Sygn. akt XXII GWwp 12/08

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]

Dnia 26 stycznia 2009 r.

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

w skladzie nastepujacym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
Protokolant aplikant radcowski Inga Jaroszuk
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2009 r.
sprawy z powddztwa N AG z siedziba w S (Lichtenstein)
przeciwko M prowadzacemu dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa A w G

- 0 ochrone praw z rejestracji wzorow Wspdlnoty i wspolnotowych znakow towarowych

1. zakazuje M prowadzacemu dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa A w G naruszania
przystugujacych N AG w S praw z rejestracji wzorow Wspdlnoty nr 000152970-0002, 000152970~
0003, 000152970-0004, 000152970-0006 oraz praw z rejestracji wspdlnotowych znakow
towarowych nr 002060739, 000432624, 0002382786, 0003717361, 003717303, zakazujac

pozwanemu:

a. importowania, eksportowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania, w tym za
posrednictwem Internetu oraz skladowania w celu oferowania i wprowadzenia do obrotu

nastepujacych towarow :

- gniazda (zlacza rodzaju zenskiego) typu XLR prosty, w ksztalcie walca, na ktérego
przedniej $cianie znajduja sie trzy identyczne okragle otwory, rozmieszczone w ten
sposob, ze stanowia wierzchotki rownobocznego trdjkata, cecha charakterystyczna

gniazda jest zatrzask umiejscowiony na polaczeniu przedniej i srodkowej czesci walca,
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ktora ma srednice wiekszg niz czes¢ przednia i jest zdobiona poprzecznymi nacieciami w
postaci czterech okraglych zlobien oplatajacych walec; zakonczenie wtyku ma ksztatt
$cietego stozka, na ktdry jest nalozony charakterystyczny element w postaci sinusoidalnej

nakladki w kontrastujagcym kolorze;

- wtyku (zlacza rodzaju meskiego) typu XLR prosty, w ksztalcie tulei, wewnatrz ktdrej
znajduja sie trzy identyczne piny (szpilki) o zaokraglonych koncéwkach, rozmieszczone w
taki sposdéb, ze stanowig wierzchotki rownobocznego trojkata; zewnetrzna czesc¢ tulei
charakteryzuje sie poprzecznymi nacieciami w postaci zlobienia o ksztalcie niepelnego
owalu umiejscowionego na brzegu kotnierza tulei oraz czterech okregow oplatajacych
kotnierz tulei, umieszczonych tuz przy zakonczeniu wtyku; zakonczenie wtyku ma ksztatt
$cietego stozka, na ktdry jest nalozony charakterystyczny element w postaci sinusoidalnej

naktadki w kontrastujacym kolorze, stykajacej sie z ostatnim okregiem;

b. uzywania w jakiejkolwiek formie, w szczegodlnosci importowania, eksportowania, oferowania i
wprowadzania do obrotu, reklamowania, w tym za posrednictwem Internetu oraz uzywania w
dokumentach handlowych, w tym na stronach internetowych eksploatowanych przez

pozwanego, nastepujacych oznaczen :
- stownego oznaczenia SPEAKON,

- oznaczenia w postaci okregu o czarnym obwodzie, wewnatrz ktérego wpisane sa elementy
fantazyjne przypominajace pionowo ustawiong litere T o zagietym lukowato daszku oraz
przecinajaca ja w polowie litere N, ktorej srodkowa czes¢ jest niewidoczna, przy czym

elementy te s koloru czarnego i umieszczone s3 na biatym tle okregu,

- oznaczenia w formie zewnetrznego wygladu wtyku (zlacza rodzaju meskiego) typu XLR
prosty, w ksztalcie tulei, wewnatrz ktorej znajduja sie trzy identyczne piny (szpilki) o za-
okraglonych koncéwkach, rozmieszczone w taki sposdb, ze stanowig wierzchotki réwno-
bocznego trdjkata; zewnetrzna czesc tulei charakteryzuje sie poprzecznymi nacieciami w
postaci ztobienia o ksztalcie niepetnego owalu umiejscowionego na brzegu kotnierza tulei
oraz czterech okregdéw oplatajacych kotnierz tulei, umieszczonych tuz przy zakonczeniu
wtyku; zakonczenie wtyku ma ksztalt scietego stozka, na ktdry jest nalozony charakterys-
tyczny element w postaci sinusoidalnej naktadki w kontrastujacym kolorze, stykajacej sie z

ostatnim okregiem,

- oznaczenia w formie zewnetrznego wygladu gniazda (zlacza rodzaju zenskiego) typu XLR
prosty, w ksztalcie walca, na przedniej $cianie ktorego znajduja sie trzy identyczne okragte
otwory, rozmieszczone w ten sposob, ze stanowia wierzchotki rownobocznego tréjkata;

cecha charakterystyczng gniazda jest zatrzask umiejscowiony na polaczeniu przedniej i



srodkowej czesci walca, ktdra ma srednice wieksza niz czes¢ przednia i jest zdobiona
poprzecznymi nacieciami w postaci czterech okragltych zlobienn oplatajacych walec;
zakonczenie wtyku ma ksztalt Scietego stozka, na ktory jest natozony charakterystyczny

element w postaci sinusoidalnej naktadki w kontrastujagcym kolorze,

- oznaczenia w formie zewnetrznego wygladu wtyku (zlacza rodzaju meskiego) w ksztalcie
tulei, wewnatrz ktorej znajduje sie pin (szpilka); cecha charakterystyczng zlgcza jest
srodkowa czes¢ tulei o wiekszej srednicy walca niz czes¢ przednia; tworzy ja piec
przylegajacych do siebie pierscieni oplatajacych walec, w tym srodkowy pierscien o
mniejszej srednicy w stosunku do otaczajacych go pierscieni oraz zatrzask ozdobiony
liniowymi poprzecznymi zlobieniami; zakonczenie wtyku ma ksztalt stozka $cietego
blisko podstawy, na ktory jest nalozony charakterystyczny element w postaci sinuso-

idalnej naktadki w kontrastujacym kolorze posiadajacej wzdluzne liniowe naciecia;

2. nakazuje pozwanemu zniszczenie, na jego koszt, nalezacych do niego towaréw, odpowiadaja-
cych opisom przedstawionym w pkt 1. i naruszajacych przez to zarejestrowane na rzecz powoda

wzory Wspolnoty oraz wspolnotowe znaki towarowe;
3. w pozostatej czesci powddztwo oddala;

4. oplate ostateczng ustala na kwota 1.000 (tysiac) ztotych i uznaje za pobrana od powoda do
kwoty 500 (piecset) zlotych;
5. nakazuje pobranie od pozwanego na rzecz Skarbu Panstwa (Sad Okregowy w Warszawie)

kwoty 500 (piecset) zlotych, tytutem pozostatej czesci oplaty ostatecznej;

6. zasadza od pozwanego na rzecz powoda kwote 6.066,11 (szes$¢ tysiecy szes$c¢dziesiat szesé 11/100)

zlotych, tytulem zwrotu kosztéw procesu.

UZASADNIENIE

N AG z siedziba w S (Lichtenstein) wnidst o :

1. zakazanie M prowadzacemu dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa A w G naruszania jego praw
z rejestracji wzordw Wspolnoty nr 000152970-0002, 000152970-0003, 000152970-0004,
000152970-0006 oraz praw z rejestracji wspolnotowych znakow towarowych nr 002060739,

000432624, 0002382786, 0003717361, 003717303 poprzez zakazanie pozwanemu:



a. importowania, eksportowania, oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania, w tym
za posrednictwem Internetu, skladowania w celu oferowania i wprowadzenia do obrotu

nastepujacych towarow :

- gniazda (zlacza rodzaju zenskiego) typu XLR prosty, w ksztalcie walca, na ktérego
przedniej $cianie znajduja sie 3 identyczne okragte otwory, rozmieszczone w ten sposob,
ze stanowig wierzchotki réwnobocznego tréjkata; cecha charakterystyczng gniazda jest
zatrzask umiejscowiony na polaczeniu przedniej i $rodkowej czesci walca, ktéra ma
$rednice wieksza niz czes¢ przednia i jest zdobiona poprzecznymi nacieciami w postaci
czterech okraglych zlobien oplatajacych walec; zakonczenie wtyku ma ksztalt Scietego
stozka, na ktdry jest natozony charakterystyczny element w postaci sinusoidalnej naktadki
w kontrastujacym kolorze - naruszajacego prawa powoda do wzorow Wspoélnoty nr

000152970-0002 i 000152970-0004;

- wtyku (zlacza rodzaju meskiego) typu XLR prosty, w ksztalcie tulei, wewnatrz ktorej
znajduja sie 3 identyczne piny (szpilki) o zaokraglonych koncoéwkach, rozmieszczone w
taki sposdb, ze stanowia wierzchotki rownobocznego trojkata; zewnetrzna czesc¢ tulei
charakteryzuje sie poprzecznymi nacieciami w postaci (i) zlobienia o ksztalcie niepelnego
owalu umiejscowionego na brzegu kotnierza tulei oraz (ii) czterech okregdw oplatajacych
kotnierz tulei, umieszczonych tuz przy zakonczeniu wtyku; zakonczenie wtyku ma ksztatt
Scietego stozka, na ktdry jest nalozony charakterystyczny element w postaci sinusoidalnej
naktadki w kontrastujacym kolorze, stykajacej sie z ostatnim okregiem, naruszajacego

prawa powoda do wzoréw Wspdélnoty nr 000152970-0003 i 000152970-0006.

b. uzywania w jakiejkolwiek formie, w szczegdlnosci importowania, eksportowania, oferowania,
wprowadzania do obrotu, reklamowania, w tym za posrednictwem Internetu i uzywania w
dokumentach handlowych, w tym na stronach internetowych eksploatowanych przez
pozwanego, oznaczen naruszajacych prawa ochronne powoda do wspdlnotowych znakow

towarowych :
- oznaczenia stownego - SPEAKON - identycznego ze znakiem CTM-002060739;

- oznaczenia w postaci okregu o czarnym obwodzie, wewnatrz ktérego wpisane s elementy
fantazyjne przypominajace pionowo ustawiong litere , T” o zagietym tukowato daszku oraz
przecinajaca ja w polowie litere ,N”, ktorej srodkowa czes¢ jest niewidoczna, przy czym
elementy koloru czarnego umieszczone s3 na bialym tle okregu - graficznego oznaczenia

identycznego ze znakiem towarowym IR-000432624;

- oznaczenia w formie zewnetrznego wygladu wtyku (zlacza rodzaju meskiego) typu XLR

prosty, w ksztalcie tulei, wewnatrz ktdrej znajduja sie trzy identyczne piny (szpilki) o



zaokraglonych koncdédwkach, rozmieszczone w taki sposdb, ze stanowia wierzchotki
rownobocznego trojkata; zewnetrzna czes¢ tulei charakteryzuje sie poprzecznymi
nacieciami w postaci zlobienia o ksztalcie niepelnego owalu umiejscowionego na brzegu
kotnierza tulei oraz czterech okregow oplatajacych kotnierz tulei, umieszczonych tuz przy
zakonczeniu wtyku; zakonczenie wtyku ma ksztatt scietego stozka, na ktory jest natozony
charakterystyczny element w postaci sinusoidalnej nakladki w kontrastujacym kolorze,

stykajacej sie z ostatnim okregiem - podobnego do znaku towarowego nr 003717303;

oznaczenia w formie zewnetrznego wygladu gniazda (zlacza rodzaju zenskiego) typu XLR
prosty, w ksztalcie walca, na ktérego przedniej $cianie znajduja sie 3 identyczne okragte
otwory, rozmieszczone w ten sposob, ze stanowia wierzchotki réwnobocznego trojkata;
cecha charakterystyczng gniazda jest zatrzask umiejscowiony na polaczeniu przedniej i
srodkowej czesci walca, ktdra ma srednice wieksza niz czes¢ przednia i jest zdobiona
poprzecznymi nacieciami w postaci czterech okraglych zlobienn oplatajacych walec;
zakonczenie wtyku ma ksztalt $cietego stozka, na ktory jest natozony charakterystyczny
element w postaci sinusoidalnej nakladki w kontrastujacym kolorze - podobnego do

przestrzennego znaku towarowego nr 003717361;

oznaczenia w formie zewnetrznego wygladu wtyku (zlacza rodzaju meskiego) w ksztalcie
tulei, wewnatrz ktorej znajduje sie pin (szpilka); cecha charakterystyczna zlacza jest
srodkowa czes¢ tulei o wiekszej srednicy walca niz czes¢ przednia; tworzy ja piec
przylegajacych do siebie pierscieni oplatajacych walec, srodkowy pierscien o mniejszej
$rednicy w stosunku do otaczajacych go oraz zatrzask ozdobiony liniowymi poprzecznymi
ztobieniami; zakonczenie wtyku ma ksztalt stozka scietego blisko podstawy, na ktory jest
nalozony charakterystyczny element w postaci sinusoidalnej nakladki w kontrastujagcym
kolorze posiadajacej wzdluzne liniowe naciecia -podobnego do przestrzennego znaku

towarowego nr 2382786.

nakazanie pozwanemu zniszczenia, na jego koszt, nalezacych do niego towaréw narusza-

jacych wzory okreslone w pkt 1a. oraz wspdlnotowe znaki towarowe okreslone w pkt 1b.;

orzeczenie o podaniu na koszt pozwanego do publicznej wiadomosci informacji o wyroku w

dwdch kolejnych ogélnopolskich wydaniach dziennikéw Gazeta Wyborcza i Rzeczpospolita,

na stronach nie przeznaczonych do ogloszen, przy czym ogtoszenie powinno obja¢ nie mniej

niz trzy moduly reklamowe w formie jak ponizej, lub w innej okreslonej przez Sad: M

prowadzgcy dziatalnos¢ gospodarczq pod firmq ,A” z siedzibq G oswiadcza, ze wprowadzajqc

do obrotu gniazda w ksztatcie walca z rozmieszczonymi na przedniej Scianie trzema okrqgtymi

otworami oraz wtyki w ksztalcie tulei ze znajdujqcymi sie wewnqtrz trzema lub jednym pinem

(szpilka) o zaokrqglonych koncéwkach oraz uzywajgc dla oznaczenia tych towaréw znaku
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SPEAKON lub graficznego znaku w postaci okregu o czarnym obwodzie, z wpisanq wewnqtrz
tego okregu litere , T” oraz przecinajqcq jq w potowie litere ,N”, naruszyt prawa wytqczne N AG
do wspédlnotowych znakéw towarowych oraz wzoréw, z powodu czego wyraza ubolewanie” -
ewentualnie poprzez publikacje sentencji wyroku we wskazanych wyzej dziennikach lub w

inny sposdb okreslony przez Sad;

4. orzeczenie o podaniu na koszt pozwanego do publicznej wiadomosci informacji o wyroku

przez umieszczenie na gléwnej stronie internetowej www.alphard.pl oswiadczenia o tresci jak
w punkcie 2, tak aby bylo ono wyraznie czytelne dla oséb odwiedzajacych strone internetowg

przez okres 60 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku;
5. zasadzenie od pozwanego zwrotu kosztdw procesu, w tym kosztow zabezpieczenia.

W motywach powdd wyjasnil, ze N rozpoczat dziatalnosc¢ w 1975 r., a w Polsce od 1992 r.
Jest liderem rynku systemdw laczeniowych dla przemystu rozrywkowego. Zajmuje dominujaca
pozycje na swiatowym rynku specjalistycznych podzespotow i zlaczy (gniazd i wtykow),
uzywanych przy instalacji profesjonalnego sprzetu elektroakustycznego. Jest wszechobecny w
rozglosniach radiowych i os$rodkach telewizyjnych, wozach transmisyjnych, studiach
nagraniowych, instalacjach, teatrach itp. Powdd jest takze liderem w dziedzinie zlaczy
fonicznych. Wprowadzit na rynek udane konstrukcyjnie i funkcjonalnie zlacza oznaczane jako
Speakon i PowerCon, ktore s3 swiatowym standardem i montuje sie je w wiekszosci

wzmacniaczy i zestawow glosnikowych.
Powdd jest uprawniony z rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych :

- graficznego IR-000432624, zarejestrowanego dla towarow w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej,
m.in. elektronicznych lub elektromechanicznych czesci zamiennych, mikrofonow

wzmacniajacych, elektrycznych czesci elektrycznych, stykow i zlacz.

- stlownego SPEAKON C(TM-002060739, zarejestrowanego dla elektromechanicznych i
elektronicznych komponentéw i urzadzen, mikrofonéw, wzmacniaczy elektronicznych,
elektrycznych i elektronicznych stykéw i elementéw przylaczeniowych, zlaczy wtykowych,

zlaczy do elektrycznych przewoddw podlaczeniowych, wtyczek gtosnika,



- przestrzennych CTM-003717303, 003717361 i 002382786, zarejestrowanych w klasie 9 dla

wtykow, gniazd na kabel.

Powod posiada takze prawa z rejestracji wzoréw Wspdlnoty nr nr 000152970-0002,
000152970-0004, 000152970-0003, 000152970-0006 dla produktéow w klasie 13.03 klasyfikacji

lokarnenskiej - urzadzenia do dostarczania lub sterowania energia elektryczna.

W 2008 r. powod powziagt wiadomosé¢, ze przystugujace mu prawa sa wykorzystywane bez
jego zgody przez M prowadzacego dzialalnos$¢ gospodarcza pod nazwa A. 12 VI 2008 r. powod
zakupil od B (E) wtyki i gniazda naruszajagce prawa z rejestracji N. W rezultacie jego
zawiadomienia o popetnieniu przestepstwa przeszukano siedzibe przedsiebiorstwa B, znajdujac
1538 sztuk produktéw stanowiacych przed-mioty naruszenia. Ponadto zajeto wykaz katalogowy
produktow E, obejmujacy szereg produktdw, opisanych jako gniazdo speakon, wtyk speakon,
zlacze gn. speakon, zlacze wt. Speakon. Na podstawie oswiadczenia B i wydanych przezen

dokumentéw stwierdzono, ze zakwestionowane produkty zostaly zakupione 111 2008 r. od A M.

Przestuchany w charakterze swiadka, M przyznal, ze zbyt B towary z faktury VAT nr
00013/08 wystawionej 11 I 2008 r. Potwierdzil, ze stosowal w dokumentacji handlowej
oznaczenie N. Podczas przeszukania miejsca prowadzenia przezen dziatalnosci gospodarczej nie

ujawniono jednak towarow naruszajacych prawa wytaczne N.

Dokumenty przedlozone przez pozwanego wskazuja, ze M importowat kwestionowane
towary od spotki Electronics Co. LTD w Ningbo, a nastepnie oferowat i wprowadzat je do obrotu
na terytorium Wspolnoty Europejskiej. Imituja one znaki towarowe oraz wzory przemystowe

chronione na rzecz powoda.

N AG nie udzielal pozwanemu zgody na uzywanie w obrocie handlowym jego znakow
towarowych, zatem dzialanie M nosi cechy bezprawnosci. Pozwany nie godzi sie jednak

dobrowolnie zaniecha¢ dziatalnosci wkraczajacej w zakres jego praw wylacznych.
Jako podstawe prawna jego zadan, N AG wskazat przepisy :

- art. 9 ust. 1a, b, art. 14 ust. 1, art. 92, art. 98 ust. 1, art. 99 ust. 1 Rozporzadzenia Rady (WE) Nr
40/94 z 20 XII 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego w zw. z art. 286, art. 296

ust. 2 pkt 11i 2 ustawy z 30 VI 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej,

- art. 19 ust. 1, art. 81, art. 89 ust. 1a, art. 9o Rozporzadzenia w zw. z art. 286, art. 287 ust. 1 w

ZwW. z art. 292 ust. 1 p.w.p.

N AG stwierdzil, ze przystuguja mu skuteczne na terenie Unii Europejskiej prawa do
wspdlnotowych znakow towarowych nr 002060739, 000432624, 002382786, 003717361, 003717303

zarejestrowane dla towaréw klasie nicejskiej 9, w tym dla wtykéw i gniazd na kabel. Pozwany



dopuszcza sie naruszen tych praw, importujac, oferujac i wprowadzajac do obrotu zlacza (wtyki i
gniazda) z oznaczeniem SPEAKON, oznaczeniem graficznym identycznym ze znakiem
towarowym nr 000432624 oraz towary identyczne i podobne do przestrzennych znakow
towarowych zarejestrowanych na rzecz N. Towary objete prawami z rejestracji oraz oferowane
przez pozwanego (gniazda i wtyki nalezace do kategorii zlaczy) sa identyczne ze wskazanymi w

decyzjach o rejestracji.

Stosowane przez pozwanego oznaczenie SPEAKON (na opakowaniu zlacza NL4MD-V)
oraz oznaczenie graficzne - okrag o czarnym obwodzie, wewnatrz ktérego wpisane s3 elementy
fantazyjne przypominajace pionowo ustawiona litere T o zagietym lukowato daszku oraz
przecinajaca ja w potowie litere N, ktorej srodkowa czes$¢ jest niewidoczna (na opakowaniach
wszystkich zatrzymanych zlaczy, gniezdzie NC3FX i wtyku NC3MX) s3 identyczne z

zarejestrowanymi na rzecz N znakami towarowymi nr CTM-002060739 i IR-000432624.

Importowane, oferowane i wprowadzane do obrotu przez pozwanego zlacza-wtyki
NC3MX i gniazda NC3FX s3 identyczne z przestrzennymi znakami zarejestrowanymi na rzecz N
dla identycznych towarow pod nr CTM-003717303, 0oo 3717361. Importowane, oferowane i
wprowadzane do obrotu przez pozwanego zlacza-wtyki NL4MD-V s3 bardzo podobne do
przestrzennego znaku towarowego nr CTM-002382786. Charakterystyczny element tego znaku
w postaci sinusoidalnej nakltadki na zakonczeniu wtyku w postaci $cietego stozka, zostat
odtworzony w produktach wprowadzanych do obrotu przez pozwanego. Réznice pomiedzy
oznaczeniami s3 z punktu widzenia przecietnego odbiorcy niezauwazalne. Wizualne
podobienstwo w polaczeniu identycznoscia towarow musi prowadzi¢ do ryzyka konfuzji
nabywcow co do pochodzenia towaréw ze znakiem towarowym CTM-002382786 oraz tych z

oznaczeniami uzywanymi przez pozwanego.

Powdd jest uprawniony z rejestracji wzordw Wspdlnoty nr nr 000152970-0002,
000152970-0003, 000152970-0004, 000152970-0006, zarejestrowanych dla urzadzen do
dostarczania lub sterowania energia elektryczna w klasie 13.03 klasyfikacji lokarnenskiej.
Pozwany dopuszcza sie naruszen tych praw poprzez wprowadzanie do obrotu zlgczy (wtyki i

gniazda), w ktorych inkorporowane sa wzory N.

Pozwany importuje, oferuje oraz wprowadza do obrotu produkty, ktdére stanowia
imitacje (identyczne kopie) wzorow przemystowych N. Jego towary wywotuja identyczne ogdlne
wrazenie na poinformowanym uzytkowniku. Nawet pobiezne pordwnanie zlaczy
wprowadzanych do obrotu przez pozwanego oraz wzoréw powoda prowadzi do wniosku, ze ich
zewnetrzna forma jest identyczna. Wrazenie takie poteguje oryginalno$¢ wzoréw wyrazajaca sie
zerwaniem z wczesniejszym zdobnictwem w zakresie zlacz i oparcie sie na sinusoidalnym

uksztattowaniu fragmentu walcowatego plaszcza wtyku.



Z rejestracji wynika uprawnienie N do zakazania pozwanemu importowania, oferowania,
wprowadzania do obrotu, reklamowania i skladowania wyrobéw zawierajacych cechy
charakterystyczne wzoréw powoda. Zadanie zaniechania niedozwolonych dzialan nie jest

zalezne ani od winy naruszajacego, ani od wyrzadzenia szkody.

Na poparcie swych zadan powdd zaoferowal dowody z dokumentéw, fotografii, zeznan
$wiadka B oraz dowody rzeczowe, a takze (ewentualnie) dowdd z opinii bieglego z zakresu
wzornictwa przemystowego. Ten ostatni dowdd zostat przez Sad pominiety wobec

niekwestionowania przez pozwanego identycznosci wzoréw N z produktami pozwanego.

Pozew wniesiony zostat w trybie art. 733 k.p.c. Dnia 10 X 2008 r. Sad Wspolnotowych
Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych postanowil o udzieleniu powodowi
zabezpieczenia jego zadan (sygn. akt XXII GWo 18/08). Zazalenie obowigzanego zostato

oddalone przez Sad Apelacyjny 22 XII 2008 r. (k.1-153, 187-207)

W odpowiedz na pozew M wnidst o oddalenie powddztwa i zasadzenie na jego
rzecz kosztow procesu. Zawnioskowal dowody z dokumentéw, zeznania swiadka O oraz
przestuchanie go w charakterze strony. Zarzucit bezzasadnos¢ roszczenia opartego jedynie na
luznych przemysleniach, nie popartego dowodami. Pozwany nigdy nie importowal, ani nie
wprowadzat do obrotu wyrobow naruszajacych czyjes prawa z rejestracji znakéw towarowych i

wzordéw Wspolnoty, w szczegdlnosci prawa powoda.

Podejrzanym o popelnienie przestepstwa nie jest pozwany ale B, ktéry prébuje w kazdy
mozliwy sposdb odsuna¢ od siebie niebezpieczenstwo wniesienia aktu oskarzenia, pomawiajac
inne osoby, m.in. pozwanego. M przyznal, Zze dokonywat transakgcji z B, jednak nigdy nie oferowat
mu do sprzedazy produktow naruszajacych prawa powoda. Nie zaprzeczal, ze na dokumentach
mogly istnie¢ nazwy produktéow N i Speakon, ktore zostaly mechanicznie przepisane z faktury

wystawionej przez Electronics Co. Ltd., ale nie odpowiadaty one towarom sprzedanym B.

Pozwany wyjasnil, ze w waskiej branzy specjalizujacej sie w systemach naglosnien pewne
hasta stuza oznaczeniu polaczen. Takze Speakon i N uzywane s3 przez specjalistow do okreslania
niektoérych zlacz wtykowych, mimo ze nie zostaty wyprodukowane przez powoda. W katalogach
nalezacych do E znalez¢ mozna oznaczenia typu gniazdo speakon, wtyk Speakon, zlacze gn.
Speakon, ktérych brak w katalogach pozwanego. Powod blednie uznal za wystarczajacy
dowod oswiadczenie B, ze zabezpieczone u niego towary pochodza od pozwanego, ktory
kwestionuje ten fakt. Podczas przeszukania jego przedsiebiorstwa nie znaleziono zadnego
dowodu naruszenia. Takze na jego stronie internetowej nie ma zadnych produktow

imitujacych lub podobnych do produktéw powoda.



Pozwany podniost, ze brak dowodu, iz zabezpieczony u B towar byl nieoryginalny.
Powdéd wyszedl z takiego zalozenia, na ktérym opart zadania pozwu, co pozwany
kwestionuje, wskazujac na art. 6 k.c. Skoro powdéd domaga sie zaniechania naruszen jego
praw z rejestracji, winien w sposob nie-budzacy watpliwosci wykaza¢, iz rzeczywiscie do

naruszenia doszlo.

Pozwany zaprzeczyl istnienie podobienstwa pomiedzy wtykiem NL4MD-Y, a
znakiem towarowym CTM-002382786. W ocenie pozwanego, nie doszto w tym wypadku
do naruszenia praw powoda. Wskazal, ze wtyki oferowane s3 przez spotke EMMYA
Electronics co. Ltd., ktora twierdzi, iz posiada stosowne rejestracje dla swoich produktéw.
Jezeli nawet uzna¢, iz pozwany nabyl przez pomytke towary oznaczone znakiem Speakon
lub N me mozna wykluczy¢, ze byly one oryginalne, wyprodukowane przez lub za zgoda N
AG i jako takie przestane pozwanemu. Ten za$ sprzedal otrzymany towar B, ktory
odsprzedat go, a nastepnie wyprodukowat lub zakupit od innego podmiotu towary nieoryginalne i
w sytuacji, w ktorej organy $cigania wszczely sledztwo, przedstawit dokument dotyczacy legalnie
zakupionych produktow wskazujac, iz to wlasnie na jego podstawie nabyl produkty oznaczone

zastrzezonymi znakami towarowymi.

Pozwany podkreslil, ze obrot wyrobami oryginalnymi nie jest zastrzezony, wiec nie mozna
stawia¢ tezy, iz pozwany importowal i dystrybuowal towary z podrobionymi znakami
towarowym. Okoliczno$¢ ta nie zostala potwierdzona zadnymi dowodami, poza pomoéwieniami
B. Pozwany, ktoremu stuza prawa ochronne do znakow towarowych A, ALPHARD i ALPHARD
XE STAR jest producentem wysokiej klasy zlaczy, wtykow, okablowania itp. Prowadzi szeroko
zakrojone dzialania zmierzajace do utrwalenia jego marki na polskim rynku muzycznym.
Nieracjonalne, oczywiscie sprzeczne z jego interesami byloby kopiowanie przezen wzoréw
powoda, czy uzywanie jego znakéw towarowych. Konkurencyjne produkty N stanowig bowiem

asortyment, ktdry czesciowo pokrywa sie z asortymentem pozwanego. (k.168-186)

Sad ustalil, ze :

N AG z siedzibg w S (Lichtenstein) jest liderem rynku systeméw laczeniowych dla
przemystu rozrywkowego. Od lat zajmuje dominujaca pozycje na $wiatowym rynku
specjalistycznych podzespotéw i zlaczy (gniazd i wtykdéw), uzywanych przy instalacji
profesjonalnego sprzetu elektroakustycznego. Jest obecny w rozgtosniach radiowych i osrodkach
telewizyjnych, wozach transmisyjnych, studiach nagraniowych itp. Jest takze liderem w dziedzinie
zlaczy fonicznych. Wprowadzit na rynek, wyznaczajace $wiatowy standard, udane konstrukcyjnie
i funkcjonalnie zlacza Speakon i PowerCon, ktore montuje sie w wiekszosci wzmacniaczy i

zestawow glosnikowych. (bezsporne - fakty niezaprzeczone przez pozwanego)
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Powodowi przystuguja prawa z rejestracji znakdw towarowych :

Data zgloszenia do

Nr prawa Posta¢ prawa Wykaz towaréw
rejestracji
IR- Klasa 9 - m.in. elektroniczne lub elektro- 27 IX 2007 T.
mechaniczne czesci zamienne; mikrofony
000432624
wzmacniajace, elektryczne czesci elektrycznych i
elektronicznych stykow i zlacz.
CTM- SPEAKON m.in. elektromechaniczne i elektroniczne 24 [ 2001T.
komponenty i  urzadzenia, elektryczne i
002060739
elektroniczne styki i elementy przylaczeniowe,
zlacza  wtykowe, zlacza do  elektrycznych
przewodow podlaczeniowych, wtyczki glosnika
CTM- Klasa g - wtyki, gniazda na kabel 17 11l 2004 1.
003717303
=
>
CTM- Klasa g - wtyki, gniazda na kabel 17 11l 2004 1.
003717361
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CTM-

002382786

Klasa 9 — wtyki, gniazda na kabel

20 [X 2001T.

dowod : swiadectwa rejestracji k.27-41, 65-72, 73-81 oraz k.73-76 akt sygn. XXII GW018/08.

Powod posiada takze prawa z rejestracji nastepujacych wzoréw Wspolnoty:

Nr prawa

Posta¢ wzoru

Data zgloszenia
wzoru do

rejestracji

Klasyfikacja
lokarnenska oraz

wskazanie produktu

000152970-0002

17 I1I 2004 T.

13.03 Urzadzenia do
dostarczania lub stero-
wania energia

elektryczna

000152970-0004

17 I1I 2004 T.

13.03 Urzadzenia do

dostarczania lub
sterowania energia
elektryczna

000152970-0003

17 III 2004 1.

13.03 Urzadzenia do
dostarczania lub stero-
wania energia

elektryczng
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000152970-0006 17 11 2004 1. 13.03 Urzadzenia do
‘ dostarczania lub
I sterowania energia

elektryczng

dowod : swiadectwa rejestracji k.42-64.

W dniu 12 VI 2008 r. powdd zakupit od B prowadzacego dzialalnos$¢ gospodarcza pod
nazwa E wtyk XLR 3pin NC3MXX, wtyk XLR 3pin NC3MX, gniazdo XLR 3pin NC3FXX, 2 gniazda
speakon 4P, 2 wtyki speakon 4p, wtyk N SPEAK-ON 4 pin, gniazdo XLR 3 pin oraz 2 wtyki
gltosnikowe 4P. (dowdd : faktura k.85, zeznania $wiadka B k.227-228, dowody rzeczowe

zalaczone do akt)

Na skutek ztozonego przez N AG zawiadomienia o popetnieniu przestepstwa, w dniu 24
VI 2008 r. policja przeszukata miejsca prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez B w T. W
trakcie przeszukania ujawniono 1538 sztuk produktow naruszajacych prawa N, to jest : 321 sztuk
produktéw o nazwie WTYK NL 4MD-V w opakowaniu foliowym z napisem N CONNECTING
THE WORLD; 283 sztuki produktéw o nazwie NC3FX w opakowaniu foliowym z napisem N
CONNECTING THE WORLD; 386 sztuk produktéw o nazwie WTYK NC3MX w opakowaniu
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foliowym z napisem N CONNECTING THE WORLD; 219 sztuk produktéw o nazwie GNIAZDO
KABLOWE NC3FX w opakowaniu foliowym z napisem N CONNECTING THE WORLD; 314
sztuk produktow o nazwie WTYK KABLOWY NC3MX w opakowaniu foliowym z napisem N
CONNECTING THE WORLD. Ponadto zajeto wykaz katalogowy produktéw E z pieczecia
firmowa, obejmujacy produkty opisane jako ,gniazdo speakon”, ,wtyk speakon”, ,zlacze gn.
speakon”, ,zlacze wt. speakon”. (dowdd : zawiadomienie k.87-89, protokét k.9o-99, pismo policji

k.103)

Produkty, w lacznej liczbie 2528, wyprodukowane w Chinach zostaly sprzedane B przez
pozwanego M prowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa A w G w styczniu 2008 r.
(dowod : faktura VAT nr 00013/2008 z 11 I 2008 r. k.11, dokument przyjecia towaru do magazynu
nr PZ 0003/08 z 15 I 2008 r. k.12, zeznania $wiadka B k.227-228 - tak tez protokot przeszukania
r. k.g9o-99, zdjecia zatrzymanych produktéw k.uioo-102, wydruki ze strony internetowej

www.elzet.com.pl k.104-105, protokoly przestuchania swiadkéw B k.106-110 i M k.114-116)

M importuje z Chin artykuly elektroniczne, m.in. kable i wtyki. Produkty sprzedane B, a
naruszajace prawa N AG z rejestracji znakow towarowych i wzoréw Wspolnoty importowat w

2007 1. (dowod : faktury i dokumenty przewozowe k.u7-126, katalog ALPHARD k.174)

Podczas przeszukania miejsca prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez M, nie
ujawniono towarow naruszajacych prawa wylaczne N. (dowdd : protokdt przeszukania k.127-131,

zeznania $wiadka O k.228-229, zeznania pozwanego k.229-231)

Towary importowane z Chin od Electronics Co. LTD z siedzibg w Ningbo i wpro-
wadzone w Polsce do obrotu, pozbawione hologramu, nie sa oryginalne. (dowod : dowody
rzeczowe zalaczone do akt sprawy) Oznaczone znakami towarowymi N i charakteryzujace sie
okreslong postacia produktu wkraczajaca w zakres wylacznosci praw powoda. (poréwnanie
dokonane w oparciu o wyniki ogledzin dowoddw rzeczowych oraz fotografii przeciwstawionych

znakom towarowym i wzorom Wspolnoty zarejestrowanym na rzecz powoda)

Powdd nie udzielat pozwanemu zgody na uzywanie w obrocie handlowym wzoréw oraz

znakow towarowych Wspolnoty (bezsporne), zatem dziatanie M nosi znamiona bezprawnosci.

Powyisze okolicznosci ustalone zostaly w oparciu o wyniki przeprowadzonego w
sprawie postepowania dowodowego. Nie budza jakichkolwiek watpliwosci prawa N AG z
rejestracji wymienionych znakéw towarowych i wzoréw Wspolnoty. Powdd moze zatem
skutecznie wywodzi¢ z nich roszczenia wzgledem oso6b trzecich uzywajacych znakéw i wzorow

bez jego zgody. Zasadniczym dla rozstrzygniecia sprawy bylo ustalenie, czy we wskazanym
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przypadku doszlo do naruszenia praw powoda i czy zarzut naruszenia moze by¢ skutecznie

postawiony M, ktory kategorycznie kwestionowatl swa odpowiedzialnosé.

W przekonaniu Sadu, dowody rzeczowe, dokumenty prywatne oraz zeznania swiadkow i

pozwanego pozwalaja na ustalenie, ze mialo miejsce naruszenie przez pozwanego praw powoda.

N AG zlozyt do akt swoj oryginalny produkt, co wbrew zaprzeczeniu pozwanego, pozwala na
stwierdzenie braku oryginalnosci zatrzymanych u B zlacz. Swiadek, ktéremu okazano dowody
rzeczowe potwierdzil, ze takie same nabyl od pozwanego. (k.228) Ich pochodzenie z Chin
potwierdzaja dokumenty importowe, ktdére zlozyl sam M. Jego teza, jakoby sprowadzat z Chin
produkty oryginalne, w zadnym razie nie moze by¢ zaakceptowana przez Sad. Powszechnie
wiadomo, ze w Chinach dochodzi do masowych naruszen praw wiasnosci intelektualnej. Z
praktyki Sadu wynika, Ze to wiasnie Ningbo jest gléwnym zZrodtem eksportu produktow
stanowiacych kopie markowych towaréw i opatrzonych cudzymi znakami towarowymi. Praktyka
ta jest tak powszechna, ze zdziwienie musi budzi¢ brak orientacji u prowadzacego aktywna

dziatalno$¢ gospodarcza pozwanego.

Zeznania M, w wielu miejscach niejasne, wewnetrznie sprzeczne s3 pozbawione
wiarygodnosci. R6znia sie one takze od tych jakie M ztozyl w postepowaniu karnym jako swiadek.
Pozwany czestokro¢ unikat przy tym udzielenia konkretnej lub precyzyjnej odpowiedzi na

kierowane do niego pytania.

Zdaniem Sadu, zeznania $wiadka O i pozwanego pozwalaja na przyjecie, ze towar
zakupiony w Chinach od Electronics Co. LTD w Ningbo, jest tym samym, ktdry zostal nastepnie
sprzedany B. Wbrew przekonaniu pozwanego, s$wiadek w zaden sposéb nie moze zwolnic¢ sie od
odpowiedzialnosci kierujac wzgledem niego bezpodstawne oskarzenia. Faktury Electronics Co.
LTD z 27 IX 2007 r. i Alphard z 28 1 2008 r. oraz dowody rzeczowe, potwierdzaja tozsamosc pro-
duktow zakwestionowanych przez powoda jako naruszajacych jego prawa. Koncepcja

przedstawiona w motywach odpowiedzi na pozew jest tylez nieudowodniona co nierealna.

Ani zeznania pozwanego, ani swiadka O nie pozwalaja obali¢ tezy N, ze w tym przypadku
doszlo - choc¢by nieswiadomie, co nie ma istotnego znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy - do
wprowadzenia na obszar Wspolnoty Europejskiej produktéw naruszajacych prawa powoda. Na
podstawie tych zeznan nie mozna kategorycznie stwierdzi¢, ze wszystkie partie importowanych
towarow zostaly sprawdzone pod wzgledem ewentualnego naruszenia cudzych praw wilasnosci
przemystowej. Szczegdlnie, Ze jak przyznaja sami zeznajacy, prawa N nie byly im wcze$niej znane.
Fakt naruszenia potwierdza takze katalog pozwanego (k.a74), w ktérym uzywane jest oznaczenie

SPEAKON tozsame ze wspolnotowym znakiem towarowym CTM-002060739.

Faktu naruszenia, nie moze skutecznie zaprzeczyc¢ twierdzenie pozwanego o prowadzonej

przezen, pod wlasnymi znakami towarowymi, dziatalnosci gospodarczej. M w zadnym miejscu nie
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stwierdza, ze gniazda i wtyki sprowadzone z Chin we wrze$niu 2007 r. byly wyprodukowane dla
niego i oznaczone A. Wskazuje to, Ze pozwany importuje i oferuje tego typu towary takze innych

producentéw.

Sad Wspdlnotowych Znakéow Towarowych i Wzorow Przemystowych zwazyt:

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 1 1994 1., Dz.U.UE-sp.17-1-146),
ktére reguluje w sposéb catosciowy kwestie zwigzane ze wspolnotowymi znakami towarowymi
dla towarow lub ustug, w szczegolnosci zasady rejestracji, wynikajace z niej prawa oraz ich
ochrone. Przepisy Rozporzadzenia, jako czes¢ acquis communautaire stanowia element 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 cztonkowskich odnoszqcych sie do znakéw
towarowych. Implementujaca ja ustawa Prawo wiasnosci przemystowej znajduje zastosowanie
wylacznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w Rozporzadzeniu Rady (WE), w

szczegolnosci w tym zakresie w jakim odsyta ono do wtasciwych przepiséw prawa krajowego.

Prawo znakéw towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakloconej
konkurencji, ktérego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celéw TWE. W systemie tym
przedsiebiorstwa powinny mie¢ mozliwo$¢ przyciagania do siebie klientéw dzieki wysokiej jakosci
ich towarow lub ustug, co jest uzaleznione od istnienia oznaczen odrézniajacych, pozwalajacych
na ich zidentyfikowanie (por. wyroki Trybunatu z dnia 17 X 1990 r. w sprawie C-10/89 HAG, z 4 X

2001 1. w sprawie C-517/99 Merz&Krell i z 12 XI 2002 1. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club)

Wspdlnotowy znak towarowy uzyskuje sie poprzez rejestracje (art. 6), skuteczng na
terenie calej Wspolnoty, a od 1 V 2004 r. takze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Znak
rejestrowany jest przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante na okres 10 lat od
daty dokonania zgloszenia (art. 46), z mozliwoscia przedluzenia okresu ochrony. Prawa z

rejestracji sa skuteczne wobec 0s6b trzecich z dniem publikagji. (art. 9 ust. 3 zdanie pierwsze)

Wspolnotowy znak towarowy moze sktadac sie z jakiekolwiek oznaczenia, ktore mozna
przedstawi¢ w formie graficznej, w szczegolnosci z wyrazéw, facznie z nazwiska-mi, rysunkow,

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

odréznianie towarow lub uslug jednego przedsiebiorstwa od towardéw lub uslug innych

przedsiebiorstw. (art.4) Podstawowa jego funkcja jest zagwarantowanie konsumentowi lub

koncowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi oznaczonych

znakiem, odréznienia, bez ewentualnosci wprowadzenia w blad, tego towaru lub ustugi od
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towaréw lub ustug innego pochodzenia. (por. wyroki ETS z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77

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

Zgodnie z art. 95 ust.1 Rozporzadzenia, sady uznaja wspolnotowy znak towarowy za
wazny, o ile nie jest to przedmiotem powodztwa wzajemnego o stwierdzenie wygasniecia
lub uniewaznienie. Wszelkie twierdzenia, odnoszace sie do niewaznosci lub wygasniecia prawa
z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego Sad uwzglednia wiec wylacznie wowczas, gdy sa
one objete pozwem wzajemnym. Dla rozstrzygniecia niniejszej sprawy nie moga mie¢ zadnego
znaczenia zarzuty pozwanego, ze pojecia Speakon i N uzywane jest przez specjalistow do
okreslania niektérych zlacz wtykowych sa uzywane jako opisowe w odniesieniu do tego typu

produktéw, takze wéwczas, gdy nie zostaly one wyprodukowane przez przedsiebiorstwo powoda.

Dla niniejszych rozwazan istotny jest przepis art. 9 Rozporzadzenia, ktory przyznaje
wlascicielowi prawo wylacznego i niezakléconego uzywania zarejestrowanego znaku oraz
prawo zakazania osobom trzecim czynienia z niego uzytku w obrocie gospodarczym.
Niezmiernie doniosly ust. 1. wskazuje, ze znak towarowy jest dobrem, ktérego wartos¢ wyznaczaja
nie tylko korzysci ptynace dla uprawnionego z funkcji oznaczenia pochodzenia. Zawiera bowiem
negatywng definicje znaku, okreslajac sfere zakazow, jakie uprawniony jest wladny ustanowié

wobec 0sdb trzecich.

I tak, wspolnotowy znak towarowy przyznaje uprawnienie do zakazania wszelkim osobom,

ktore nie posiadaja zgody wiasciciela, uzywania w obrocie handlowym :
a. oznaczenia identycznego ze znakiem wspolnotowym dla identycznych towardw lub ustug;

b. oznaczenia, w przypadku ktorego z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do
wspdlnotowego znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienstwa towarow lub ustug
ktérych dotycza znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad opinii

publicznej, ktore obejmuje réwniez prawdopodobienstwo ich skojarzenia;

c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku wspdlnotowego w odniesieniu do towarow
lub ustug, ktore nie sa podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak wspolnotowy, w
przypadku gdy cieszy sie on renoma we Wspolnocie i gdy uzywanie tego oznaczenia bez
uzasadnionej przyczyny powoduje nienalezng korzysc¢ albo jest szkodliwe dla odrézniajacego

charakteru lub renomy wspolnotowego znaku towarowego. (art. 9 ust.1)

Przepis ten sankcjonuje trzy odmienne sytuacje, powod wystepujacy na droge sagdowq z zadaniem
zakazania pozwanemu naruszania jego prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego
powinien wskaza¢ podstawe prawng dochodzonych roszczen i okolicznosci faktyczne oraz

udowodni¢ spetnienie wszystkich przestanek okreslonych w pkt a., b. lub c. art. 9 ust. 1.
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Zakaz okreslony w art. 9 ust.a ma charakter zbiezny ze wzgledng podstawa odmowy
rejestracji wskazang w art. 8 ust.1, stad dla sagdowej oceny istnienia naruszenia prawa z rejestracji
istotne znaczenie mie¢ beda rozwazania zawarte w uzasadnieniach orzeczen Europejskiego
Trybunatu Sprawiedliwo$ci 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 przepisow powolywanej wyzej
Dyrektywy. Sad pragnie podkresli¢, ze poglady sadow wspolnotowych cechuje w tym zakresie
duza jednolito$¢ i stabilno$¢. W najnowszych orzeczeniach powolywane s3 tezy wczesniejszych
wyrokow i opinii, do ktérych, jako majacych istotne znaczenie dla zrozumienia pojecia naruszenia

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

Ocena podobienstwa / identycznosci znakow powinna sie opierac na ich zgodnosci
graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (koncepcyjnej). Sporne znaki nalezy
poréwnywacd catosciowo, a decydujace znaczenie mie¢ beda elementy odrdzniajace i dominujace,
a nie opisowe. Dwa znaki towarowe sa 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$¢ porownywanych (przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia
wystepuje wowczas, gdy sa one dokladnie jednakowe (tozsame) lub charakteryzuja sie
niedostrzegalnymi dla przecietnego konsumenta rdéznicami. 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 kierowaé, w pierwszym rzedzie,
ich przynaleznoscia 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 S.34-41)

Wilasciwy krag odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentow, nalezycie
poinformowanych, 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 roznie ksztattowac¢ w zaleznosci od kategorii
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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 1 2006 r. w sprawie C-361/04 P
Picasso, wyrok Sadu z 14 X 2006 r. w sprawach potaczonych T-81, 82, 103/03 Venado)

Przecietny konsument rzadko ma mozliwo$¢ przeprowadzenia bezposredniego
porédwnania réznych znakéw towarowych, musi zazwyczaj zdawac sie na zachowany w pamieci
niedoskonaty obraz tych znakéw towarowych. Prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad jest
tym wieksze im silniejszy jest charakter odrdzniajacy znaku towarowego, ktéry wynika z jego
samoistnych cech lub jego renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci znaku na rynku). (por. wyroki
ETS z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95
SABEL 7 29 1X 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, wyroki Sadu z 1 II 2005 r. w sprawie T-57/03

Hooligan, z 2111 2006 r. w sprawie T-214/04 POLO, z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 Echinacin)

Dokonujac oceny podobienistwa towarow (ustug) nalezy bra¢ pod uwage wszystkie
czynniki charakteryzujace, zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegolnie rodzaj
towarow lub ustug, 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 r. w sprawie T-388/00 ELS, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo, z 8
VII 2004 r. w sprawie T-203/02 Vitafruit, z 4 V 2005 r. w sprawie T-359/02 Star TV)

Calo$ciowa ocena zaktada pewna wspoétzaleznos¢ miedzy branymi pod uwage czynnikami,
w szczegolnosci podobienstwem znakow towarowych oraz podobienstwem towaréow lub ustug,
ktérych one dotycza, przy czym niski stopien podobienstwa miedzy oznaczonymi towarami lub
ustugami moze by¢ zrownowazony znaczacym stopniem podobienstwa miedzy znakami
towarowymi i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznosci - por. wyroki Sadu z 23 X 2002 1. w
sprawie T-388/00 ELS, z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 Echinacin, z 14 X 2006 r. w sprawach

polaczonych T-81, 82, 103/03 Venado)

W mysél utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad (like-
lihood of confusion, le risque de confusion), istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uzna¢, ze
dane towary lub uslugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa, ewentualnie z
przedsiebiorstw powiazanych gospodarczo. (por. wyroki ETS z 29 IX 1998 r. w sprawie C-
39/97 Canon, z 4 V 1999 r. Rec. str.I-5507, w sprawach polaczonych C-108/97 i C-109/97
Windsurfing Chiemsee, z 22 VI 1999 1. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 23 111 2006 .
w sprawie C-206/04 Miilhens)

Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad powinno by¢ oceniane w sposdb calosciowy,
zgodnie ze sposobem postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich
istotnych okolicznosci konkretnego przypadku, w szczegolnosci wzajemnej zaleznosci miedzy

podobienstwem oznaczen, a podobienistwem towaréw lub ustug, ktérych one dotycza. (por.
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wyroki Sadu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills Rec. str. [1-2821, z 11 V 2005 T.
w sprawie T-31/03 Grupo Sada, wyrok ETS z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 Miilhens)

Ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w zakresie podobienstwa wizualnego,
fonetycznego lub koncepcyjnego spornych oznaczen powinna sie opiera¢ na wywieranym przez
nie calosciowym wrazeniu ze szczegélnym uwzglednieniem ich elementéw odrézniajacych i
dominujacych (por. wyroki Sadu z 14 X 2003 r. w sprawie T-292/01 BASS, z 6 VII 2004 1. w sprawie
T-uy/o2 Chufafit, z 5 IV 2006 1. w sprawie T-344/03 ORO SAIWA), przy szczeg6lnym
uwzglednieniu ich elementéw odrozniajacych i dominujacych. Nie mozna wykluczy¢, ze
podobienstwo koncepcyjne moze stwarza¢ prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad, w
przypadku gdy wcze$niejszy znak ma charakter szczegdlnie odrozniajacy - samoistny lub
wynikajacy z jego powszechnej znajomosci, jaka cieszy sie wsrdd odbiorcéw. (tak wyrok Sadu z 14

X 2006 1. w sprawach potaczonych T-81, 82, 103/03 Venado)

Z zasady, odbiorcy nie uznaja elementu opisowego, bedacego czescia ztozonego znaku
towarowego, za element odrdzniajacy i dominujacy w catosciowym wrazeniu, jakie ten znak
wywiera. (por. wyroki Sadu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 BUDMEN i z 6 VII 2004 r. w sprawie
T-u17/02 Chufafit) O ile przecietny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako cato$¢ i nie
zaglebia sie w analize jego poszczegolnych elementow (por. wyroki ETS z 11 XI 1997 r. w sprawie
C-251/95 SABEL, z 10 X 2006 r. w sprawie T-172/05 Armafoam), o tyle to wlasnie dominujace i
odrdzniajace cechy oznaczenia s3, co do zasady, najlatwiej zapamietywane. (por. wyrok

Sadu z 23 X 2002 1. w sprawie T-104/01 Fifties)

Zawarty w znaku element opisowy nie moze by¢ uznany za dominujacy bowiem
ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad nie moze by¢ oparta na elementach nie
podlegajacych ochronie przepisami dotyczacymi znakow towarowych. (por. wyrok Sadu z 5 IV
2006 1. w sprawie T-202/04 Echinacin) Znak towarowy, ktdry nie zawiera jakiegokolwiek
elementu opisowego dla okreslonej kategorii towaréw lub ustug posiada charakter
wysoce odrdzniajacy. (por. wyrok ETS z 12 I 2006 r. w sprawie C-361/04 P Picasso) Nadaje to
ogromng wage elementowi dominujagcemu znaku towarowego, ktéry konsument zauwaza i
zapamietuje. Dlatego koniecznos¢ oceny ogdlnego wrazenia, jakie wywotuje oznaczenie, nie
wyklucza analizy kazdego jego skladnika w celu ustalenia elementu dominujacego. (por. wyrok

Sadu z 23 X 2002 1. w sprawie T-104/01 Fifties)

Powodowi przystuguja skuteczne na catym obszarze Wspdlnoty Europejskiej prawa do
znakéw towarowych nr CTM-002060739, IR-000432624, CTM-002382786, CTM-003717361 i CTM-

003717303 zarejestrowane dla towardw z klasy 9. klasyfikacji nicejskiej, m.in. wtykéw i gniazd.
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Pozwany dopuscil sie naruszenia praw N, importujac, oferujac i wprowadzajac do obrotu
identyczne towary - zlacza (wtyki i gniazda) :

» z oznaczeniem SPEAKON identycznym ze znakiem towarowym nr 002060739,

» z graficznym oznaczeniem w postaci czarnego okregu, w ktory charakterystycznie wpisane

zostaty duze litery T i N, identycznym ze znakiem towarowym nr 000432624,
»  ktérych wyglad kopiuje przestrzenne znaki towarowe nr 003717361 i 003717303.

W odniesieniu do przestrzennego znaku towarowego nr 002382786, ktory zostal
zarejestrowany w postaci graficznej, nie mamy do czynienia z imitacja, ale z takim stopniem
podobienstwa, ktore, uwzgledniajac identycznos¢ towarow, stwarza powazne ryzyko konfuzji,
co do pochodzenia towaréw od okreslonego producenta. Charakterystyczny element tego znaku
towarowego w postaci sinusoidalnej nakladki, nalozonej na zakonczenie wtyku w postaci

$cietego stozka, zostal odtworzony w produktach wprowadzonych do obrotu przez pozwanego.

Znaki towarowe N Produkty pozwanego

IR-000432624
WTYK NL4MD-V WTYK NC3MX

GNIAZDO NC3FX WTYK NC3MX

GNIAZDO NC3FX
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SPEAKON

CTM-002060739

WTYK NL4MD-V

CTM-o003717303

WTYK NC3MX

CTM-0003717361

GNIAZDO NC3FX

CTM-002382786

WTYK NL4MD-V

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

§ 1 k.p.c.), przedstawil wszystkie twierdzenia i dowody, z ktérych wynikaly:
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% jego prawa z rejestracji wspolnotowych znakow towarowych,

% ich naruszenie przez pozwanego - importowanie, oferowanie i wprowadzanie do obrotu
towarow nieoryginalnych opatrzonych tymi znakami, w konsekwencji uprawnienie do

wystepowania z roszczeniami okreslonymi w pozwie.

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

w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji wspdlnotowego znaku
towarowego mogg by¢ zakazane, w szczegdlnosci, nastepujace dziatania :

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach,

b. oferowanie towarow, 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 dzialan stanowigcych naruszenie lub
stwarzajacych grozbe naruszenia wspolnotowego znaku towarowego. Stosuje rowniez takie
srodki, zgodnie z przepisami swojego ustawo-dawstwa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie
przestrzegania zakazu. (art. 98 ust.1) Odnosi sie to do przepisow ustawy z 30 VI 2000 r. Prawo

witasnosci przemystowej :

e art. 286, stanowigcego, ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek
uprawnionego o bedacych wlasnoscia naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub
oznaczonych wytworach oraz srodkach i materiatach, ktore zostaly uzyte do ich wytworzenia
lub oznaczenia, w szczegdlno$ci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu

uprawnionemu na poczet zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu,

e art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 13, stanowigcego, ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu, moze
orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo catosci

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

W ocenie Sadu, naruszenie przez pozwanego praw powoda z rejestracji wspol-
notowych znakéw towarowych w pelni uzasadnialo zastosowanie wzgledem niego sankgcji

z art. 9 ust. 2 Rozporzadzenia oraz art. 286 p.w.p. Sad nie znalazt zadnych przyczyn dla
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odstapienia od takiej decyzji, w szczegolnosci, nie s3 to okolicznosci, na ktore powotuje sie M w

uzasadnieniu odpowiedzi na pozew.

Zwazywszy incydentalny charakter oraz waski zakres naruszenia, Sad uznal, Ze brak jest
podstaw do podawania wyroku do publicznej wiadomosci, jak zadat tego po-wod. Za
zastosowaniem tego $rodka nie przemawia takze potrzeba podjecia dzialan majacych stuzy¢
usunieciu skutkdw naruszenia praw N AG. (a contrario art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a

p-w.p.) W tym zakresie powddztwo zostalo wiec przez Sad oddalone.

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzoréw
wspdlnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5 I 2002 r. Dz.U.UE.L.02.3.1) stworzylo ujednolicony system
nabywania prawa wylacznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Wspolnoty i
jednolitego systemu ochrony wzoru. (ust.3 art.1) Rozporzadzenie zawiera legalng definicje wzoru,
odmienng od definicji ustawodawstw poszczegolnych panstw cztonkowskich. Wzorem jest
bowiem posta¢ calego produktu lub jego czesci, wynikajaca w szczegolnosci z cech linii
konturéw, kolorystyki, ksztattu, tekstury lub materiatéw samego produktu lub jego ornamentacji
(art.3a). Natomiast produktem jest kazdy przedmiot przemystowy lub rekodzielniczy, wlaczajac w
to m.in. cze$ci przeznaczone do stworzenia produktu zlozonego, opakowanie, wyglad
zewnetrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wylaczeniem jednak

programoéw komputerowych.

Wyglad (postac¢) przejawia si¢ w zewnetrznych cechach charakterystycznych produktu,
tzn. w jego formie i uksztattowaniu albo w samym jego przyozdobieniu, wyrazajacym sie w
zestawieniu linii, konturéw, doborze koloréw Ilub uzyciu powierzchni o specjalnych
wlasciwosciach. W  wygladzie zewnetrznym produktu mieszcza sie wszystkie jego
charakterystyczne cechy, ktore sa wizualnie postrzegalne, widoczne w czasie normalnego
uzytkowania przez uzytkownika finalnego. (tak M. Pozniak-Niedzielska Wzdr wspdlnoty. w
Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemystowych i oznaczeri geograficznych w Polsce po
akcesji do Unii Europejskiej. UPRP W-wa 2004 s.56-57, Ochrona wzordéw przemystowych w prawie
europejskim. Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.4-11)

Co do zasady, prawo do wzoru wspolnotowego przystuguje twoércy lub jego nastepcy
prawnemu. (art.14 ust. 1) Domniemywa si¢ przy tym, ze osobie, na rzecz ktorej wzdr zarejestro-
wano stuzy takie prawo. (art.17) Moze ono by¢ skutecznie zaprzeczone przez zainteresowanego

twdrce wylacznie w trybie postepowania w sprawie o uniewaznienie, wywolanego :
1. wnioskiem ztozonym w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego lub

2. pozwem wzajemnym w sprawie o naruszenie. (art. 24 ust. 1w zw. z art. 52 i art. 84).
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Wylacznie zatem decyzja OHIM lub wyrok sadu wlasciwego w sprawach wzorow wspélnotowych
stwierdzajace, ze uprawnionemu z rejestracji nie przystuguje prawo do wzoru (art. 25 ust. 1c)
pozwalaja na obalenie domniemania waznosci, o ktérym mowa w art. 85 Rozporzadzenia.
Dopiero w efekcie orzeczenia o uniewaznieniu uwaza sie, Zze wzor wspolnotowy od
poczatku nie rodzil skutkow okreslonych w rozporzadzeniu, w zakresie w jakim zostat

uznany za niewazny. (art. 26 ust. 1)

W razie rejestracji w OHIM, wzoér podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgloszenia jako
zarejestrowany wzor wspolnotowy, o ile spetnia przestanki z art.1 ust.2b w zw. z art.5 ust.ib i art.6
ust.1b Rozporzadzenia. Uprawniony moze przedtuzy¢ okres ochrony na jeden lub wiecej okresow
piecioletnich, tacznie do 25 lat od daty zgloszenia. Powstaje w ten sposéb wylaczne prawo z
rejestracji, polegajace na uzywaniu i zakazywaniu osobom trzecim uzywania tego wzoru,
obejmujacych w szczegolnosci wytwarzanie, oferowanie, wprowadzenie do obrotu, import i
eksport lub uzywanie produktu, w ktérym jest zawarty lub zastosowany wzor, lub sktadowanie

takiego produktu w tych celach (art. 19 ust.1).

Rozporzadzenie w sposob jasny podaje zakres praw, ktore przystuguja wiascicielowi.
Obejmuja one niewatpliwie wytwarzanie (making) catego produktu, w ktorym wzdr zostat
ucielesniony lub do ktorego zostal zastosowany. Szeroka interpretacje proponuje sie przyjac

wobec okreslen oferowanie i wprowadzenie do obrotu. Oferowanie produktu nie tylko dotyczy

umowy kupna-sprzedazy, ale réwniez najmu, dzierzawy czy innego rodzaju przekazania

produktu, majacego ostatecznie na celu przeniesienie prawa.

Szeroko nalezy takze rozumie¢ zwrot uzycie produktu, ktéry obejmuje takze wystawy czy

pokazy, jesli prowadzi do zaklocenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wylacznego.

Natomiast sktadowanie produktu nie powinno by¢ interpretowane rozszerzajaco, narusza ono

prawo z rejestracji tylko wowczas, gdy dokonane jest w celu oferowania produktu, wprowadzenia

go do obrotu, importu itd.

Z rejestracji wzoru Wspolnoty wynikaja dla uprawnionego roszczenia zakazowe
wzgledem osoby, ktora narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzajac, wprowadzajac
do obrotu, czy przechowujac produkty, w ktorych inkorporowany jest wzoér. Dla oceny naruszenia
(grozby naruszenia) istotne jest ustalenie, ze wzor ucielesniony w produkcie pozwanego jest na
tyle podobny do zarejestrowanego na rzecz powoda wzoru wspolnotowego, ze nie wywotuje on u
zorientowanego uzytkownika innego ogodlnego wrazenia, uwzglednia sie przy tym stopien

swobody twdrcy przy opracowywaniu wzoru.

Zakres ochrony wzoru okreslaja cechy zewnetrzne ujawnione przez uprawnionego w

dokumentacji ztozonej przy wniosku o rejestracje. Beda to wylgcznie takie cechy, ktére moga by¢

postrzegane zmystem wzroku. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 X
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1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorow, w wersji angielskiej w sposdb wyrazny odnosi sie do

tych wiasnie cech. (shown visibly)

Wzory nalezy poréwnywac¢ uwzgledniajac cechy nowe, nie za$ znane i ogolnie dostepne.
Nie naleza do tresci prawa np. elementy folkloru czy uksztattowane historycznie style. Prawo z
rejestracji nie obejmuje tych wilasciwosci wzoru, ktore sa wlasnoscia publiczng, a tylko nowe,
istotne jego cechy. Istnienie takie samego ogolnego wrazenia nie zawsze przesadza o
nasladownictwie; czesto jest nieunikniong konsekwencja sytuacji, gdy wyglad przedmiotu jest

inspirowany tradycjami lub silnie zdeterminowany jego funkcja uzytkowa.

Wzory uwaza sie za identyczne, jezeli ich cechy réznig sie jedynie nieistotnymi

szczegbtami. (art.5 ust.2) Ceche nowosci wzoru (rysunku, modelu) niweczy zatem wylgcznie jego
identycznos$¢ lub wystepowanie roznic zaledwie w nieznaczacych szczegdtach w pordwnaniu z
wzorem udostepnionym wczesniej przez publikacje rejestracji, wystawienie, uzywanie w handlu
lub w jakikolwiek inny sposob. Tylko zatem réznice cech istotnych pozwalajq uznaé, ze
poréwnywane wzory nie sq identyczne. (tak K. Szczepanowska-Koztowska Zdolnos¢ rejestracyjna

wzoru w prawie Unii Europejskiej. PPH nr 3 z 2005 r. 5.45-50)

Zarejestrowany wzor Wspolnoty ma indywidualny charakter, jesli calo$ciowe (ogdlne)
wrazenie, jakie wywotuje na poinformowanym uzytkowniku, r6zni sie od wrazenia, jakie wywiera
na takim uzytkowniku wzor, ktéry zostal udostepniony publicznie przed data dokonania
zgloszenia wzoru do rejestracji, od ktorej wzéor ma byc¢ chroniony lub, jesli zastrzezono
pierwszenstwo, przed datg pierwszenstwa. (art. 6 ust.1ib) Przy ocenie indywidualnego charakteru

bierze sie pod uwage stopien swobody twdércy przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust.2)

Okreslenie, czy wzor ma indywidualny charakter, powinno byc¢ uzaleznione od faktu, czy
ogdlne wrazenie wywierane na poinformowanym uzytkowniku dokonujgcym oglgdu danego wzoru
rozni sie wyraznie od wrazenia zwiqzanego z istniejgcq catoscig wzoru, przy uwzglednieniu natury
produktu, do ktérego odnosi sie¢ wzor lub w ktdrym sie zawiera, w szczegdlnosci do sektora
przemystu, do ktdrego nalezy, oraz stopieri swobody twdrcy podczas tworzenia danego wzoru. (pkt
14 Preambuly) Dokonujac oceny Sad musi zatem rozwazy¢ na ile utrudnione jest w okreslonej
dziedzinie przemystu tworzenie rysunkow i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode te
moga ograniczac¢ narzucane projektantom wzgledy funkcjonalne, techniczne, handlowe, a takze

tendencje panujace w modzie, czy gusta nabywcow.

Ocena indywidualnego charakteru rysunku lub modelu opiera sie na ogélnym wrazeniu,
jakie sprawiaja one na zorientowanym uzytkowniku (informed user, ['utilisateur averti) w
odniesieniu do tego co poprzednio istnialo w tej samej dziedzinie produktow. Wrazenie to musi
by¢ wyraznie odmienne. Bez znaczenia jest, ze wzdr rozni sie od wczesniejszego wzoru pewna,

nawet duzg liczbg okreslonych szczegoléw, jesli mimo wszystko zorientowany uzytkownik
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(bardziej obiektywny, wnikliwy, posiadajacy lepsza znajomos¢ przedmiotu, osoba, ktora go uzywa

i postugyje sie nim jako znawca) odnosi wrazenie, ze widziat juz taki wzor. (déja vu)

Kryterium indywidualnego charakteru opiera sie na wrazeniu ogélnym, jakie wywiera wzor i
polega na ustaleniu, czy zorientowany uzytkownik uwaza, ze wzor rézni sie, czy tez nie od tego co
istniato juz poprzednio w danej dziedzinie produktéw. (tak M. Pozniak-Niedzielska Ochrona (...)
s.5) Wzor bedzie mial charakter indywidualny jedynie wowczas, gdy ma na tyle silna
zdolnos¢ odrodzniajaca go od innych, ze bedzie mogl by¢ zindywidualizowany przez
zorientowanego uzytkownika. (tak M. Pozniak-Niedzielska Wzér wspdlnoty. w Ochrona
znakoéw towarowych, wzoréw przemystowych i oznaczen geograficznych w Polsce po akcesji do Unii

Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 $.57-59)

Wymdg, by byt to uzytkownik zorientowany, wskazuje na koniecznos¢ ograniczenia kregu
uzytkownikéw relewantnych dla oceny ogélnego wrazenia. To zorientowanie powinno by¢ zatem
pewnym "wyczuleniem"” takiego odbiorcy, polegajgcym na swiadomosci réznej postaci przedmiotow
materialnych jako efektu intelektualnego, kreatywnego wysitku, a w efekcie sktonnosci do wyboru
okreslonego produktu ze wzgledu na jego cechy wizualne. (tak K.Szczepanowska-Koztowska

Zdolnos¢ (...) s.45-50)

Za zorientowanego moze by¢ uwazany staly uzytkownik produktu, ale takze ten,
ktory uzywajac go doraznie dobrze go zna. Bedzie nim takze kazdy podmiot zwigzany z
tworzeniem, przechowywaniem lub dystrybucja produktu, znajacy dobrze jego walory uzytkowe i
cechy techniczne. (tak J. Sozanski Ochrona wiasnosci intelektualnej i przemystowej w Unii

Europejskiej — prawo wzoréw przemystowych krajowych i wspélnotowych. nr 12/2005 s.30-37)

Sad podziela poglad Marii Pozniak-Niedzielskiej, ze zorientowany (uswiadomiony)
uzytkownik to taki, ktory jest bardziej przenikliwy i ma lepsza niz zwykty znajomo$¢ przedmiotu.
Nie jest to sam tworca ani przecietny odbiorca, ani znawca w okreslonej dziedzinie lecz osoba,
ktora tkwi pomiedzy nimi. Od zorientowanego uzytkownika wymaga sie okreslonych kwalifikacji,
zatem nie moze nim by¢ nabywca (konsument) lecz osoba, ktéra uzywa przedmiotu i
posluguje sie nim jako znawca. Niekoniecznie musi to by¢ finalny uzytkownik. (Ochrona
wzordéw przemystowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Saqdowy 1/2007 5.6) Rozwazania
dotyczace oryginalnego charakteru znajduja bezposrednie odniesienie do oceny naruszenia, gdy
przeciwstawiamy sobie zarejestrowany wzor Wspolnoty i wzor przemystowy zawarty w produkcie

pozwanego. Fakt naruszenia uzasadnia stwierdzenie przez zorientowanego uzytkownika, iz wzér

powoda i produkt pozwanego nie wywoluja odmiennego ogélnego wrazenia.

Ocena oryginalnego charakteru wzoréw N AG i przeciwstawionych im produktéw
powinna by¢ dokonywana z punktu widzenia wyspecjalizowanego uzytkownika, ktory
profesjonalnie zajmuje sie naglo$nieniami, ma dobra orientacje w tej dziedzinie, ale takze
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projektanta, producenta lub wyspecjalizowanego sprzedawcy (hurtowego, czy detalicznego).
Tylko od nich mozna wymagac¢ odpowiedniego stopnia ogolnej orientacji. Powszechna znajomos¢
wzornictwa przemystowego w odniesieniu do zlaczy wérdd ich uzytkownikow finalnych moze by¢
istotnie ograniczona pelniong przez tego typu urzadzenia funkcja, a takze mozliwosciami

finansowymi.

W sprawach wzoréw wspolnotowych sady stosuja przepisy Rozporzadzenia (art.88 ust.1),
a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zaréwno w zakresie przepiséw
prawa materialnego (ust.2.)jak i procesowego, stosowanych do tego samego rodzaju

postepowan w sprawach dotyczacych praw z rejestracji krajowego wzoru przemystowego.

Uznajac, ze pozwany naruszyl lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia praw
z rejestracji wzoru Wspolnoty sad stosuje, jesli nie stoja temu na przeszkodzie wazne

powody, nastepujace srodki :

a. zabraniajagce pozwanemu kontynuowania dzialan, ktére naruszaja lub groza naruszeniem

Wzoru,
b. zajecie podrobionych produktow;

c. zajecie materialow i narzedzi wykorzystanych w przewazajacej mierze do wytworzenia
podrobionych dobr, jezeli ich wlasciciel wiedzial do jakich celéw byly uzyte lub w okreslonych

okolicznosciach byto to oczywiste,

c. wszelkie srodki pozwalajace na nalozenie innych sankcji, odpowiednich w okreslonych
okolicznosciach, przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym rowniez prawa prywatnego
miedzynarodowego panstwa cztonkowskiego, w ktédrym naruszenie miato miejsce lub istnieje
grozba jego popelnienia. (art. 89 ust.1) Sad w sprawach wzoréw wspolnotowych podejmuje,
zgodnie z prawem krajowym, niezbedne $rodki zapewniajace przestrzeganie sankcji okreslonych

w ust.1. (ust.2)
Odnoszac powyzsze rozwazania do poczynionych w sprawie ustalen Sad uznal, ze:

M dopuscit sie naruszenia praw N, wprowadzajac do obrotu produkty, ktore stanowia
imitacje (identyczne kopie) wzoréw powoda, zlacza (wtyki i gniazda), w ktorych inkorporowane
sa wzory Wspolnoty nr nr 000152970-0002, 000152970-0003, 000152970-0004, 000152970-0006.
Zewnetrzna forma wzoréw powoda i produktéw pozwanego jest identyczna, przez co ogolne
wrazenie jakie one wywotuja na zorientowanym uzytkowniku - osobie, ktora zawodowo zajmuje
sie urzadzeniami naglasniajacymi, sprzedajac je lub obstugujac, jest takie samo. Wrazenie
poteguje zerwanie z wcze$niejszym zdobnictwem w zakresie zlacz oraz sinusoidalne

uksztaltowanie fragmentu walcowatego plaszcza wtyku.
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Postac¢ wzoru

Produkty pozwanego

®)

000152970-0002

WTYK NL4MD-V

000152970-0004

WTYK NL4MD-V
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GNIAZDO NC3FX

&

000152970-0003

'WTYK NC3MX

000152970-0006

~ WTYK NC3MX

Powyzsze bezposrednie przeciwstawienie wzoréw powoda i produktow pozwanego
przekonuje za uznaniem racji N AG. Podobienstwo linii, ksztaltow i proporcji produktéw i
wzordw jest tak dalekie, ze w zadnym razie nie moga one wywotywa¢ odmiennego ogdélnego

wrazenia na zorientowanym uzytkowniku.

Stwierdzajac fakt naruszenia przez pozwanego praw powoda przez importowanie,
oferowanie do sprzedazy i wprowadzanie do obrotu zlacz (gniazd i wtykow) oraz istnienie

grozby, ze naruszenia moga powtodrzy¢ sie w przysztosci, Sad :

1. zakazat M prowadzacemu dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa A w G naruszania przystugujacych

N AG w S praw z rejestracji wzorow Wspolnoty nr 000152970-0002, 000152970-0003, 000152970~
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0004, 000152970-0006 oraz wspolnotowych znakow towarowych nr 002060739, 000432624,

0002382786, 0003717361, 003717303, zakazujac pozwanemu :

C. importowania, eksportowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania, w
tym za posrednictwem Internetu oraz skladowania w celu oferowania i wprowadzenia do

obrotu nastepujacych towardw :

- gniazda (zlacza rodzaju zenskiego) typu XLR prosty, w ksztalcie walca, na ktérego
przedniej $cianie znajduja sie trzy identyczne okraglte otwory, rozmieszczone w ten
sposob, ze stanowig wierzchotki rownobocznego trdjkata, cecha charakterystyczna
gniazda jest zatrzask umiejscowiony na polaczeniu przedniej i srodkowej czesci walca,
ktora ma srednice wieksza niz czes¢ przednia i jest zdobiona poprzecznymi nacieciami w
postaci czterech okraglych zlobienn oplatajacych walec; zakonczenie wtyku ma ksztatt
$cietego stozka, na ktdry jest nalozony charakterystyczny element w postaci sinusoidalnej

naktadki w kontrastujagcym kolorze;

- wtyku (zlacza rodzaju meskiego) typu XLR prosty, w ksztalcie tulei, wewnatrz
ktorej znajduja sie trzy identyczne piny (szpilki) o zaokraglonych koncowkach,
rozmieszczone w taki sposob, ze stanowia wierzchotki réownobocznego trojkata;
zewnetrzna czes¢ tulei charakteryzuje sie poprzecznymi nacieciami w postaci ztobienia o
ksztalcie niepelnego owalu umiejscowionego na brzegu kotnierza tulei oraz czterech
okregdw oplatajacych kolnierz tulei, umieszczonych tuz przy zakonczeniu wtyku;
zakonczenie wtyku ma ksztalt Scietego stozka, na ktory jest nalozony charakterystyczny
element w postaci sinusoidalnej nakladki w kontrastujacym kolorze, stykajacej sie z

ostatnim okregiem;

d. uzywania w jakiejkolwiek formie, w szczegoélnosci importowania, eksportowania,
oferowania i wprowadzania do obrotu, reklamowania, w tym za posrednictwem Internetu
oraz uzywania w dokumentach handlowych, w tym na stronach internetowych

eksploatowanych przez pozwanego, nastepujacych oznaczen :
- stownego oznaczenia SPEAKON,

- oznaczenia w postaci okregu o czarnym obwodzie, wewnatrz ktérego wpisane sa
elementy fantazyjne przypominajace pionowo ustawiong litere T o zagietym lukowato
daszku oraz przecinajaca ja w potowie litere N, ktorej srodkowa czes¢ jest niewidoczna,

przy czym elementy te sg koloru czarnego i umieszczone s3 na biatym tle okregu,

- oznaczenia w formie zewnetrznego wygladu wtyku (zlacza rodzaju meskiego) typu
XLR prosty, w ksztalcie tulei, wewnatrz ktorej znajduja sie trzy identyczne piny (szpilki) o

zaokraglonych koncowkach, rozmieszczone w taki sposob, ze stanowia wierzchotki
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rownobocznego trojkata; zewnetrzna czes¢ tulei charakteryzuje sie poprzecznymi
nacieciami w postaci zlobienia o ksztalcie niepelnego owalu umiejscowionego na brzegu
kotnierza tulei oraz czterech okregow oplatajacych kotnierz tulei, umieszczonych tuz przy
zakonczeniu wtyku; zakonczenie wtyku ma ksztatt scietego stozka, na ktory jest natozony
charakterystyczny element w postaci sinusoidalnej nakladki w kontrastujacym kolorze,

stykajacej sie z ostatnim okregiem,

oznaczenia w formie zewnetrznego wygladu gniazda (zlacza rodzaju zenskiego)
typu XLR prosty, w ksztalcie walca, na przedniej $cianie ktérego znajdujg sie trzy
identyczne okragle otwory, rozmieszczone w ten sposéb, ze stanowig wierzchotki
rownobocznego trdjkata; cecha charakterystyczng gniazda jest zatrzask umiejscowiony na
polaczeniu przedniej i srodkowej czesci walca, ktora ma $rednice wieksza niz czesc¢
przednia i jest zdobiona poprzecznymi nacieciami w postaci czterech okraglych zlobien
oplatajacych walec; zakonczenie wtyku ma ksztalt scietego stozka, na ktéry jest natozony

charakterystyczny element w postaci sinusoidalnej naktadki w kontrastujagcym kolorze,

oznaczenia w formie zewnetrznego wygladu wtyku (zlacza rodzaju meskiego) w
ksztalcie tulei, wewnatrz ktorej znajduje sie pin (szpilka); cecha charakterystyczng zlacza
jest srodkowa czesc¢ tulei o wiekszej $rednicy walca niz czes¢ przednia; tworzy ja piec
przylegajacych do siebie pierscieni oplatajacych walec, w tym $rodkowy pierscien o
mniejszej srednicy w stosunku do otaczajacych go pierscieni oraz zatrzask ozdobiony
liniowymi poprzecznymi zlobieniami; zakonczenie wtyku ma ksztalt stozka scietego
blisko podstawy, na ktory jest natozony charakterystyczny element w postaci sinusoidalnej

nakladki w kontrastujagcym kolorze posiadajacej wzdtuzne liniowe naciecia;

nakazal pozwanemu zniszczenie, na jego koszt, nalezacych do niego towardw,

odpowiadajacych opisom przedstawionym w pkt 1. i naruszajacych przez to zarejestrowane na

rzecz powoda wzory Wspdlnoty oraz wspolnotowe znaki towarowe.

W odniesieniu do wzoréw Wspolnoty orzeczenie oparte jest na przepisach art. 89 ust. 11 2

Rozporzadzenia oraz art. 286 p.w.p.

O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie 2 k.p.c., obcigzajac nimi w catosci

pozwanego, poniewaz powdd ulegt tylko w nieznacznej czesci swego roszczenia.

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 art. 98 k.p.c.) Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez
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adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych
przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty nakazanego przez sad
osobistego stawiennictwa strony. (§ 3.) Stronom reprezentowanym przez radce prawnego lub
rzecznika patentowego zwraca sie koszty w wysokosci naleznej wedlug przepisow o wynagro-

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

Opfaty za czynnosci adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 28 IX 2002 r. w sprawie optat za czynnosci adwokackie

oraz ponoszenia przez Skarb Paristwa kosztéw nieoptaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu.

Zasadzajac oplate sad bierze pod uwage niezbedny nakfad pracy, a takze charakter sprawy
i wklad pracy adwokata w przyczynienie si¢ do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2
ust.1.) Podstawe stanowig okres$lone w rozdziatach 3-5 stawki minimalne. Opfata nie moze by¢
wyzsza od szesciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktorej wysoko$¢ zalezy od wartosci
przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust..) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji

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

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznal, Ze adekwatne
do naktadu pracy pelnomocnika powoda wykonujacego zawod rzecznika patentowego bedzie
wynagrodzenie w dwukrotnej minimalnej wysokosci 168o+17 1zt oplata skarbowa od
pelnomocnictwa). Sad nalozyt takze na pozwanego obowigzek zwrotu kosztéw zwigzanych z
udzielonym zabezpieczeniem (200 zl) oraz wydatkéw koniecznych do prowadzenia niniejszego
postepowania (oplata tymczasowa 500 zl, wydatki na tlumaczenia 1.808,04+741,76+139,08
+324,52+278,16+278,16 zt oraz oplata za wydanie swiadectw rejestracyjnych 99,39 zt tj. 30 EUR wg
kursu z dnia 25 VIII 2008 r. tabela nr 165/A/NBP/2008), lacznie 6.066,11 zt.

Sad ustalit oplate ostateczng na kwote 1.000 zt i uznat jg za pobrana od powoda do kwoty
500 zl. (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach sgdowych w sprawach cywilnych).

Nieuiszczong czes¢ oplaty ostatecznej obowigzany jest ui$ci¢ pozwany, zgodnie z art. 16 ustawy.
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