézniajacy charakter. Stowo
pochodzi od wyrazow greckich : CERA - termiczny, cieplny, goracy i GEM - klejnot, kamien. Jest
oznaczeniem abstrakcyjnym, ktore w zaden sposob nie jest zwigzane z objetymi ochrona
towarami, w tym t6zkami leczniczymi.

Znak powoda zostat w calo$ci uzyty przez pozwang dla oznaczenia identycznych towarow.
Tozsamos$¢ towardw, wizualna, fonetyczna oraz znaczeniowa identycznos$¢ oznaczen wywotuje
mozliwos¢ wprowadzenia w blad nabywcéw 16zek leczniczych, co do pochodzenia
reklamowanych, oferowanych oraz wprowadzanych do obrotu przez pozwanego towardw.
Ponadto, moze wywola¢ przekonanie, ze pomiedzy stronami istnieja powigzania organizacyjne,
prawne i gospodarcze. Ze wzgledu na identycznos¢ towardw oraz ich oznaczen, konsument moze
twierdzic¢, ze t6zka oferowane oraz wprowadzane do obrotu przez pozwana pochodza od C Ltd.,
jej spotki corki lub producenta z nim powigzanego, ktéremu powdd udzielit licencji lub innego

upowaznienia.

Znak CERAGEM jest uzywany od wielu lat na $wiecie, a w Polsce od 2005 r. Powdd
przyklada duza wage do dzialan promocyjnych i marketingowych. Znak promuje towary powoda i
pomaga w zdobyciu klienteli, ugruntowuje pozycje jego towaréw na rynku. Z roku na rok wzrasta
sprzedaz leczniczych 16zek ,ceragem". Konsumenci maja uksztalttowany wizerunek towaru
oznaczonego znakiem CERAGEM. Na tej podstawie sklaniajg sie do nabycia produktéw powoda.
Oznaczajac znakiem ,ceragem” inne towary, niz t6zka pochodzace od powoda, pozwana narusza
funkcje reklamowa i gwarancyjna wspolnotowego znaku towarowego.

Uzywanie przez pozwana dla oznaczania t6zek masujacych oznaczenia identycznego ze
znakiem wspolnotowym bez zgody powoda nie ma usprawiedliwienia i umozliwia zdobycie
klienteli bez wlasnych nakladéw na reklame i kosztow na promocje, korzystajac z przychylnego
nastawienia klienteli. Jest wiec pasozytowaniem na pozycji wypracowanej przez powoda. Ponadto,

pozwala pozwanej osiggac¢ korzysci kosztem C Ltd.

28 V 2008 r. powdéd wezwal pozwana do dobrowolnego zaniechania naruszen -
wprowadzania do obrotu t6zek pod nazwa ,ceragem”. Do dnia wniesienia pozwu, nie otrzymat
zadnej odpowiedzi, co $wiadczy o braku jej zainteresowania polubownym zakonczeniem
zaistnialego sporu.

Na poparcie swych zadan powdd zawnioskowal dowody z dokumentéw : swiadectwa

rejestracji OHIM, kopii faktury, dowodéw wplaty i ulotki reklamowej oraz fotografie. (k.1-65, 88-

93)



W odpowiedzi na pozew O wniosla o oddalenie powddztwa i zasadzenie na jej rzecz
zwrotu kosztow procesu, a takze o dopuszczenie dowodu z przestuchania stron. Pozwana
przyznala prawo powoda z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego CERAGEM. Zaprzeczyla
jednak jego uzywania. Zarzucila, ze dochodzone roszczenia s3 juz nieaktualne i catkowicie
bezzasadne. Stan faktyczny jest odmienny od opisanego w uzasadnieniu pozwu. Wyjasnila, ze w
listopadzie 2007 r. sprowadzita z Chin do Polski 16 16zek, ktore okreslono jako 16zka do

rehabilitacji. Z takim tez przeznaczeniem sprzet ten sprzedawany byl przez pozwana w jej sklepie.

Pozwana uzyla w ulotkach reklamowych okreslenia ,ceragem”. Mialo to miejsce w
odniesieniu do zakupionych 16zek, jednakze jeszcze przed sprowadzeniem ich do Polski.
Woéwczas sadzila, ze dostarczone 16zka rzeczywiscie sa produktem powoda. Po dostarczeniu 16zek

do Polski pozwana zaprzestata uzywania ulotek reklamowych z oznaczeniem ,ceragem".

Odnoszac sie do zalaczonych do pozwu dowodu wplaty 9/112007 i faktury VAT 9/2007, O
wyjasnila, ze ze sprowadzonych 16 t6zek sprzedanych zostato tylko 7, wczesniej zamowionych
przez klientéw. Kazdy kupujacy wiedzial przed transakcja, iz otrzymany towar nie jest produktem
sceragem”. Na wszystkich pozostalych paragonach i fakturach wydawanych klientom

sprzedawany produkt okreslano mianem sprzetu do rehabilitacji, nie jako t6zko ,ceragem".

Nawet jezeli na jakiej$ fakturze czy dowodzie wplaty znalazlo sie okreslenie ,ceragem”, z
cala pewnoscia nie wprowadzato ono nikogo w biad i byt to przypadek jednostkowy. Faktura
zalaczona do pozwu zawierala okreslenie 16zko ,ceragem" na wyrazne zyczenie M, ktdra zakupita
u pozwanej 16zko. Nie mozna wykluczy¢, ze klientka ta, w porozumieniu z powodem, specjalnie
zazadala takiego okre$lenia sprzedawanego towaru celem wykorzystania tego w niniejszym
postepowaniu. Kiedy bowiem pozwana z uwagi na kwestie celne, zwrocila sie do M o zwrot

sprzedanego jej 16zka, ta odmowita.

Sprzedaz przez pozwanga wszystkich 7 t6zek nastapila zaraz po sprowadzeniu ich do Polski
w styczniu 2008 1., a zatem ponad 4 miesiace przed skierowaniem do pozwanej ostatecznego
wezwania do dobrowolnego zaniechania naruszen. W tym okresie pozwana nie wprowadzata do
obrotu zadnego t6zka, tym bardziej pod marka ,ceragem". Nie mozna zarzuca¢ naruszania przez
pozwang prawa z rejestracji wspélnotowego znaku towarowego. Nawet jezeli dziatania pozwanej,
zdaniem powoda, nosily takie znamiona, to mialo to charakter catkowicie nieumyslny,

jednostkowy i krétkotrwaty. (k.72-86)

Bezsporne w sprawie jest, ze spoltka prawa koreanskiego C Ltd. z siedzibg w C jest
uprawniona z rejestracji wspolnotowego slownego znaku towarowego CERAGEM
zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod nr 002965614

dla towarow nalezacych do klas 10 i 44 Klasyfikacji nicejskiej, m.in. tézek specjalnie



skonstruowanych do celéw leczniczych, poduszek elektrycznych, sprzetu medycznego i

in., z pierwszenstwem od 9 XII 2002 r. (tak tez kopia $wiadectwa rejestracji OHIM k.39-43)

W 2007 1. O prowadzaca dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa S w B (tak tez kopia
zaswiadczenia k.44) sprowadzila do Polski 16 16zek rehabilitacyjnych, ktore nie zostaly
wyprodukowane przez powoda. (tak tez kopia rachunku k.83-84) Reklamowata je jako
t6zka ,ceragem". Sprzedata 7 16zek. Przy sprzedazy tozka M postugiwala sie tym
oznaczeniem takze na dokumentach ksiegowych. (tak tez kopia dowodu wplaty, faktury,
ulotki reklamowej k.45-47) Pozostale dokumenty zwigzane ze sprzedaza 1ozek
rehabilitacyjnych nie zawieraly oznaczenia ,ceragem". (tak tez kopie faktur i paragonow

fiskalnych k.77-82)

Uzywajac w obrocie oznaczenia ,ceragem" w odniesieniu do tézek rehabilita-
cyjnych nie pochodzacych od C Ltd. O dopuscita sie naruszenia praw powoda z rejestracji
wspolnotowego znaku towarowego CERAGEM. Zwazywszy, ze pozwana znajduje sie w
posiadaniu jeszcze 9 16zek zakupionych sprowadzonych do Polski w 15 stycznia 2008 r.
istnieje realna grozba, ze przy ich sprzedazy lub reklamie zostanie ponownie uzyta nazwa
,ceragem” stanowigca oznaczenie identyczna ze wspolnotowym znakiem towarowym
CERAGEM w odniesieniu do identycznych towarow, dla ktorych znak powoda zostat

zarejestrowany.

Pomimo deklaracji O, przekonuje o tym jej brak reakcji na wezwania do
dobrowolnego zaniechania naruszen, a takze niestawiennictwo w Sadzie, czy to w celu
zawarcia ugody, czy choc¢by zlozenia zeznan, o ktore wnioskowata w odpowiedzi na
pozew. Wobec nieusprawiedliwionego niestawiennictwa pozwanej na rozprawie 27 X
2008 1., Sad pomingt dowdd z jej przestuchania, uznajac za nieudowodnione, nie poparte

dokumentami, twierdzenia zawarte w odpowiedzi na pozew.

Sad zwazyl co nastepuje :

Wspdlnotowy znak towarowy jest jednolitym tytutem ochronnym, funkcjonujacym w
oparciu o unormowania rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 XII 1993 r. w sprawie
wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U.UE.L. 94.11.1 z dnia 14 [ 1994 r., Dz.U.UE-sp.17-1-146),
ktore reguluje w sposéb catosciowy kwestie zwigzane ze wspdlnotowymi znakami towarowymi
dla towarow lub ustlug, w szczegolnosci zasady rejestracji, wynikajace z niej prawa oraz ich
ochrone. Przepisy o charakterze materialno-prawnym Rozporzadzenia, jako czes¢ acquis
communautaire stanowia element polskiego porzadku prawnego, znajdujac bezposrednie

zastosowanie.



W wiekszos$ci, stanowia one powtodrzenie regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie
Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszqcych sie do znakéw towarowych. (Dz.U 1989 L4o str.1) Implementujaca ja
ustawa Prawo wilasnosci przemystowej znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak
odpowiedniego unormowania w Rozporzadzeniu Rady (WE), w szczegolnosci za$, w tym zakresie

w jakim odsyta ono do wtasciwych przepiséw prawa krajowego.

Wspolnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywoluje on ten sam skutek w
catej Wspolnocie; moze on by¢ zarejestrowany, zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia sie lub decyzji
stwierdzajacej wygasniecie praw wlasciciela znaku lub uniewaznienie znaku, ktérego uzywanie

moze by¢ zakazane jedynie w odniesieniu do catej Wspolnoty. (art.1 ust.2)

Znak ten uzyskuje sie poprzez rejestracje (art. 6) przez Urzad Harmonizacji Rynku Wew-
netrznego (OHIM) w Alicante, ktora jest skuteczna na terenie Wspolnoty, a zatem od 1 V 2004 .
takze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Znak rejestrowany jest na okres 10 lat od daty
dokonania zgloszenia (z mozliwo$cig przedtuzenia). (art. 46) Prawa z rejestracji wspolnotowego

znaku towarowego sa skuteczne wobec 0s6b trzecich z dniem publikagji. (art. 9 ust.3 zd.1)

Zgodnie z przepisem art. 95 ust.1 Rozporzadzenia, sady uznaja wspodlnotowy znak
towarowy za wazny, o ile nie jest to przedmiotem powodztwa wzajemnego o stwierdzenie

wygasniecia lub uniewaznienie.

Wspolnotowy znak towarowy moze sktadac sie z jakiekolwiek oznaczenia, ktore mozna
przedstawi¢ w formie graficznej, w szczegolnosci z wyrazow, lacznie z nazwiskami, rysunkéw,

liter, cyfr, ksztattu towaréw lub ich opakowan, pod warunkiem, ze oznaczenia takie umozliwiaja

odrdznia-nie towaréw lub ustlug jednego przedsiebiorstwa od towaréw 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
ustugi od towardw lub ustug innego pochodzenia. (por. wyroki ETS z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77

Hoffmann-La Roche, z 18 VI 2002 1. w sprawie C-299/99 Philips)

Wspolnotowy znak towarowy przyznaje uprawnionemu prawo wylaczne -
zakazania wszelkim osobom trzecim uzywania, bez jego zgody, w obrocie handlowym
m.in. oznaczenia identycznego ze wspolnotowym znakiem towarowym dla towaréw lub
ustlug identycznych z tymi, dla ktérych wspolnotowy znak towarowy jest zarejestrowany.

(art.g ust.1a)

Rozporzadzenie stanowi, ze procz wymienionych w art. 7 ust.1 bezwzglednych podstaw
odmowy rejestracji, znaku nie rejestruje sie m.in. wdéwczas, gdy jest on identyczny z

wczesniejszym, a towary lub ustugi, dla ktérych wnioskuje sie o rejestracje s3 identyczne z
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towarami lub ustugami, dla ktérych wczeéniejszy znak towarowy jest chroniony. (art. 8) Zakaz
okreslony w art. 9 ust.1a ma zatem charakter zbiezny ze wzgledna podstawa odmowy rejestracji
wskazang w art. 8 ust.1a, stad dla sagdowej oceny istnienia naruszenia prawa z rejestracji istotne
znaczenie mie¢ beda rozwazania zawarte w uzasadnieniach orzeczen Europejskiego Trybunatu
Sprawiedliwosci w Luksemburgu i Sadu Pierwszej Instancji odnoszace sie , co do zasady, do

identycznosci lub podobienistwa towarow lub ustug.

Kwestie te byly takze przedmiotem oceny na gruncie przepisdw powolywanej wyzej
Dyrektywy. Sad pragnie podkresli¢, ze poglady ETS i Sadu Pierwszej Instancji cechuje w tym
zakresie duza jednolitos¢ i stabilnos¢. W najnowszych orzeczeniach powolywane s3 tezy
wczesniejszych wyrokdw i opinii, do ktdrych, jako majacych istotne znaczenie dla zrozumienia

pojecia naruszenia prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego, Sad pragnie sie odnies¢.

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

w sprawie T-286/02 Kiap Mou)

Identycznos$¢ poréwnywanych (przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia wyste-
puje wowczas, gdy s3 one dokladnie jednakowe (tozsame) lub charakteryzuja sie
niedostrzegalnymi dla przecietnego konsumenta réznicami. Dla stwierdzenia, czy w
konkretnym przypadku znak i oznaczenie s3 identyczne, czy tez mozna mowi¢ zaledwie o
podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech
znakow 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)

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

11/2005 S.34-41)

Wilasciwy krag odbiorcow sktada sie z przecietnych konsumentdw, nalezycie poinfor-
mowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych (deemed to be reasonably well-informed and
reasonably observant and circumspect, le consommateur moyen de la catégorie de produits

concernée est censé étre normalement informé et raisonnablement attentif et avisé), przy czym
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poziom uwagi konsumentow moze sie roznie ksztaltowa¢c w zaleznosci od kategorii
przedmiotowych towaréw lub ustug. (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd
Schuhfabrik Meyer i z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, z 12 I 2006 r. w sprawie C-361/04 P

Picasso)

Dokonujac oceny wspolnotowego znaku towarowego CERAGEM i oznaczenia produktéw
pozwanej ,ceragem” mozna bez zadnych watpliwosci stwierdzi¢ ich identycznos¢ na
plaszczyznie wizualnej, koncepcyjnej i fonetycznej. Zwazywszy dodatkowo niepodwazalng
identycznos$¢ towarow C Ltd opatrywanych spornym znakiem i towaréw oferowanych przez O,
nalezy uznaé, ze pozwana dopuscila sie naruszenia naleznego powodowi prawa z rejestracji
wspolnotowego znaku towarowego CERAGEM, o ktéorym mowa w art. 9 ust. 1a
Rozporzadzenia. C Ltd jest zatem w pelni uprawniony do zadania zakazania pozwanej
uzywania, bez jego zgody, w obrocie handlowym oznaczenia: identycznego ze wspdlnotowym
znakiem towarowym dla towaréw identycznych z tymi, dla ktorych wspélnotowy znak towarowy

jest zarejestrowany. (sprzet medyczny).

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

§ 1k.p.c.), przedstawit wszystkie twierdzenia i dowody, z ktérych wynikaly :

7
0.0

jego prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego CERAGEM,

7
0.0

ich naruszenie przez pozwana - reklamowanie i wprowadzanie do obrotu towaréw nie-
oryginalnych oznaczonych ,ceragem”, umieszczanie tego oznaczenia na dokumentach
handlowych, w konsekwencji uprawnienie do wystepowania z roszczeniami okreslonymi

W pozwie.

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

ze w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji wspolnotowego znaku

towarowe-go mogg by¢ zakazane, w szczegdlnosci, nastepujace dziatania :

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach,
b. oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod
takim oznaczeniem lub oferowanie i $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem,
c. przywoz lub wywoz towarow pod takim oznaczeniem,
d. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.
W przypadku, gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyl lub ze z jego strony istnieje grozba
naruszenia wspolnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba ze istnieja szczegdlne powody

zaniechania tego, decyzje zakazujaca pozwanemu dziatann stanowigcych naruszenie lub
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stwarzajacych grozbe naruszenia wspolnotowego znaku towarowego. Stosuje réowniez takie
srodki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie
przestrzegania zakazu. (art. 98 ust.1) Odnosi sie to wprost do przepiséw ustawy z 30 VI 2000 T.

Prawo wiasnosci przemystowej :

+  art. 286, stanowigcego, ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o bedacych wlasnoscia naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub
oznaczonych wytworach oraz s$rodkach i materialach, ktére zostaly uzyte do ich
wytworzenia lub oznaczenia, w szczeg6lnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu,
przyznaniu uprawnionemu na poczet zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo

zniszczeniu,

% art. 297 ust.1, zgodnie z ktédrym, w razie oznaczenia towaréw znakiem towarowym
podrobionym, sad moze tylko w wyjatkowych przypadkach uzna¢ za wystarczajace do

dopuszczenia towarow do obrotu usuniecie znaku z towarow.

4 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

calosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposob i w zakresie okreslonym.

W ocenie Sadu, naruszenie przez pozwang prawa powoda z rejestracji wspolno-
towego znaku towarowego w pelni uzasadnialo zastosowanie wzgledem niej sankcji
okreslonej w art. 9 ust.2 Rozporzadzenia. Sad nie znajduje zadnych przyczyn odstapienia od
takiej decyzji, w szczegolnosci, nie s3 to okolicznosci, na ktore powotuje sie O w uzasadnieniu

odpowiedzi na pozew.

Sad nie znalazt jednak podstaw do uwzglednienia zadania okreslonego w pkt 2 pozwu.

Tego typu sankcja musi by¢ adekwatna do okolicznosci, a szczegdlnie do skali naruszenia praw z
rejestracji wspolnotowego znaku towarowego. Tymczasem dziatanie pozwanej byto ograniczone
terytorialnie i czasowo. Nie ma zatem potrzeby likwidowania skutkow takiego naruszenia poprzez
powiadamianie opinii publicznej o zapadlym w sprawie wyroku. (a contrario art. 287 ust. 2 w zw.

z art. 296 ust. 1a)

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

zakresu sankcji zastosowanych wobec naruszenia prawa z rejestracji.

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
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zwraca sie koszty w wysokosci naleznej wedtug przepiséw o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99

k.p.c.)

Opfaty za czynnosci radcow prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwos$ci z dnia 28 IX 2002 r. w sprawie opfat za czynnosci
radcéw prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Paristwa kosztéw pomocy prawnej udzielonej przez

radce prawnego ustanowionego z urzedu.

Zasadzajac oplate za czynnosci radcy prawnego sad bierze pod uwage niezbedny naklad
pracy, a takze charakter sprawy i wklad pracy pelnomocnika w przyczynienie sie do jej
wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasadzenia oplaty stanowig okreslone w
rozdzialach 3-4 stawki minimalne. Oplata nie moze by¢ wyzsza od szesciokrotnej stawki
minimalnej, ani wartosci przedmiotu sporu. (§ 2 ust.2.) Wysokos¢ stawki minimalnej zalezy od
wartosci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawach, w ktorych przedmiotem jest

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

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznal, Ze adekwatne
do nakladu pracy pelnomocnika powoda, wykonujacego zawodd radcy prawnego, jest
wynagrodzenie w trzykrotnej minimalnej wysokosci. (2.520 zl) Przemawia za tym prowadzenie
sprawy C Ltd, Spotki prawa koreariskiego, ktére wymagato poczynienia starann o spelnienie
wszelkich wymogow procesowych, a takze bardzo staranne przygotowanie sprawy pod wzgledem
merytorycznym, z przytoczeniem wlasciwych twierdzen i dowoddéw na ich poparcie. Petnomocnik
powoda przedstawit takze obszerne rozwazania prawne, w duzej cze$ci odnoszace sie do

znajdujacych w sprawie zastosowanie przepisow prawa wspolnotowego.

Sad uwzglednil przy tym, ze pozwana nie podjela rzeczywistych staran o ugodowe
zalatwienie sporu juz na etapie przedsadowym, cho¢ nie kwestionowata faktu naruszenia praw
powoda z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego CERAGEM przez uzywanie w obrocie
oznaczenia identycznego ,ceragem”. Nie doprowadzila takze do zawarcia ugody co z pewnoscia
znacznie ograniczytoby koszty, a czego, reprezentowana w sprawie przez profesjonalnego

pelnomocnika, musiata by¢ §wiadoma.
Sad ustalit optate ostateczng na kwote 1.000 zt i uznat za pobrang od powoda w catosci.

Pozwana zostata obciazona obowigzkiem zwrotu oplaty sadowej oraz innych wydatkow
poniesionych przez powoda w zwiazku z koniecznoscia dokonania tlumaczen dokumentow
niezbednych do wykazania prawidlowej reprezentacji C Ltd. Ze wzgledu na ich brak zwrécony
zostal pozew wniesiony po raz pierwszy w dniu 10 VII 2008 r. (zarzadzenie z 11 VII 2008 r. w

sprawie sygn. akt XXIIGWzt 4/08 tut. Sadu)
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