Sygn. akt XXII GWzt 1/08

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]

Dnia 18 maja 2009 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII

Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych

w skladzie nastepujacym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
Protokolant aplikant adwokacki Daria Krzyzanowska
po rozpoznaniu na rozprawie dniu 4 maja 2009 r.
sprawy z powédztwa R S.A.S. z siedzibq w V (Francja)
przeciwko T Sp. z 0.0. w W

o zakazanie naruszania prawa z rejestracji wspélnotowego znaku towarowego

1. utrzymuje w mocy wyrok zaoczny wydany w sprawie w dniu 7 kwietnia 2008 r.;

2. zasadza od pozwanej T Sp. z 0.0. w W na rzecz powoda R S.A.S. w V kwote 3.084,49 (trzy
tysigce osiemdziesigt cztery 49/100) zlote, tytulem zwrotu kosztéw postepowania

zabezpieczajacego;
3. w pozostalej czesci oddala wniosek powoda o zasadzenie na jego rzecz kosztéw procesu;

4. zwraca pozwanej kwote 40 (czterdziesci) ztotych, uiszczong znakami optaty sadowej w dniu 17

lipca 2008 r.



Sygn. akt XXII GWzt 1/08

UZASADNIENIE

W dniu 22 II 2008 r. R Société par actions simplifiée - spotka prawa francuskiego z
siedzibg w V wniosla o ochrone wspolnotowego graficznego znaku towarowego R CTM nr

000597906, poprzez :

1. zobowiazanie pozwanej T Sp. z 0.0. w W do zaniechania naruszen praw ochronnych do

zarejestrowanego w Urzedzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnetrznego przez zakazanie :

a) umieszczania oznaczen zawierajacych stowo R, w szczegolnosci w formie jasnego napisu

na ciemnym tle na artykutach pismienniczych lub na ich opakowaniach,
b) oferowania, wprowadzania do obrotu towardéw bezprawnie oznaczonych znakiem R,

) umieszczenia oznaczen wskazanych w punkcie a) na dokumentach zwigzanych z

wprowadzaniem towaréw do obrotu, oraz
d) postugiwania sie oznaczeniami opisanymi w punkcie a) w celu reklamy.

2. orzeczenie przez Sad o zniszczeniu bezprawnie oznaczonych znakiem R wyrobdéw i ich
opakowan, w szczegolnosci wyrobow i ich opakowan zajetych w dniu 21 II 2008 r. przez

Komornika Sadowego Rewiru IX przy Sadzie Rejonowym w P,

3. podanie orzeczenia do publicznej wiadomosci, w formie platnego ogloszenia na koszt pozwanej
umieszczonego dwukrotnie w ogoélnopolskim wydaniu czasopisma Rzeczpospolita o wielkosci co

najmniej % strony na stronach nie przeznaczonych na ogloszenia, o tresci:

W zwiqzku z prawomocnym wyrokiem Sqdu Okregowego w Warszawie podaje do publicznej
wiadomosci, ze spétka T Sp. z o.o. siedzibg w W bezprawnie oznaczajqc artykuly pismiennicze i ich
opakowania znakiem R dopuscita si¢ naruszenia praw do znaku towarowego przedsigbiorstwa R
S.A.S. z siedzibq w V, Francja. Sqd Okregowy w Warszawie zakazat spétce T Sp. z o.0. uzywania

znakéw oraz zobowiqzat jqg do zniszczenia bezprawnie oznakowanych towaréw na jej koszt.

lub podobnej ustalonej przez Sad tresci;

W uzasadnieniu powodka wyjasnita, ze R, spdtka akcyjna (uproszczona) prawa
francuskiego, od ponad 60 lat jest producentem i dystrybutorem szerokiej gamy materiatow
pismienniczych, ktdére sprzedawane sa na calym s$wiecie i ciesza sie uznaniem wsrdéd klientow.
Powodka zarejestrowal w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego graficzny znak towarowy

R (CTM nr 000597906) :



dla towaréw w klasach 2, 8 i 16 Klasyfikacji Nicejskiej, m.in. urzadzenia i przyrzady do pisania,
rysowania, kolorowania, szkicowania, malowania, zaznaczania, zakre$lania, korygowania,
zakrywania i wymazywania, dlugopisy i wklady do nich, wieczne pidra, atrament i naboje z
atramentem, pisaki i piora z koncéwkami z tworzyw porowatych i wtokien oraz wklady do nich,

cienkopisy i wktady do nich, markery i wkiady do nich, piéra kulkowe i wktady do nich itp.

Pozwana Spoétka T byla dystrybutorem materialéw pismienniczych oznaczonych znakiem
towarowym R. W zwiazku z decyzja powodki o powierzeniu dystrybucji jej produktow spotce
zaleznej N S.A., od marca 2006 r., strony negocjowaly zasady zakonczenia wspolpracy. Do
zawarcia porozumienia ostatecznie nie doszto. Strony zakonczyly wspoétprace z dniem 7 I1I 2007 .
jednakze Spotka T nadal wprowadzala do obrotu towary niewyprodukowane przez powodke,
opatrzone podrobionym znakiem towarowym R. Na zawiadomienie powddki, policia w T
zatrzymala w pomieszczeniach zajmowanych przez pozwang towar w postaci 7221 sztuk
dlugopisoéw i markeréw oznaczonych spornym znakiem. W dniu 31 VII 2007 r. jednak postanowita
o umorzeniu postepowania karnego, pozostawiajac uprawnionej droge cywilna dla dochodzenia

jej praw.

Jako podstawe prawng roszczen Spotka R wskazata przepisy art. 9 ust. 1a, art. 92, art. 98 i
art. 99 Rozporzadzenia Rady WE 40/94, art. 293 ust. 1i 2 w zw. z art. 153 ust.1 PWP oraz art. 733
k.p.c. Na poparcie swych twierdzen przedstawita dowody z dokumentéw urzedowych i
prywatnych, fotografii nieoryginalnych produktow, opatrzonych znakiem towarowym R, a takze
zeznania $wiadka F. W pozwie odwotata sie do dowodow zaoferowanych przy wniosku o

udzielenie zabezpieczenia jej roszczen.

Whniosek R S.A.S. w V o udzielenie zabezpieczenia zostal uwzgledniony przez Sad

postanowieniem wydanym w sprawie sygn. akt XXII GWo 2/08 w dniu 5 II 2008 .

Odpis pozwu zostal doreczony pozwanej w dniu 14 III 2008 r. (k.102). Odpowiedz na

pozew, dotknieta brakami formalnymi zostata zwrdcona zarzadzeniem z dnia 4 IV 2008 r. (k.168)



Wobec niezlozenia odpowiedzi na pozew w zakreslonym w art. 479" § 2 k.p.c. 14-0

dniowym terminie w dniu 7 IV 2008 r. Sad wydal wyrok zaoczny, w ktérym :

1. zakazal T Sp. z 0.0. w W naruszania praw R S.A.S. z siedziba w V z rejestracji wspdlnotowego
znaku towarowego R, zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w

Alicante pod nr 000597906, poprzez :

a. umieszczanie oznaczen zawierajacych stowo R, w szczegolnosci w formie jasnego napisu na

ciemnym tle na artykutach pismienniczych lub ich opakowaniach,

b. oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import lub eksport, skladowanie w celu oferowania i
wprowadzania do obrotu towardw - artykutéw pismienniczych, bezprawnie oznaczonych znakiem

R,

c. umieszczanie oznaczen wskazanych w punkcie a. na dokumentach zwigzanych z

wprowadzaniem towaréw - artykuldéw pismienniczych, do obrotu oraz
d. postugiwanie sie takimi oznaczeniami w celu reklamy artykutéw pismienniczych;

2. nakazat T Sp. z 0.0. w W usuniecie oznaczen przedstawiajacych wspolnotowy znak towarowy R
bezprawnie naniesionych na artykuly pismiennicze lub ich opakowania, w szczegolnosci te zajete
w dniu 21 lutego 2008 r. przez Komornika Sagdowego Rewiru IX przy Sadzie Rejonowym w P, lub

zniszczenie tych towardw i ich opakowan, na koszt pozwanej;

3. zobowiazal pozwana do opublikowania, w formie platnego ogtoszenia o wielkosci co najmniej
Y4 strony, na jej koszt, dwukrotnie, w ogolnopolskim wydaniu czasopisma Rzeczpospolita, na
stronach nie przeznaczonych na ogloszenia, tresci : W zwigzku z prawomocnym wyrokiem Sqdu
Okregowego w Warszawie, podaje sie do publicznej wiadomosci, ze T Sp. z o.0. z siedzibg w W,
bezprawnie oznaczajqc artykuty pismiennicze i ich opakowania znakiem R, dopuscita sie naruszenia
praw do znaku przedsiebiorstwa R S.A.S. w V, Francja. Sqd Okregowy w Warszawie zakazat T Sp. z
o0.0. uzywania znakéw oraz zobowiqzat jq do zniszczenia na jej koszt bezprawnie oznakowanych

towarow.;

4. w pozostatej czesci powddztwo oddalit;

5. oplate ostateczng ustalit na kwote 500 zt i uznat za pobrana w catosci od powoda;

6. zasadzit od pozwanej na rzecz powoda kwote 1.357 zl, tytutem zwrotu kosztéw procesu;

7. wyrokowi, w punktach 1. i 2. nadaje rygor natychmiastowej wykonalnosci.

W sprzeciwie od wyroku zaocznego T Sp. z 0.0. w W wniosla o jego uchylenie i

odrzucenie pozwu lub oddalenie powddztwa oraz zasadzenie na jej rzecz kosztéw procesu, z



obciazeniem powddki kosztami sprzeciwu i rozprawy zaocznej. Zazadala zawieszenia rygoru

natychmiastowej wykonalno$ci nadanego wyrokowi zaocznemu.

Zarzucila, ze brak bylo podstaw do zwrotu odpowiedzi na pozew i wydania wyroku
zaocznego. W opinii pozwanej, dolaczony do jej pisma procesowego odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego dotyczacy Spotki nie musial pochodzi¢ z daty, w ktorej udzielone zostalo

pelnomocnictwo.
W przekonaniu Sadu, zwrot odpowiedzi na pozew byl uzasadniony.

Przepis art. 126 k.p.c. obliguje strone do zlozenia przy pierwszym pismie procesowym nie

jakiegokolwiek petnomocnictwa lecz pelnomocnictwa udzielonego przez osobe uprawniong do
reprezentowania osoby prawnej. Sprawdzenie prawidlowosci spelnienia wymogu formalnego
pisma procesowego jest mozliwe wylacznie wowczas, gdy zostanie ztozony odpis dokumentu, z
ktorego wynika w sposob niewatpliwy uprawnienie okreslonej osoby do dzialania w imieniu

strony.

Ma racje pelnomocnik pozwanej, ze wykladnia literalna przepisu art. 126 k.p.c. nie daje
podstaw do zadania odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, lecz aby prawidiowo spelniat swa
funkcje, przepis ten powinien by¢ interpretowany lacznie z art. 67 k.p.c. Przekonuja o tym
poglady doktryny (M.Manowska Postepowanie sqdowe w sprawach gospodarczych. LexisNexis
Warszawa 2007 s.81) i ugruntowana praktyka sadoéw gospodarczych, a takze poglad Sadu
Najwyzszego wyrazony w uchwale z 2 IV 2008 r. IIICZP 20/08 - Monitor Prawniczy nr 10/2008
$.506. Zdziwienie musi budzi¢ sprzeciw profesjonalnego pelnomocnika pozwanej wobec

koniecznosci wykazania prawidtowosci jej umocowania.

Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych zgadza sie z teza
Sadu Najwyzszego, ze pelnomocnictwo i odpis z KRS nie musza pochodzi¢ z tej samej daty. Jesli
nie zaszly zmiany w skladzie organdéw osoby prawnej, pelnomocnictwo moze mie¢ date

pOzniejszy, ale nie date ponad rok wcze$niejsza, jak to miato miejsce w niniejszej sprawie.

Uznajac, ze wyrok zaoczny zostal wydany w sposéb prawidlowy, a powolywane w
sprzeciwie okolicznosci nie podwazaja jego zasadnos$ci, Sad orzekt o oddaleniu wniosku o

zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalnosci. (a contrario art. 346 k.p.c.)

Whniosek o odrzucenie pozwu podlegal oddaleniu jako oczywiscie nieuzasadniony.

(a contrario art. 199 k.p.c.)

W przekonaniu pozwanej, Spotce T nie mozna skutecznie postawi¢ zarzutu bezprawnego
korzystania ze znaku towarowego R, a w konsekwencji naruszenia praw powodki. Od 1997 r.

strony wspolpracowaly ze soba, zawierajac na biezaco ustne porozumienia. Pozwana
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dystrybuowala na rynku polskim produkty powodki, postugujac sie przy tym spornym znakiem
towarowym Nie czynita tego jednak nigdy na wlasne potrzeby. Uzywanie znaku mialo miejsce

wylacznie za zgoda R S.A.S. i w jej interesie.

Pozwana nabywala produkty oznaczone znakiem R i te nieoznaczone. Wodwczas
opatrywala znakiem powodki jej produkty, naklejki i opakowania, uzyskujac zwrot kosztow w
formie rocznego bonusu promocyjnego. Formy wspotpracy T udokumentowata kopiami
dokumentéw prywatnych oraz dowodem z przestuchania prezesa zarzadu Spotki w charakterze

strony.

Pozwana zaprzeczyla fakt wprowadzania do obrotu, po zakonczeniu wspolpracy
produktéw oznaczonych podrobionym znakiem R. Wyjasnila, ze dlugopisy zajete w
postepowaniu karnym zostaly umieszczone w opakowaniu oznaczonym znakiem towarowym
powodki na skutek omyltki popelnionej przez pracownika firmy, ktorej T zlecala wykonywanie
czynnosci magazynowania i pakowania. Omytka wynikneta z duzego podobienstwa zaréwno
samych dlugopisow jak i ich opakowan. Projekt opakowania i umieszczony na nim znak ... teraz
tym sie pisze !!! s3 pomystem i wlasno$cia pozwanej. Zaprzeczyla, aby produkty sprzedawane pod
jej marka charakteryzowaly sie niska jakoscig materialéw i wykonania. Nie moze by¢ mowy o
narazeniu powddki na utrate renomy, do ktorej wypracowania na polskim rynku przyczynita sie w

znacznej mierze pozwana.

Zarzucila, ze nieoryginalny towar ze znakiem R zostat zakupiony przez powodke w
styczniu 2007 1., a zatem w okresie wspolpracy, a konfekcjonowany byl znacznie wczesniej.
Pozwana przyznala fakt zatrzymania przez policje w jej magazynach, 9 V 2007 r., artykutéw
pismienniczych (markeréw) opatrzonych znakiem towarowym R. T byla ich wlascicielem, a
oznaczenie miato miejsce jeszcze przed zakonczeniem wspolpracy, doszto wowczas do pomytki.
Produkty nie pochodzace od powddki z jej znakiem nie zostaly jednak nigdy wprowadzone do
obrotu. Materialy zgromadzone w magazynach pozwanej byly przedmiotem negocjacji stron co

do ich odkupienia przez R S.A.S.

Pozwana podkreslita, Ze negocjacje dotyczace sposobu zakoriczenia wspdtpracy
obejmowaty m.in. odkupienie przez powddke jej produktdw, tu jednak strony nigdy nie osiagnely
porozumienia. Zakonczenie wspolpracy nastapilo na skutek jednostronnego wypowiedzenia
umowy, pismem z 6 III 2007 r. Poczawszy od 2006 r. zadne produkty opatrzone znakiem R nie
byly przez pozwana wprowadzane do obrotu. Po zakonczeniu przez strony wspdlpracy i

nawigzaniu przez T wspolpracy z S pozwana nie byla tym zainteresowana.

Spotka T zarzucila, ze powddka nie udowodnila, iz przystuguje jej prawo z rejestracji

wspolnotowego znaku towarowego R. Pozwana nie dysponowatla licencja lecz upowaznieniem do



uzywania oryginalnego (a nie podobnego) znaku w okreslonym przez strony zakresie

wynikajacym z zasad 10-o0 letniej wspotpracy.

Postanowieniem z dnia 18 VII 2008 r. Sad odrzucit apelacje T Spotki z 0.0. w W od wyroku

wydanego w sprawie w dniu 2 VI 2008 r. (k.341-342)

3 X 2008 r. Sad Apelacyjny w Warszawie postanowil o oddaleniu zazalenie pozwanej,
stwierdzajac, ze wydany w sprawie w dniu 2 VI 2008 r. wyrok, jako nie podpisany i jako taki

stanowi sententia non existens. (k.367-369)

Na rozprawie w dniu 4 V 2009 r. pozwana nie stawifa sie, nie zajeta takze stanowiska w

sprawie. Powod stwierdzit, ze okolicznosci sprawy nie ulegly zmianie. (k.384)

W oparciu o zaoferowany przy wniosku o udzielenie zabezpieczenia (akta sygn. XXII GWo
2/08), ktérego odpis zostal pozwanej doreczony (k.182) oraz dowody zaoferowane przez strony w

toku niniejszego postepowania
Sad ustalil, ze :

uproszczona spotka akcyjna prawa francuskiego - R S.A.S. z siedzibg w V jest uprawniona, z
pierwszenstwem od dnia 30 VI 1997 r., z rejestracji w Urzedzie Harmonizacji Rynku

Wewnetrznego graficznego wspdlnotowego znaku towarowego R (CTM nr 000597906)

dla towaréw w klasach 2, 8 i 16 Klasyfikacji Nicejskiej, m.in. urzadzenia i przyrzady do pisania,
rysowania, kolorowania, szkicowania, malowania, zaznaczania, zakre$lania, korygowania,
zakrywania i wymazywania, dtugopisy i wklady do nich, wieczne piora, atrament i naboje z
atramentem, pisaki i piora z koncéwkami z tworzyw porowatych i wtokien oraz wklady do nich,
cienkopisy i wklady do nich, markery i wkiady do nich, piora kulkowe i wkiady do nich itp.

(dowdd : swiadectwo rejestracji OHIM k.87-99)

Od roku 1997 R S.AS. wspotpracowata z T Sp. z 0.0. w W, ktora byla dystrybutorem

produktéw powddki na polskim rynku. Wedlug uzgodnien stron, pozwana wprowadzata do



obrotu oryginalne produkty R opatrzone przez powddke wspolnotowym znakiem towarowym R.
Otrzymywata takze produkty nieoznaczone, na ktére, i ich opakowania, naktadala znak R.
(bezsporne - tak tez zeznania pozwanej k.293-294, kopie korespondencji k. 32-48 akt sygn. XXII

GWo 2/08, kopie dokumentéw k.233-258)

Upowaznienie udzielone pozwanej przez powddke nie obejmowato nakladania jej znaku

na produkty nieoryginalne i ich opakowania. (bezsporne)

W styczniu 2007 r., w okresie prowadzonych przez strony negocjacji o zakonczeniu
wspolpracy, a takze w marcu tego roku, powodka nabyla na polskim rynku artykuly piSmienne nie
wyprodukowane przez nia, opatrzone znakiem towarowym R. Ponadto, podczas przeszukania
magazyndw pozwanej ujawniono nieoryginalne produkty (markery), w opakowaniach
opatrzonych tym znakiem. (bezsporne - tak tez zeznania swiadka F k.292-293, dowody rzeczowe
k.166, fotografie produktow i opakowan k.53-55, kopie faktur k.56-60, kopie postanowien
wydanych przez Komisariat Policji w T i Prokurature Rejonowa G k.62-67 akt sygn. XXII GWo
2/08)

Produkty pozwanej zostaly opatrzone znakiem R i umieszczone w opakowaniach z tym
znakiem na skutek omytki pracownika spétki, ktorej T zlecata ich magazynowanie i pakowanie.
Nie byly to dzialania celowe pozwanej zmierzajace do naruszenia praw powodki. (dowdd :

zeznania pozwanej k.293-294)

Ostatecznie, wspotpraca stron zakonczyla sie z dniem 12 III 2007 r., bez osiggniecia

porozumienia (bezsporne - tak tez pismo k.51-52 akt sygn. XXII GWo 2/08)

Powyzsze okolicznosci, istotne dla rozstrzygniecia sprawy w rozumieniu przepisu art. 227
k.p.c. zostaly ustalone w oparciu o zaoferowany Sadowi materiat dowodowy, w tym takze dowody

zgtoszone przez R S.A.S. przy wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

Zasadnicza kwestia podlegajaca ustaleniu bylo prawo powddki z rejestracji wspolnotowego
znaku towarowego R. W przekonaniu Sadu, dowodzi tego, niekwestionowane przez pozwana,
$wiadectwo rejestracji OHIM. Wczeéniej, na etapie zabezpieczenia R S.A.S. zlozyt wydruk z
internetowej bazy danych Urzedu Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante (k.25-31 akt
sygn XXII GWo 2/08), a do pozwu dolaczyl wniosek o wydanie s$wiadectwa (k.63-64)
Kwestionowanie przez pozwang prawa R S.A.S. jest, w ocenie Sadu, catkowicie bezzasadne. Spotka
T przez wiele lat wspotpracowala z powddka i postugiwala sie jej znakiem towarowym (w
brzmieniu tozsamym z firma Spétki), nie majac zadnych watpliwosci ani zastrzezen. Przekonuje o

tym zlozona do akt korespondencja, a w szczegdlnosci pisma pochodzace od pozwane;j.



Sad nie ma zadnych watpliwosci co do tego, ze powodce stuzy skuteczne wzgledem

0sob trzecich, w tym pozwanej, prawo z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego R

Spotka T nie zaprzeczala faktu ujawnienia istnienia na rynku wspolnotowym i w jej
magazynach nieoryginalnych produktéw opatrzonych znakiem towarowym R. Przyznala, ze do
natozenia znaku doszlo w jej przedsiebiorstwie. Wskazywala na omytke popelniong przez
pracownika firmy, ktorej pozwana zlecala magazynowanie i pakowanie towaru. Nalezalo wiec
przyjac, ze takie okolicznosci faktycznie mialy miejsce, nie moze to jednak wplywaé na ocene
faktu naruszenia praw powddki. Powierzajac innej osobie (fizycznej lub prawnej) wykonanie tego
rodzaju czynnosci, pozwana ponosi za nig pelng odpowiedzialnos¢ - na zasadzie art. 429 k.c. W
tym procesie T nie przestawila dowodu pozwalajacego na ustalenie, ze zaistnialy okolicznosci
uzasadniajace zwolnienie pozwanej od odpowiedzialnosci. (art. 429 in fine k.c.) Pismo P nie moze
by¢ w zadnym razie uznane za wystarczajace. (k.195) Zgodnie z obowiazujacymi przepisami, wina

naruszajacego prawa z rejestracji wspodlnotowego znaku towarowego nie ma zreszta w tym

przypadku zadnego znaczenia.

Nalezalo zatem stwierdzi¢, Ze nieoryginalne produkty opatrzone wspolnotowym znakiem
towarowym R zostaly wprowadzone na rynek przez pozwana i byly przez nia magazynowane w
celu wprowadzenia do obrotu. Wbrew zapewnieniom jej pelnomocnika, takiej mozliwosci nie

wykluczyt, zeznajacy w charakterze strony, prezes zarzadu Spotki T.

Nie mialy znaczenia dla rozstrzygniecia sporu okolicznosci w jakich strony zakonczyty
wspotprace, poniewaz naruszenie w takiej formie moglo by¢ stwierdzone zaréwno w okresie
wspolpracy stron, jak i po jej zakonczeniu. Fakt ten mdgt by¢ odnoszony wylacznie do pkt 1a.
pozwu - zadania zobowigzania pozwanej Spétki T do zaniechania naruszen przez zakazanie
umieszczania oznaczen zawierajacych stowo R, w szczegdlnosci w formie jasnego napisu na

ciemnym tle na artykutach pismienniczych lub na ich opakowaniach.

Skoro spotki nie doszly do porozumienia w tym zakresie, powolywane twierdzenia i
dowody zostaly przez Sad pominiete. (k.199-231) Nie mialy takze znaczenia dla rozstrzygniecia

sporu :

e postepowanie karne w sprawie o naruszenie praw wlasnosci przemystowej (k.17-53),
e prawo ochronne pozwanej na znak towarowy ... teraz tym sie pisze !!! (k.196-198),

e wspdlpraca pozwanej z S.

W ocenie Sadu Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzordéw Przemystowych, zarzut
naruszania praw R S.A.S. zostal dowodnie potwierdzony w odniesieniu do wprowadzania na rynek
oraz magazynowania produktéw pozwanej opatrzonych znakiem R i w opakowaniach z tym

znakiem.



Pozwana powolywala sie na porozumienie stron i zlecanie jej, za wynagrodzeniem,
nakladania znaku R na produkty i ich opakowania, powodka nie przeczyla tego faktu i nie
zarzucala pozwanej, ze w jej posiadaniu znajdowaly sie nabyte w okresie wspolpracy i oznaczone
jej znakiem oryginalne produkty R. Z pewnoscia jednak porozumienie nie dotyczylo produktow
nieoryginalnych, nie twierdzi tego nawet T. Pozwana nie moze zatem skutecznie twierdzi¢, ze
uzywanie przez nig znaku, w kazdej postaci bylo uprawnione. Pozwana bezspornie nie
dysponowala licencja na uzywanie znaku, w ramach wspolpracy wykonywata wytacznie zlecenia
powodki oznaczania jej produktéw i ich opakowan. Nieuprawnione bylo natomiast nanoszenie na
produkty nieoryginalne znaku R i wprowadzenie ich do obrotu, a takze umieszczanie produktow

innego wytworcy w opakowaniach ze znakiem towarowym R.

Nalezato zatem uznaé¢, ze znak identyczny ze znakiem R zostal bezprawnie natozony na
produkty identyczne z produktami powodki i ich opakowania, stwierdzajac w tym zakresie

naruszenie praw R S.A.S z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego.

Sad zwazyl co nastepuje:

Wspolnotowy znak towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym, funkcjonujacym w
oparciu o unormowania rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 XII 1993 r. w sprawie
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 uslug, 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$ci, stanowia one powtorzenie regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie
Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszgcych sie do znakéw towarowych. (Dz.U 1989 L4o0 str.1) Implementujaca ja
ustawa Prawo wilasnosci przemystowej znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak
odpowiedniego unormowania w Rozporzadzeniu Rady (WE), w szczegolnosci za$, 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 byc zarejestrowany, zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia sie lub decyzji
stwierdzajacej wygasniecie praw wlasciciela znaku lub uniewaznienie znaku, ktorego uzywanie

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

Znak ten uzyskuje sie poprzez rejestracje (art. 6) przez Urzad Harmonizacji Rynku

Wewnetrznego w Alicante, ktora jest skuteczna na terenie Wspoélnoty, a zatem od dnia 1V 2004 1.
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takze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Znak rejestrowany jest na okres 10 lat od daty
dokonania zgloszenia (z mozliwoscig 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.

Wspdlnotowy znak towarowy moze skladac sie z jakiekolwiek oznaczenia, ktore mozna
przedstawi¢ w formie graficznej, w szczegdlnosci z wyrazow, lfacznie z nazwiskami, rysunkow,

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

odrdznianie towaréw lub ustug jednego przedsiebiorstwa od towaréow lub ustlug 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 r. w sprawie C-299/99 Philips)

Zgodnie z art. 12, wylacznos¢ uprawnien do znaku towarowego podlega pewnym

ograniczeniom.
Znak wspodlnotowy nie uprawnia do zakazania osobie trzeciej uzywania w obrocie:
a. jej nazwiska (nazwy) lub adresu;

b. oznaczen dotyczacych rodzaju, jakosci, ilo$ci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia

geograficznego, czasu produkcji towaru lub $wiadczenia ustugi, lub tez innych wlasciwosci

towardw lub ustug;

c. znaku towarowego w przypadku gdy jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towarow

lub ustug, pod warunkiem, ze uzywa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu.

Wspolnotowy znak towarowy przyznaje uprawnionemu prawo wylaczne - zakazania
wszelkim osobom trzecim uzywania, bez jego zgody, w obrocie handlowym m.in. oznaczenia
identycznego ze wspdlnotowym znakiem towarowym dla towaréow lub ustug identycznych z tymi,

dla ktorych 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

towarami lub ustugami, dla ktorych wezesniejszy znak towarowy jest chroniony. (art. 8)

Zakaz okreslony w art. 9 ust.1 a ma charakter zbiezny ze wzgledng podstawga odmowy

rejestracji wskazang w art. 8 ust.1a, stad dla sagdowej oceny istnienia naruszenia prawa z rejestracji
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istotne znaczenie mie¢ beda rozwazania zawarte w uzasadnieniach orzeczen Europejskiego
Trybunatu Sprawiedliwosci w Luksemburgu i Sadu Pierwszej Instancji odnoszace sie , co do

zasady, do identycznosci lub podobienstwa towaréw lub ustug.

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

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

Ocena podobienstwa czy identycznosci znakéw powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci
graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (koncepcyjnej). Sporne znaki nalezy
poréwnywacé catosciowo, a decydujace znaczenie mie¢ beda elementy odrdzniajace 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 i z 25 XI 2003 r. w sprawie

T-286/02 Kiap Mou)

Identycznos¢ poréwnywanych (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
oznaczenie s3 identyczne, czy tez mozna mowi¢ zaledwie o podobienstwie, konieczne jest
dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakow i ich calo$ciowego
oddzialywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego

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

Przy ustalaniu identycznosci towaréw lub ustug nalezy sie kierowaé, w pierwszym rzedzie,

ich przynaleznoscig do tych samych klas towaréw lub ustug wedtug klasyfikacji nicejskiej. (por.
tez : Michat Mazurek Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego przez uzycie identycznego
znaku dla identycznych towaréw (w swietle prawa wspélnotowego). Europejski Przeglad Sadowy

11/2005 8.34-41)

Wiasciwy krag odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentow, 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 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
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Schuhfabrik Meyer i z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, z 12 1 2006 r. w sprawie C-361/04 P

Picasso)

Dokonujac oceny wspdlnotowego znaku towarowego R i oznaczenia na produktach
pozwanej R mozna bez zadnych watpliwosci stwierdzi¢ ich identycznos¢ na plaszczyznie
wizualnej, koncepcyjnej i fonetycznej. Zwazywszy dodatkowo niepodwazalng identycznosc
towarow R S.A.S. opatrywanych spornym znakiem i towarow T, nalezy uznaé, ze pozwana
dopuscila sie naruszenia naleznego powddce prawa z rejestracji wspolnotowego znaku
towarowego R, o ktorym mowa w art. g ust. 1 a Rozporzadzenia. R S.A.S. jest zatem w pelni
uprawniona do zadania zakazania pozwanej uzywania, bez jej zgody, w obrocie handlowym
oznaczenia: identycznego ze wspolnotowym znakiem towarowym dla towarow identycznych z

tymi, dla ktérych wspdlnotowy znak towarowy jest zarejestrowany. (artykuly pismienne).

Sad uznal, ze wystepujac na droge sagdowa powddka, jak byta do tego zobowigzana (art.
479" § 1k.p.c.), przedstawita wszystkie twierdzenia i dowody, z ktérych wynikaty:

w» jej prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego R,

w» ich naruszenie przez pozwana - magazynowanie i wprowadzanie do obrotu towarow
nieoryginalnych opatrzonych tym znakiem, w konsekwencji uprawnienie do

wystepowania z roszczeniami okreslonymi w pozwie.

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

stanowi, ze w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji wspolnotowego
znaku towarowego moga by¢ zakazane, w szczego6lnosci, nastepujace dziatania :

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach,

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

c. przywdz 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 szczegolne powody
zaniechania tego, decyzje zakazujaca pozwanemu dzialan stanowigcych naruszenie lub
stwarzajacych grozbe naruszenia wspolnotowego znaku towarowego. Stosuje rowniez takie

srodki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie

13



przestrzegania zakazu. (art. 98 ust.1) Odnosi sie to wprost do przepisow ustawy z dnia 30 VI 2000

r. Prawo wlasnosci przemystowej :

- art. 286, stanowigcego, ze s3d, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o bedacych wilasno$cia naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub oznaczo-
nych wytworach oraz $rodkach i materiatach, ktére zostaly uzyte do ich wytworzenia lub
oznaczenia, w szczegolnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na

poczet zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu,

- art. 297 ust. 1, zgodnie z ktérym, w razie oznaczenia towarow znakiem towarowym podrobio-
nym, sad moze tylko w wyjatkowych przypadkach uzna¢ za wystarczajace do dopuszczenia

towarow do obrotu usuniecie znaku z towarow.

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

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

W ocenie Sadu, naruszenie przez pozwang prawa powddki z rejestracji wspolnotowego
znaku towarowego w pelni uzasadnialo zastosowanie wzgledem niej wymienionych wyzej sankcji.
Sad nie znajduje zadnych przyczyn dla odstapienia od takiej decyzji, w szczegdlnosci, nie s3 to

okolicznosci, na ktore powotuje sie Spotka T w uzasadnieniu sprzeciwu od wyroku zaocznego.

Odnoszac przedstawione rozwazania do poczynionych w sprawie ustalen, Sad uznal, ze
powolane wyzej przepisy art. art. 9 ust. 1a, b, d Rozporzadzenia oraz art. 286, 297 ust. 1, 287 ust. 2

w zw. z art. 296 ust. 1a uzasadnialy wydanie w sprawie w dniu 7 IV 2008 r. wyroku zaocznego i :

1.zakazanie T Sp. z 0.0. w W naruszania praw R S.A.S. w V z rejestracji wspolnotowego znaku
towarowego R, zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod

NI 000597906, pOprzez :

a.  umieszczanie oznaczen zawierajacych stowo R, w szczegdlnosci w formie jasnego napisu
na ciemnym tle na artykufach pismienniczych lub ich opakowaniach,

b.  oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import lub eksport, skladowanie w celu
oferowania i wprowadzania do obrotu towarow - artykutéw pismienniczych, bezprawnie
oznaczonych znakiem R,

c.  umieszczanie oznaczen wskazanych w punkcie a. na dokumentach zwigzanych z
wprowadzaniem towarow - artykuléw pismienniczych, do obrotu oraz

d. postugiwania sie takimi oznaczeniami w celu reklamy artykutéw pismienniczych;

5. nakazanie pozwanej usuniecia oznaczen przedstawiajacych wspolnotowy znak towarowy R

bezprawnie naniesionych na artykuly pismiennicze lub ich opakowania, w szczegdlnosci te
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zajete w dniu 21 lutego 2008 r. przez Komornika Sagdowego Rewiru IX przy Sadzie Rejonowym

w P, lub zniszczenie tych towardw i ich opakowarn, na koszt pozwanej;

6. zobowiazanie jej od opublikowania, w formie platnego ogloszenia o wielkosci co najmniej %
strony, na jej koszt, dwukrotnie, w ogdlnopolskim wydaniu czasopisma Rzeczpospolita, na
stronach nie przeznaczonych na ogloszenia, tresci : W zwigzku z prawomocnym wyrokiem
Sqdu Okregowego w Warszawie, podaje sie do publicznej wiadomosci, ze T Spétka z o.o. z
siedzibg w W, bezprawnie oznaczajqc artykuly pismiennicze i ich opakowania znakiem R,
dopuscita sie naruszenia praw do znaku przedsiebiorstwa R S.A.S. w V, Francja. Sqd Okregowy
w Warszawie zakazat T Spéice z o.0. uzywania znakéw oraz zobowiqzat jq do zniszczenia na jej

koszt bezprawnie oznakowanych towaréw.

Sad oddalit powodztwo w pozostatej czesci, nie znajdujac zadnego uzasadnienia dla
zniszczenia towarow i opakowan opatrzonych wspolnotowym znakiem towarowym R, w sytuadji,
gdy wlasciwo$ci towaru pozwalaja na skuteczne usuniecie tych oznaczen bez uszkodzenia

produktéw czy opakowan.

Uznajac sprzeciw za nieuzasadniony, na zasadzie art. 347 k.p.c., Sad orzekl o

utrzymaniu w mocy wyroku zaocznego z dnia 7 kwietnia 2008 r.

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 sagdowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa
strony. (§ 3.) Stronom reprezentowanym przez radce prawnego lub rzecznika patentowego

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

k.p.c.)

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

z urzedu.

Zasadzajac oplate za czynnosci adwokata sad bierze pod uwage niezbedny naktad pracy, a
takze charakter sprawy i wklad pracy pelnomocnika w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i
rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasadzenia oplaty stanowig okreslone w rozdziatach 3-5

stawki minimalne. Optlata nie moze by¢ wyzsza od sze$ciokrotnej stawki minimalnej, ani wartosci
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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 z1. (§ 11 ust.1 pkt 18)

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznal, Ze adekwatne
do nakladu pracy pelnomocnika powoda, wykonujacego zawod rzecznika patentowego, jest
wynagrodzenie w minimalnej wysokosci. (840 zt i 17 zl, tytulem oplaty skarbowej od

pelnomocnictwa)

Sad ustalit oplate ostateczng na kwote 500 zt i nalozyl na pozwana obowigzek zwrotu
powodce uiszczonej oplaty. Zasadzil na jej rzecz takze koszty postepowania zabezpieczajacego w
wysokosci ustalonej postanowieniem Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym Poznan

Nowe Miasto i Wilda wydanym w dniu 3 III 2008 r. w sprawie sygn. akt KM 400/08 na kwote
3.084,49 zl. (art. 745 § 1 k.p.c)

Sad postanowit o oddaleniu wniosku powoda o zasadzenie na jego rzecz zwrotu wydatkow
poniesionych na tlumaczenia dokumentéw. W ocenie Sadu, rachunki zloZone na rozprawie 26 V
2008 1., nie pozwalaja na stwierdzenie, ze dotyczyty one ttumaczenia dokumentéw dotyczacych R
S.A.S. (kto inny jest wystawcg dwdch rachunkéw, kto inny wykonat ttumaczenie jednego tylko
dokumentu, zastrzezenia budzi takze wysokos$¢ wynagrodzenia jakie powddka miataby zaptaci¢

za przettumaczenie z jezyka francuskiego na polski zaledwie kilku stron tekstu)

Sad postanowil zwroéci¢ pozwanej kwote 4o zl, nienaleznie uiszczong przy wniesieniu
oplaty od apelagji. (art. 8o ust.1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sqdowych w sprawach

cywilnych)
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