Sygn. akt XXII GWzt 17/09

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dnia 21 grudnia 2009 .

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

w skladzie nastepujacym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant sekretarz Dorota Szade

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia 2009 r.
sprawy z powodztwa D prowadzacego dzialalno$é gospodarcza pod nazwa Pw W

przeciwko C prowadzacemu dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa Pw Z

- 0 ochrone praw z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego

1. zakazuje pozwanemu oznaczania opakowan syropow znakiem towarowym BRACIA
KLIMUSZKO SYROP CZARNY BEZ Z ZURAWINA i wprowadzania tak oznaczonych

towardw do obrotu;

2. zakazuje pozwanemu uzywania znaku towarowego BRACIA KLIMUSZKO SYROP
CZARNY BEZ Z ZURAWINA w reklamie lub promocji syropow;

3. w pozostalej czesci powodztwo oddala.
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UZASADNIENIE

D prowadzacy dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa E'w W wniost o :
1. zakazanie C prowadzacemu dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa P w Z oznaczania syropow
lub ich opakowan znakiem towarowym Bracia Klimuszko oraz wprowadzania tak
oznaczonych towaréw do obrotu,

2. zakazanie pozwanemu uzywania znaku Bracia Klimuszko w reklamie lub promogji.

W motywach wyjasnil, ze KLIMUSZKO to marka uzywana w obrocie przez powoda,
ktorej nazwa pochodzi od nazwiska Ojca Czestawa Andrzeja Klimuszko, stynnego kaptana i
zielarza. Prawo do korzystania ze stownego wspélnotowego znaku towarowego KLIMUSZKO i
receptur naleza do P, ktéra nabyla je w drodze spadkobrania.

Powdd jest wylacznym licencjobiorca wspdlnotowego znaku towarowego KLIMUSZKO
zarejestrowanego w dniu 13 V 2005 r. z pierwszenstwem od dnia 5 XII 2003 r. pod numerem
003533692 dla towaréw w klasach 5, 16 i 35 klasyfikacji nicejskiej. 31 I 2007 r. prawa licencyjne D
zostaly wpisane do rejestru OHIM. Powodd uzyskal pisemna zgode P na wystapienie z
powodztwem o zakazanie pozwanemu naruszania praw wylacznych, zgodnie z wymogiem art. 22
ust. 3 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 Il 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego. E jest rowniez licencjobiorca znakéw towarowych opartych na nazwisku

KLIMUSZKO zgtoszonych do rejestracji w Urzedzie Patentowym RP.

Od 1990 r. przedsiebiorstwo powoda wspotpracuje z P przy komercjalizacji receptur
ziolowych autorstwa Ojca Czestawa Andrzeja Klimuszki oraz marki KLIMUSZKO. Receptury te
stuza E do produkgji preparatow ziotowych i herbat oferowanych na polskim rynku pod wspdélna
nazwa Klimuszko : herbaty, preparaty ziotowe, tabletki, w tym witaminowe oraz ziotowe produkty
lecznicze. Od poczatku wspolpracy powod jest wylacznym licencjobiorca uprawnionym do
korzystania z receptur mieszanek ziotowych Ojca Klimuszki oraz oznaczania produkowanych
wyroboéw znakami towarowymi O. Czeslaw Andrzej Klimuszko, Ojciec Klimuszko oraz
Klimuszko. Dzieki wysitkowi organizacyjnemu, finansowemu i promocyjnemu powoda,
produkty sprzedawane pod marka KLIMUSZKO s3 rozpoznawalne na rynku i cenione przez
nabywcow. Od wielu lat powdd wspolpracuje z B sp. z 0.0. w W. przy dystrybucji i
konfekcjonowaniu towarow.

Pozwany w sposob zawiniony narusza prawa do wspolnotowego znaku towarowego

KLIMUSZKO, uzywajac oznaczenia Bracia Klimuszko dla syropéw spozywczych wprowadza-



nych do obrotu w Polsce. C poznal marke KLIMUSZKO w okresie wspotpracy ze spotka B, ktorej
byl przedstawicielem handlowym od maja 2005 r. do lipca 2007 r. Poznal wowczas site znaku
towarowego, techniki marketingowe i sposdb promocji, ktére teraz wykorzystuje we wlasnej

dzialalnosci.

Uzywane przez pozwanego oznaczenie Bracia Klimuszko zawiera wspolnotowy znak
towarowy KLIMUSZKO, do ktorego jest podobne w takim stopniu, ze moze wprowadzaé
nabywcow w blad co do pochodzenia towaréw nim oznaczonych, tym bardziej, ze etykieta
produktu pozwanego przedstawia zakonnikéw. Pozwany zglosit w Urzedzie Patentowym do
rejestracji znak towarowy Pro-med Bracia Klimuszko Syrop Czarny Bez z Zurawing

Naturalny Syrop Owocowy (Z-350805) dla towarow w klasach 29 i 32 klasyfikacji nicejskiej.

Jako podstawe prawna swych roszczen powdd wskazal przepisy Rozporzadzenia Rady
(WE) nr 207/2009 z 26 Il 2009 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego. W jego ocenie,
przeciwstawiane oznaczenie pozwanego Bracia Klimuszko oraz wspélnotowy znak towarowy
KLIMUSZKO s3 do siebie podobne, podobne s3 takze towary, dla ktérych zarejestrowany zostat
znak (towary w klasie 5 : herbaty i mieszanki herbat do celéw medycznych, rosliny lecznicze,
ziola i nalewki do celéw medycznych, herbaty ziotowe oraz produkty ziotowe do celéw
medycznych, napoje dla 0séb chorych) i towar pozwanego - syrop spozywczy wytwarzany z
czarnego bzu i zurawiny - roslin o wilasciwosciach leczniczych. Wywotuje to jednoznaczne
skojarzenia z produktami ziolowymi wytwarzanymi na bazie receptur Ojca Klimuszki. Produkty
stron s3 do siebie podobne, maja analogiczne wlasciwosci i zaspokajaja podobne potrzeby. Sa
tanie, nie angazuja mocno konsumenta w decyzje zakupowa, sprzedawane s3 w warunkach

typowego handlu detalicznego.

Wezwany do dobrowolnego zaprzestania naruszen, pozwany nie zgodzit sie spelni¢
zadan powoda, ktdry zaprzeczyt stuszno$¢ jego argumentoéw. Legenda o braciach Klimuszko
zostala, jego zdaniem, wymyslona przez pozwanego na potrzeby tej sprawy. Jedynym
zakonnikiem, kojarzacym sie z ziolami i ich pochodnymi jest franciszkanin Ojciec Czestaw

Andrzej Klimuszko.

Na poparcie swych zadan D zaoferowal dokumenty, dowdd rzeczowy w postaci
opakowania (butelki) produktu pozwanego, zeznania $wiadka K, a takze dowdd z przestuchania

go w charakterze strony. (k.1-74)

C prowadzacy dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa P w Z zazadal oddalenia
powodztwa i zasadzenia na jego rzecz zwrotu kosztéw procesu. Zawnioskowal dowody z

etykiet oferowanych przez niego towardw oraz z jego przestuchania w charakterze strony.



Pozwany przyznal, ze dokonat zgtoszenia znaku towarowego Bracia Klimuszko dla
towarow w klasach 32 i 29 klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla syropéw i innych preparatéow do
produkcji napojow. W jego przekonaniu towary te nie mogg by¢ utozsamiane z towarami, dla
ktorych zarejestrowany zostal wspolnotowy znak towarowy KLIMUSZKO. Syrop owocowy nie
moze wywolywac¢ zadnych skojarzen z produktami ziolowymi w postaci herbat, leczniczych
mieszanek lub tabletek ziotowych. Pozwany wprowadza do obrotu calg linie produktow
komplementarnych, uzywajac charakterystycznych jednolitych etykiet, odrézniajacych je od
towarow konkurencji. Syrop wytwarzany z czarnego bzu i zurawiny nie jest produktem
leczniczym.

Wyjasnil, ze na etykiecie spornego syropu umieszczona jest skrocona wersja prawdziwej
historii braci zakonnikéw Jana i Alberta Klimuszko. Podanie ludowe jest rozpowszechnione na

wschodzie Polski. Zbieznos¢ nazwiska Klimuszko jest niezamierzona i catkowicie przypadkowa.

C przyznal, ze wspdlpracowal ze spotka B, zaprzeczajac jednak wykorzystywanie
poznanych wéwczas technik marketingowych czy promocyjnych. Pozwany nie jest konkurentem
powoda na rynku herbat i preparatéow ziolowych lub witaminowych, czy mieszanek ziot
leczniczych. Produkuje i oferuje wylacznie napoje, soki owocowe, syropy i inne preparaty do
produkcji napojow. Oznacza je w sposob eliminujacy mozliwos¢ wprowadzenia nabywcow w
btad co do pochodzenia produktu z okreslonego przedsiebiorstwa. Zarzucit, ze powod nie

udowodnitl w tym procesie istnienia ryzyka konfuzji. (k.82-95)

Bezsporne w sprawie jest, ze Ojciec Czeslaw Andrzej Klimuszko byt stynnym polskim
kaptanem i zielarzem. Stworzyl szereg receptur zielarskich, do ktérych majatkowe prawa
autorskie przekazat testamentem P w G.

W dniu 13 V 2005 1. Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante zarejestrowat
pod numerem 003533692, z pierwszenstwem od dnia 5 XII 2003 r., na rzecz P w G stowny
wspolnotowy znak towarowy KLIMUSZKO dla towaréw w klasach 5, 16 i 35 klasyfikacji
nicejskiej.

D jest wylacznym licencjobiorca praw z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego
KLIMUSZKO. Jego prawa zostaly wpisane do rejestru OHIM 31 I 2007 r. Powdd uzyskal pisemna
zgode Prowincji na wystapienie przeciwko pozwanemu o zakazanie naruszania wpraw
wylacznych, zgodnie z wymogiem art. 22 ust. 3 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 11

2009 1. W sprawie wspdlnotowego znaku towarowego.

Od 1990 r. przedsiebiorstwo powoda wspotpracuje z P przy komercjalizacji receptur

ziotowych autorstwa Ojca Czestawa Andrzeja Klimuszki oraz znaku towarowego KLIMUSZKO.



Na bazie receptur wytwarzane s3 i oferowane produkty pod wspolng nazwa Klimuszko : herbaty,

preparaty ziotowe, tabletki, w tym witaminowe oraz ziotowe produkty lecznicze.

C prowadzacy dzialalnos$¢ gospodarcza pod nazwa P w Z produkuje i wprowadza do
obrotu syropy spozywcze oznaczone Bracia Klimuszko Syrop Czarny Bez z Zurawina
Naturalny Syrop Owocowy. Etykieta butelki z tym znakiem przedstawia dwoch zakonnikow.
Pozwany zglosit w Urzedzie Patentowym do rejestracji znak towarowy Pro-med Bracia
Klimuszko Syrop Czarny Bez z Zurawing Naturalny Syrop Owocowy (Z-350805) dla
towarow w klasach 29 i 32 klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla syropéw i innych preparatéow do

produkcji napojow.

Sad zwazyl co nastepuje :

Wspolnotowy znak towarowy jest jednolitym tytutem ochronnym, funkcjonujacym
obecnie w oparciu o unormowania Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 Il 2009 r. w
sprawie wspélnotowego znaku towarowego, ktore reguluje w sposob catosciowy kwestie zwigzane
ze wspolnotowymi znakami towarowymi dla towaréw lub ustug, w szczegolnosci zasady
rejestracji, wynikajace z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o charakterze materialno-
prawnym, jako cze$¢ acquis communautaire, staly sie elementem polskiego porzadku prawnego,
znajdujac bezposrednie zastosowanie.

W wiekszosci, stanowia one powtdrzenie regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie
Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. majqcej na celu zblizenie ustawodawstw paristw czton-
kowskich odnoszqcych sie do znakéw towarowych. (Dz.U 1989 Lgo str.1)) Implementujaca ja
ustawa Prawo wlasnosci przemystowej znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak
odpowiedniego unormowania rozporzadzenia, w szczegdlnosci zas, w tym zakresie w jakim
odsyla ono do wiasciwych przepisow prawa krajowego. Nieprawidlowe jest zatem odwolywanie
sie przez strony procesu do przepisow prawa krajowego — ustawy Prawo wiasnosci przemystowej,

w kwestiach regulowanych rozporzadzeniem.

Wspolnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywoluje ten sam skutek w
catej Unii Europejskiej; moze by¢ zarejestrowany, zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia sie lub
decyzji stwierdzajacej wygasniecie praw wlasciciela lub uniewaznienie znaku, ktorego uzywanie
moze by¢ zakazane jedynie w odniesieniu do catej Unii. (art.1 ust.2) Znak uzyskuje sie poprzez
rejestracje (art. 6) w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante, ktora jest
skuteczna na obszarze Unii, a zatem od 1 V 2004 r. takze na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej. Znak rejestrowany jest na okres 10 lat od daty zgloszenia (z mozliwoscig przedtuzenia).



(art. 46) Prawa z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego sa skuteczne wobec 0s6b trzecich
z dniem publikagji. (art. 9 ust.3 zd.1)

Zgodnie z przepisem art. 99 ust.1 rozporzadzenia, sady uznaja wspolnotowy znak towaro-
wy za wazny, o ile nie jest to przedmiotem powodztwa wzajemnego o stwierdzenie wygasniecia
lub uniewaznienie. (domniemanie waznos$ci) Sad nie bierze zatem pod uwage zarzutow
pozwanego odnoszacych sie do istnienia podstaw do uniewaznienia lub stwierdzenia
wygasniecia prawa do znaku, jesli nie wystepuje on w sprawie z pozwem wzajemnym.

Wspdlnotowy znak towarowy moze skladac sie z jakiekolwiek oznaczenia, ktore mozna
przedstawi¢ w formie graficznej, w szczegolnosci z wyrazéw, facznie z nazwiskami, rysunkow,
liter, cyfr, ksztattu towarow lub ich opakowan, pod warunkiem, ze oznaczenia takie umozliwiaja
odrdznianie towarow lub ustug jednego przedsiebiorstwa od towaréw lub ustug innych
przedsiebiorstw. (art. 4) Podstawowa funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie
konsumentowi lub konncowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub
uslugi oznaczonych znakiem, odrdznienia (bez ewentualnosci wprowadzenia w blad)
tego towaru lub ustugi od towarow lub uslug innego pochodzenia. (por. wyroki ETS z 23 V

1978 1. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips)

Dla niniejszych rozwazan najwazniejszy jest przepis art. 9, ktory przyznaje uprawnio-

nemu prawo do wylacznego i niezakléconego uzywania zarejestrowanego znaku oraz
prawo do zakazania innym osobom, ktoére nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie :
a. oznaczenia identycznego ze wspolnotowym znakiem towarowym dla identycznych towarow;
b. oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do wspdlno-
towego znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienistwa towarow, ktorych dotyczy ten
znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad opinii publicznej; ktdre
obejmuje prawdopodobienstwo ich skojarzenia.
c. oznaczenia identycznego lub podobnego do wspdlnotowego znaku towarowego w odniesieniu
do towarow, ktére nie s3 podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak, w przypadku gdy
cieszy sie on renoma we Wspolnocie i gdy uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny
powoduje nienalezng korzys¢ albo jest szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy
wspolnotowego znaku towarowego. (art. 9 ust.1)

W istocie przepis ten sankcjonuje trzy odmienne formy naruszenia prawa z rejestracji,
powdd wystepujacy na droge sagdowa powinien wiec wskazac¢ podstawe prawna dochodzonych
roszczen oraz okolicznosci faktyczne oraz udowodni¢ spelnienie wszystkich przestanek

okreslonych w punktach a., b. lub c. art. 9 ust. 1 Rozporzadzenia.

Zakazy z art. g ust.1 s3 zbiezne ze wzglednymi podstawami odmowy rejestracji wskazany-

mi 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 w Luksemburgu odnoszace sie do:

% identycznosci lub podobienstwa do wcze$niejszego znaku towarowego,

% identycznosci lub podobienstwa towaréw lub ustug,

% istnienia ryzyka konfuzji.

Sad pragnie przy tym podkresli¢, ze poglady Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci i
Sadu Pierwszej Instancji cechuje w tym zakresie duza jednolitos¢ i stabilno$¢é. W najnowszych
orzeczeniach wielokrotnie powolywane s3 tezy wczesniejszych wyrokdw i opinii, do ktorych,
jako majacych istotne znaczenie dla zrozumienia pojecia naruszenia prawa z rejestracji

wspolnotowego znaku towarowego, Sad chce sie odniesc.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znakéw powinna sie opierac na ich zgod-
nosci 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 odbiorcédw, s3 one przynajmniej cze$ciowo identyczne w jednym lub kilku
istotnych aspektach. (por. wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawach T-6/01 Matratzen i z 25 XI 2003
r. T-286/02 Kiap Mou)

Identycznos$¢ porownywanych (przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia
wystepuje wowczas, gdy sa one dokladnie jednakowe (tozsame) lub charakteryzuja sie
niedostrzegalnymi dla przecietnego konsumenta roznicami. Dla stwierdzenia, czy w
konkretnym przypadku znak i oznaczenie s3 identyczne, czy tez mozna mowic¢ zaledwie o

podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech

znakow i ich calo$ciowego oddzialywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecz-
nie uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta. (por. wyrok Trybunatu z 20 III 2003 1. w

sprawie C-291/00 LTJ Diffusion)

Dokonujac oceny podobienstwa towaréw nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki
charakteryzujace, zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegolnie rodzaj towaréw, ich
przeznaczenie, sposob uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sa sprzedawane, a
takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (por. wyroki Sadu z 23 X
2002 1. w sprawach T-388/o00 ELS, z 4 XI 2003 r. T-85/02 Castillo, z 8 VII 2004 r. T-203/02
Vitafruit, z 4 V 2005 r.) Calo$ciowa ocena zaklada pewna wspotzaleznos¢ miedzy branymi pod
uwage czynnikami, w szczegolno$ci podobienstwem znakow towarowych oraz podobienstwem
towarow, ktorych one dotycza, przy czym niski stopien podobienstwa miedzy towarami
moze by¢ zrownowazony znaczacym stopniem podobienstwa miedzy znakami towaro-

wymi i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznosci - por. wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawach




T-388/00 ELS, z 51V 2006 1. T-202/04 Echinacin, z 14 X 2006 r. w sprawach polaczonych T-81, 82,
103/03 Venado)

W mysl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad
(likelihood of confusion, le risque de confusion), istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznac,
ze dane towary lub ustugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa, ewentualnie z
przedsiebiorstw powigzanych gospodarczo. (por. wyroki ETS z 29 IX 1998 r. w sprawie C-
39/97 Canon, z 4 V 1999 r. Rec. str.I-5507, 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 i z 23 11l
2006 1. C-206/04 Miilhens)

Prawdopodobienstwo wprowadzenia w bfad powinno by¢ oceniane w sposob catosciowy,
zgodnie ze sposobem postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich
istotnych okolicznosci konkretnego przypadku, w szczegolnosci wzajemnej zaleznosci miedzy
podobienstwem oznaczen i towaréw lub ustug, ktérych one dotycza. (por. wyroki Sadu z g VII
2003 1. w sprawach T-162/01 Giorgio Beverly Hills Rec. str. 11-2821, z 12 X 2004 1. T-35/03 Carpo i z
1 V 2005 1. T-31/03 Grupo Sada, wyrok ETS z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 Miilhens, wyrok
Sadu z 10 X 2006 r. w sprawie T-172/05 Armafoam)

Ocena prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad w zakresie podobienistwa wizualnego,
fonetycznego lub koncepcyjnego spornych oznaczen powinna sie opiera¢ na wywieranym przez
nie calosciowym wrazeniu ze szczegdlnym uwzglednieniem ich elementow odrézniajacych i
dominujacych. (por. wyroki Sadu z 14 X 2003 r. w sprawach T-292/01 BASS, z 6 VII 2004 1. T-
uy/o2 Chufdfit, z 5 IV 2006 1. T-344/03 ORO SAIWA) Z zasady, odbiorcy nie uznaja elementu
opisowego, stanowigcego czes¢ zlozonego znaku towarowego, za element odrdzniajacy i domi-
nujacy w catosciowym wrazeniu, jakie ten znak wywiera. (por. wyroki Sadu z 3 VII 2003 1. w
sprawach T-129/01 BUDMEN i z 6 VII 2004 r. T-uy/oz2 Chufafit) O ile przecietny konsument
postrzega zwykle znak towarowy jako calos¢ i nie zaglebia sie w analize jego poszczegoélnych
elementow (por. wyrok ETS z 1 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, wyrok Sadu z 10 X 2006 r.
w sprawie T-172/05 Armafoam), o tyle to wlasnie dominujace i odrézniajace cechy oznacze-
nia s3, co do zasady, najlatwiej zapamietywane. (por. wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-
104/ o1 Fifties)

Zawarty w znaku towarowym element opisowy nie moze by¢ uznany za dominujacy,
albowiem ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad nie moze by¢ oparta na elemen-
tach nie podlegajacych ochronie przepisami dotyczacymi znakow towarowych. (por. wyrok Sadu
z 5 IV 2006 1. w sprawie T-202/04 Echinacin) Znak towarowy, ktory nie zawiera jakiegokolwiek
elementu opisowego dla okreslonej kategorii towarow lub ustlug posiada charakter wysoce
odrozniajacy. (por. wyrok ETS z 12 I 2006 1. w sprawie C-361/04 P Picasso) Nadaje to ogromna

wage elementowi dominujacemu znaku towarowego, ktory konsument zauwaza i zapamietuje.
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Dlatego koniecznos¢ oceny ogolnego wrazenia, jakie wywotluje oznaczenie, nie wyklucza analizy
kazdego jego sktadnika w celu ustalenia elementu dominujacego. (por. wyrok Sadu z 23 X 2002 1.

w sprawie T-104/01 Fifties)

Wiasciwy krag odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentow, nalezycie poinfor-
mowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych (deemed to be reasonably well-informed and
reasonably observant and circumspect, le consommateur moyen de la catégorie de produits
concernée est censé étre normalement informé et raisonnablement attentif et avisé), przy czym
poziom uwagi konsumentéw moze sie rdéznie ksztaltowa¢c w =zaleznosci od kategorii
przedmiotowych towardw 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 P Picasso, wyrok Sadu
z 14 X 2006 1. w sprawach potaczonych T-81, 82, 103/03 Venado)

Przecietny konsument rzadko ma mozliwos¢ przeprowadzenia bezposredniego poréw-
nania roznych znakow towarowych, musi zazwyczaj zdawac sie na zachowany w pamieci nie-
doskonaly obraz tych znakow towarowych. Prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad jest tym
wieksze im silniejszy jest charakter odrozniajacy znaku towarowego, ktory 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 IX 1998 r. C-39/97 Canon, wyroki Sadu z 22 X 2003 r. w sprawach T-311/01 Starix, z 22 VI 2004
r. T-66/03 Galdxia, z 111 2005 r. T-57/03 Hooligan, z 21 I1 2006 1. T-214/04)

Istnieje pewna wspodtzaleznos¢ miedzy znajomoscia znaku towarowego wsrdd odbior-
cow, a jego charakterem odrdzniajacym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym
bardziej wzmocniony jest jego charakter odrdézniajacy. Przy dokonywaniu oceny, czy znak
towarowy cieszy sie wysoce odrézniajacym charakterem wynikajacym z jego znajomosci wsrod
odbiorcéw, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w szczegélnosci
udziat znaku towarowego w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dtugos¢ okresu jego uzywa-
nia, wielko$¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udziat
procentowy zainteresowanych grup odbiorcow, ktérym znak towarowy umozliwia zidentyfiko-
wanie towarow jako pochodzacych z okres§lonego przedsiebiorstwa, jak réwniez o$wiadczenia
izb handlowych i przemystowych lub innych stowarzyszen zawodowych. (por. wyrok Sadu z 12
VII 2006 1. w sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke) Ciezar udowodnienia sily znaku towarowego, a

przez to jego odrdzniajacego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Skutki wspdlnotowego znaku towarowego podlegajq wylacznie przepisom rozpo-
rzadzenia. Zadanie zakazania pozwanej naruszania prawa z rejestracji wspélnotowego znaku

towarowego znajduje uzasadnienie w ust. 1 art. 9. W ust. 2 przepis ten stanowi, ze w celu



zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego

moga by¢ zakazane w szczegolnosci 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 wywoéz towardw pod takim oznaczeniem,

d. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyl lub ze z jego strony istnieje grozba narusze-
nia wspolnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba Ze istnieja szczegolne powody zanie-
chania tego, decyzje zakazujaca pozwanemu takich dzialan. Stosuje réwniez srodki, zgodnie z
przepisami ustawodawstwa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu.
(art. 102 ust.1) Oznacza to, ze jes$li w prawie krajowym istniejg inne jeszcze sposoby ($rodki
ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom Rozporzadzenia, Sad Wspolnotowych
Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych powinien je, na wniosek powoda, zastosowac do
ochrony znaku wspdlnotowego. Odnosi sie to np. do orzeczenia o podaniu do publicznej
wiadomosci czesci albo catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposéb i w zakresie

okreslonym przez sad. (art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.)

Sformulowanie - chyba zZe istniejq szczegdlne powody zaniechania - uprawnia Sad do
odstapienia od stosowania sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadajaca klauzuli generalnej art.
5 k.c., nie moze by¢ stosowana przez sad w postepowaniach w sprawach gospodarczych z
urzedu. Zainteresowany, uniknieciem sankcji pozwany, ktéry dopuscil sie naruszenia, winien
skonkretyzowa¢ te szczegdlne powody i wykazac ich istnienie, pozostawiajac Sadowi (jako
arbitrowi) ich ocene, przy rozstrzyganiu o sposobie usuniecia skutkow naruszenia prawa z

rejestracji.

W niniejszej sprawie Sad uznal, ze wystepujac na droge sadowa D, tak jak byl do tego
zobowigzany art. 479" § 1 k.p.c., juz w pozwie przedstawil twierdzenia i dowody, z ktérych

wynikaly :
%  prawa P do wspodlnotowego znaku towarowego KLIMUSZKO zarejestrowanego w dniu 13
V 2005 r. z pierwszenstwem od dnia 5 XII 2003 r. pod numerem 003533692 dla towarow w

klasach 5, 16 i 35 klasyfikacji nicejskiej,

5

2

uprawnienie powoda, jako wylacznego licencjobiorcy do wystapienia o ochrone przed
naruszeniami prawa do tego znaku towarowego,

< uzywanie przez C oznaczenia Bracia Klimuszko Syrop Czarny Bez z Zurawing na
opakowaniu syropow.
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moze zatem skutecznie zadac¢ ochrony, powotujac sie na przepis art. g ust. 1b rozporzadzenia.

Sporny znak nawigzuje w warstwie koncepcyjnej do osoby franciszkanina Ojca Czestawa
Andrzeja Klimuszki, ktory istotnie byt przed laty, szczegdlnie w latach 7o-tych ubieglego wieku,
postacia znang i popularng. Jego receptury ziotlowe sa obecne na polskim rynku i rozpoznawalne,
gléwnie przez osoby starsze lub przywigzujace pewna wage do naturalnych sposobow leczenia i
profilaktyki zdrowotnej. Znak zarejestrowany jest dla herbat i preparatéw ziotowych, produktow
ziotowych uzywanych w celach leczniczych.

Oznaczenie uzywane przez pozwanego na opakowaniach jego produktéow - Bracia
Klimuszko Syrop Czarny Bez z Zurawing, a nie, jak twierdzi powéd Bracia Klimuszko, dla
syropow, zawiera tylko jeden element odrézniajacy Bracia Klimuszko. Pozostala czes¢ - Syrop
Czarny Bez z Zurawing ma charakter wylacznie opisowy, wskazujac na produkt i jego sklad.
Przeciwstawiajac sobie znak towarowy KLIMUSZKO i oznaczenie pozwanego Bracia
Klimuszko nalezy stwierdzi¢, ze s3 one do siebie bardzo podobne. Dystynktywne stowo
KLIMUSZKO stanowi element dominujacy. Znajac, od wielu lat obecny na rynku i popularny
produkt KLIMUSZKO, nabywcy mogg zosta¢ wprowadzeni w blad, przypuszczajac, ze Syrop
Czarny Bez z Zurawing pochodzi takie z przedsiebiorstwa powoda lub z przedsiebiorstwa
powiazanego z nim gospodarczo. Stowo Bracia nie eliminuje ryzyka konfuzji, ze wzgledu na jego
wieloznaczno$é. Postaci zakonnikow przedstawione na etykiecie wskazywa¢ moga nie na
rodzenstwo lecz na braci zakonnych, tak jak zakonnikiem byl franciszkanin Ojciec Czestaw
Andrzej Klimuszko. Koncepcyjnie oznaczenie wigze sie $ci$le ze znakiem towarowym
KLIMUSZKO.

Produkty powoda sa od wielu lat obecne na rynku podczas gdy pozwany rozpoczyna
dopiero prowadzenie dziatalnosci gospodarczej Jego oznaczenie nie ma zatem wtornej zdolnosci
odrozniajacej. Umieszczenie nazwy przedsiebiorstwa P na butelce syropu nie ma znaczenia dla
oceny ryzyka konfuzji, powod nie zarzuca bowiem pozwanemu popetnienia czynu nieuczciwej

konkurencji, zadajac ochrony prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego.

Whbrew przekonaniu pozwanego oferowane przez strony towary s3 do siebie podobne.
Stuza one wzmacnianiu organizmu, profilaktyce medycznej sposobami naturalnymi. S3 one
wytwarzane na bazie roélin majacych wlasciwosci lecznicze, naleza do nich takze zurawina i
czarny bez (zwany takze bzem leczniczym), od dawna stosowane w medycynie naturalnej.
Obydwie strony oferuja produkty codziennego uzytku, dostepne w tych samych sieciach dystry-
bugji, ich niska cena nie stanowi w tym wypadku ograniczenia, nie eliminuje ani nie zmniejsza

ryzyka konfuzji konsumenckiej.

Sad uznal, ze bezspornie ustalone okolicznosci sprawy uzasadniaja twierdzenie powoda o

naruszaniu przez pozwanego praw do wspolnotowego znaku towarowego KLIMUSZKO.

11



Pozwany niestusznie zarzuca, ze powdd nie udowodnit istnienia ryzyka konfuzji. Ocena

dokonywana w tej mierze przez sad ma charakter normatywny.

Sad nie znajduje zadnych podstaw uzasadniajacych odstgpienie od stosowania sankgcji
zakazowych, ktorych domaga sie powod. Nie moze za tym przemawia¢ w szczegdlnosci
odwolanie sie do historii braci Jana i Alberta Klimuszko. Pozwany relacjonuje ja powotujac sie na
bardzo ogdlny i niedoktadny przekaz ustny, w zaden sposob nie dokumentujac jego prawdzi-
wosci. Dziatania C nie maja z tymi postaciami zadnego zwigzku, w szczegdlnosci nie

wykorzystuje on receptury stworzonej przez braci Klimuszko. (zeznania pozwanego k. 103)

Uznajac powddztwo za uzasadnione Sad zastosowal wzgledem C sankcje
zakazowe, wymienione w art. 9 ust. 2 a, b i d rozporzadzenia. Powinny sie one jednak
ogranicza¢ do opakowan produktu, sam syrop bez zadnego opakowania nie moze by¢ bowiem

oferowany, wprowadzany do obrotu ani reklamowany.

Sad wuznat ponadto, ze zakaz moze dotyczy¢ wylacznie uzywania stownego
wspolnotowego znaku towarowego KLIMUSZKO w oznaczeniu opakowan syropow BRACIA
KLIMUSZKO SYROP CZARNY BEZ Z ZURAWINA i wprowadzania tak oznaczonych towaréw
do obrotu, ich reklamie lub promocji. Pozwany nie uzywa bowiem samodzielnie oznaczenia
BRACIA KLIMUSZKO, a zakres ochrony nie obejmuje stowa BRACIA W pozostatej czesci

powodztwo, jako bezzasadne podlegato oddaleniu.

Koszty postepowania obcigzaja pozwanego, poniewaz powod uleglt tylko w
nieznacznej czesci swego roszczenia - art. 100 zdanie drugie k.p.c. Wyrok nie zawiera
postanowienia o zasadzeniu od C zwrotu kosztéw, poniewaz D, reprezentowany przez
profesjonalnego pelnomocnika, wykonujacego zawod radcy prawnego, nie ztozyl stosownego

wniosku. (art. 109 § 1 zdanie pierwsze k.p.c.)
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