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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dnia 22 marca 2010 1.

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII
Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych

w sktadzie nastepujacym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant aplikant radcowski Magdalena Nowak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2010 T.
sprawy z powodztwa D GmbH z siedziba w Lunen

przeciwko K

o ochrone praw z rejestracji wspdélnotowych znakow towarowych

1. zakazuje pozwanemu K importu, wprowadzania do obrotu i oferowania satelitarnych
odbiornikéw cyfrowych opatrzonych wspdlnymi znakami towarowymi DREAM BOB i /lub
DREAM MULTIMEDIA, nie niebedacych oryginalnymi produktami powoda D GmbH w

Lunen;

2. nakazuje pozwanemu zniszczenie, na jego koszt, 150 cyfrowych odbiornikéw satelitarnych
o nazwie handlowej DM500S, opatrzonych wspoélnotowym znakiem towarowym DREAM
MULTIMEDIA, zatrzymanych w dniu 27 listopada 2009 r. przez Urzad Celny III Port

Lotniczy w Warszawie;

3. w pozostalej czesci powodztwo oddala;

4. zasadza od pozwanego na rzecz powoda kwote 2.204 (dwa tysigce dwiescie cztery)

zlote, tytulem zwrotu kosztéw procesu.
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UZASADNIENIE

31 XII 2009 r. spotka z ograniczong odpowiedzialno$cia prawa niemieckiego D GmbH z

siedziba w Lunen wniosta o :

1. zakazanie K wytwarzania, importu, eksportu, wprowadzania do obrotu i oferowania
satelitarnych  odbiornikdw cyfrowych opatrzonych wspolnotowymi znakami
towarowymi DREAM BOX i/lub DREAM MULTIMEDIA, stanowigcych podrobki
satelitarnych odbiornikéw cyfrowych produkowanych przez powoda;

2. nakazanie pozwanemu zniszczenia, na jego koszt, 150 cyfrowych odbiornikéw
satelitarnych o nazwie handlowej DMs500S, opatrzonych wspdlnotowym znakiem
towarowym DREAM BOX (po sprecyzowaniu na rozprawie 15 III 2010 r. k.69 - DREAM
MULTIMEDIA), zatrzymanych w dniu 27 XI 2009 r. przez Urzad Celny III Port
Lotniczy w Warszawie;

3. zasadzenie kosztéw procesu.

W motywach powodka powotata sie na przystugujace jej z rejestracji w OHIM prawa z
rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych DREAM BOX i DREAM MULTIMEDIA.
Wyjasnila, ze pozwany narusza jej prawa wylaczne, czego dowodzi zatrzymanie przez Urzad
Celny III Port Lotniczy w Warszawie w dniu 27 XI 2009 r. 150 odbiornikéw satelitarnych
opatrzonych znakiem towarowym DREAM BOX, ktdérych odbiorca byt pozwany. Towar nie
jest oryginalnym produktem powodki, lecz podrébka. Pozwany nie zareagowal na wezwanie D
GmbH do dobrowolnego zaniechania naruszen. Na poparcie swych zadan powoddka

zaoferowala dowody z dokumentéw, zeznan $swiadkdow i opinii biegtego. (k. 1-52)

W zakreslonym przez Sad 14-o dniowym terminie, K nie zlozyl odpowiedzi na
pozew. (dowdd doreczenia odpowiedzi na pozew z pouczeniem k.66) Na rozprawie w dniu
15 III 2010 1. pozwany zazadal oddalenia powodztwa. Wyjasnit, ze otrzymat z Chin inny niz
zamowiony towar. Nie zgodzil sie na jego zniszczenie poniewaz nie bedzie ponosit kosztow

cudzej pomytki. Nie wytwarza, ani nie eksportuje odbiornikéw satelitarnych. (k. 69)

Bezsporne w sprawie jest, ze spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia prawa
niemieckiego D GmbH z siedzibg w Lunen jest uprawniona do stownych wspoélnotowych
znakow towarowych
v" DREAM BOX - zarejestrowanego w OHIM pod nr 002768794 w dniu 17 X 2003 1. Z

pierwszenstwem od 7 III 2002 r. dla towarow z klasy 9. klasyfikacji nicejskiej, m.in.



urzadzen do nagrywania, przekazywania i odtwarzania glosu i obrazu, w szczegolnosci
drogga satelitarna,

v DREAM MULTIMEDIA - zarejestrowanego w OHIM pod nr 002769909 w dniu 18 XI 2005
r. z pierwszenstwem od 7 III 2002 r. dla towaréw z klas 8 i 9. klasyfikacji nicejskiej, m.in.
urzadzen do nagrywania, przekazywania i odtwarzania glosu i obrazu, w szczegolnosci
droga satelitarna.

(tak tez wydruki z internetowej bazy danych OHIM z ttumaczeniami k.10-23)

W dniu 27 XI 2009 r. Urzad Celny III Port Lotniczy w Warszawie dokonatl zatrzymania
zamowionych przez pozwanego z Chin 150 dekoderow do odbioru telewizji satelitarnej, o
nazwie handlowej DMs5o00S, opatrzonych wspdlnotowym znakiem towarowym DREAM
MULTIMEDIA. (tak tez kopie pism k.24, 25, fotografie produktéw k.28-45) D GmbH dokonat
weryfikacji autentycznosci produktdéw opatrzonych jego znakiem towarowym, stwierdzajac, ze
zatrzymane odbiorniki cyfrowe s3 wyprodukowanymi w Chinach podrébkami. (tak tez

protokot badania poréwnawczego k.26-27)

Powyzsze okolicznosci istotne dla rozstrzygniecia sprawy, w rozumieniu art. 227 k.p.c.,
nie byly przedmiotem sporu. Pozwany nie kwestionowat praw wylacznych powddki, nie
zaprzeczal faktu zamowienia z Chin odbiornikéw satelitarnych, ktoére stanowia kopie
produktéw D GmbH. Zadat oddalenia powddztwa, twierdzac, ze nie jest odpowiedzialny za
wprowadzenie w polski obszar celny produktéw, ktérych nie zamawiat. Okolicznos¢ ta jest
jednak obojetna, z punktu widzenia odpowiedzialnosci za naruszenie praw z rejestracji

wspolnotowego znaku towarowego.

Stanowisko K, zaniechanie zlozenia przezen odpowiedzi na pozew i niekwestionowanie
twierdzen powddki, uzasadniato pominiecie przez Sad dowoddéw z zeznan $wiadkow i opinii

biegtego. (art. 230 k.p.c.)

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 wspolnotowego znaku towarowego, ktére reguluje w sposob calosciowy kwestie
zwigzane ze wspdlnotowymi znakami towarowymi dla towaréw lub ustug, w szczegélnosci
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, stanowig 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. (Dz.U 1989 L4o str.1) Implementujaca



ja ustawa Prawo wilasnosci przemystowej znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak
odpowiedniego unormowania rozporzadzenia, w szczegdlnosci zas w tym zakresie, w jakim

odsyla ono do wlasciwych przepiséw prawa krajowego.

Wspolnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywotuje ten sam skutek w
catej Unii Europejskiej; moze by¢ zarejestrowany, zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia sie lub
decyzji stwierdzajacej wygasniecie praw wlasciciela lub uniewaznienie znaku, ktérego
uzywanie moze by¢ zakazane jedynie w odniesieniu do catej Unii. (art.1 ust.2) Znak uzyskuje
sie poprzez rejestracje (art. 6) w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego w
Alicante, 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
mozliwo$cig przedtuzenia). (art. 46) Prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego s
skuteczne wobec 0s6b trzecich z dniem publikagji. (art. 9 ust.3 zd.1)

Zgodnie z przepisem art. 99 ust. rozporzadzenia, sady uznaja wspolnotowy znak
towarowy za wazny, o ile nie jest to przedmiotem powddztwa wzajemnego o stwierdzenie
wygasniecia lub uniewaznienie. (domniemanie waznosci) Znak moze sklada¢ sie z jakiekolwiek
oznaczenia, ktore mozna przedstawi¢ w formie graficznej, w szczegolnosci z wyrazéw, tacznie
z nazwiskami, rysunkow, liter, cyfr, ksztattu towarow lub ich opakowan, pod warunkiem, ze
oznaczenia takie umozliwiaja odréznianie towarow lub ustug jednego przedsiebiorstwa od
towarow lub ustug innych przedsiebiorstw. (art. 4) Podstawowa funkcja znaku towarowego
jest zagwarantowanie konsumentowi lub koncowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia
pochodzenia towaru lub uslugi oznaczonych znakiem, odroznienia (bez ewentualnosci
wprowadzenia w blad) tego towaru lub uslugi od towaréw lub uslug innego
pochodzenia. (por. wyroki ETS z 23 V 1978 1. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, z 18 VI
2002 1. w sprawie C-299/99 Philips)

Dla niniejszych rozwazan najwazniejszy jest przepis art. g, ktory przyznaje
uprawnionemu prawo do wylacznego i niezakloconego uzywania zarejestrowanego
znaku oraz prawo do zakazania innym osobom, ktore nie posiadaja jego zgody,
uzywania w obrocie :

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

b. oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do
wspolnotowego znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienstwa towarow, ktoérych
dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej; ktore obejmuje prawdopodobienistwo ich skojarzenia.

c. oznaczenia identycznego lub podobnego do wspolnotowego znaku towarowego w
odniesieniu do towarow, ktore nie s3 podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak, w

przypadku gdy cieszy sie on renoma we Wspdlnocie i gdy uzywanie oznaczenia bez



uzasadnionej przyczyny powoduje nienalezng korzysc¢ albo jest szkodliwe dla odrézniajacego
charakteru lub renomy wspolnotowego znaku towarowego. (ust.1)

Zakazy z art. 9 usta s3 zbiezne ze wzglednymi podstawami odmowy rejestracji
wskazanymi w art. 8 ust.., stad dla sadowej oceny istnienia naruszenia prawa istotne
znaczenie mie¢ beda zatem rozwazania zawarte w uzasadnieniach orzeczen Europejskiego
Trybunatu Sprawiedliwosci i Sadu Pierwszej Instancji (obecnie Trybunatu i Sadu Unii

Europejskiej) w Luksemburgu odnoszace sie do:

<> identycznosci lub podobienstwa do wczesniejszego znaku towarowego,
<> identycznosci lub podobienstwa towarow lub ustug,
<> istnienia ryzyka konfuzji.

Nalezy przy tym podkresli¢, ze poglady Trybunatu i Sadu cechuje w tym zakresie duza
jednolitos¢ i stabilno$¢. W najnowszych orzeczeniach wielokrotnie powolywane sa tezy
wcezesniejszych wyrokow i opinii, do ktérych, jako majacych istotne znaczenie dla zrozumienia
pojecia naruszenia prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego, Sad pragnie sie

odniesé.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znakéw powinna sie opiera¢ na ich
zgodnosci graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (koncepcyjnej). Sporne
znaki nalezy poréwnywac¢ catosciowo, a decydujace znaczenie mie¢ beda elementy
odrozniajace i dominujace, a nie opisowe. Dwa znaki towarowe s3 do siebie podobne jezeli, z
punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcow, sa one przynajmniej czesciowo identyczne w
jednym lub kilku istotnych aspektach. (por. wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawach T-6/o01
Matratzen i z 25 XI 2003 r. T-286/02 Kiap Mou)

Identycznos¢ poréwnywanych (przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia
wystepuje wowczas, gdy s 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 mowi¢ zaledwie o
podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych

cech znakow i ich calo$ciowego oddzialywania na percepcje nalezycie poinformowanego,

dostatecznie uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta. (por. wyrok Trybunatu z 20 III

2003 1. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion)

Dokonujac oceny podobienistwa towarow nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki
charakteryzujace, zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie rodzaj towarow,
ich przeznaczenie, sposob uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich s3 sprzedawane,
a takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (por. wyroki Sadu z 23 X
2002 1. w sprawach T-388/00 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 pewng wspétzaleznos¢ miedzy branymi pod

uwage czynnikami, w szczegolnosci podobienstwem znakdw towarowych oraz podobienstwem



towarow, ktoérych one dotycza, przy czym niski stopien podobienstwa miedzy towarami
moze by¢ zrownowazony znaczacym stopniem podobienstwa miedzy znakami
towarowymi i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznosci - por. wyroki Sadu z 23 X 2002 1. w
sprawach T-388/oo0 ELS, z 5 IV 2006 r. 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
uzna¢, ze dane towary lub uslugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa,
ewentualnie z przedsiebiorstw powiazanych gospodarczo. (por. wyroki ETS z 29 IX 1998 1.
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 V11999 r. w sprawach C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer)

Prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad powinno by¢ oceniane w sposob
calosciowy, zgodnie ze sposobem postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu
wszystkich istotnych okolicznosci konkretnego przypadku, w szczegdlnosci wzajemnej
zalezno$ci miedzy podobienstwem oznaczen i towardéw lub ustug, ktorych one dotycza. (por.
wyroki Sadu z 9 VII 2003 r. 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 r. 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 szczegdlnym uwzglednieniem ich elementow
odrozniajacych i dominujacych. (por. wyroki Sadu z 14 X 2003 . w sprawach T-292/01 BASS, z 6
VII 2004 r. T-u7/02 Chufafit) Z zasady, odbiorcy nie uznaja elementu opisowego, stanowigcego
czes¢ zlozonego znaku towarowego, za element odrézniajacy i dominujacy w catosciowym
wrazeniu, jakie ten znak wywiera. (por. wyroki Sadu z 3 VII 2003 r. w sprawach T-129/01
BUDMEN i z 6 VII 2004 1. T-u7/02 Chufafit) O ile przecietny konsument postrzega zwykle
znak towarowy jako calo$¢ i nie zaglebia sie w analize jego poszczegolnych elementow (por.
wyrok ETS z 1 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, wyrok Sadu z 10 X 2006 r. w sprawie T-
172/05 Armafoam), o tyle to wla$nie dominujace i odrézniajace cechy oznaczenia s3, co
do zasady, najlatwiej zapamietywane. (por. wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01
Fifties)

Zawarty w znaku towarowym element opisowy nie moze by¢ uznany za dominujacy,
albowiem ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad nie moze byc¢ oparta na
elementach nie podlegajacych ochronie przepisami dotyczacymi znakéw towarowych. (por.
wyrok Sadu z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 Echinacin) Znak towarowy, ktéry nie zawiera
jakiegokolwiek elementu opisowego dla okreslonej kategorii towaréw lub uslug posiada
charakter wysoce odrézniajacy. (por. wyrok ETS z 12 I 2006 r. w sprawie C-361/04 P Picasso)
Nadaje to ogromng wage elementowi dominujacemu znaku towarowego, ktéry konsument

zauwaza i zapamietuje. Dlatego konieczno$¢ oceny ogdlnego wrazenia, jakie wywotuje



oznaczenie, nie wyklucza analizy kazdego jego skladnika w celu ustalenia elementu

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

Wilasciwy krag odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie
poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych (deemed to be reasonably
wellinformed 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 réznie ksztaltowaé w
zaleznosci od kategorii przedmiotowych towaréw lub ustug. (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w
sprawach C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer i z 6 V 2003 r. C-104/01 Libertel i z 12 I 2006 r. C-
361/04 P Picasso, wyrok Sadu z 14 X 2006 r. w sprawach polaczonych T-81, 82, 103/03 Venado)

Przecietny konsument rzadko ma mozliwos¢ przeprowadzenia bezposredniego
porownania réznych znakéw towarowych, musi zazwyczaj zdawac sie na zachowany w pamieci
nie-doskonaly obraz tych znakéw towarowych. Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad
jest tym wieksze im silniejszy jest charakter odrézniajacy 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 1 II 2005 r. T-57/03 Hooligan, z 21
I1 2006 1. T-214/04 POLO i z 5 IV 2006 1. T-202/04 Echinacin)

Istnieje pewna wspdlzaleznos¢ miedzy znajomoscia znaku towarowego wsrod
odbiorcéw, a jego charakterem odrdzniajagcym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym
bardziej wzmocniony jest jego charakter odrézniajacy. Przy dokonywaniu oceny, czy znak
towarowy cieszy sie wysoce odrézniajagcym charakterem wynikajacym z jego znajomosci wsréd
odbiorcéw, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w
szczegblnosci udzial znaku towarowego w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugos¢
okresu jego uzywania, wielko$¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego
promocji, udzial procentowy zainteresowanych grup odbiorcow, ktérym znak towarowy
umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa, jak
rowniez oswiadczenia izb handlowych i przemystowych lub innych stowarzyszen zawodowych.
(por. wyrok Sadu z 12 VII 2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke) Ciezar udowodnienia
sity znaku towarowego, a przez to jego odrdzniajacego charakteru, spoczywa na powodzie. (art.

6 k.c.)

Odnoszac powyzsze rozwazania do poczynionych w sprawie ustalenn Sad stwierdzil,

ze:

Prawa wylaczne D GmbH w Lunen wynikajace z rejestracji w OHIM wspdlnotowych
znakéw towarowych DREAM BOX i DREAM MULTIMEDIA nie zostaly przez pozwanego w

zaden sposob zakwestionowane. Okreslajac zakres tych praw (data pierwszenstwa, okres



ochrony, towary, dla ktérych znaki s3 zarejestrowane), Sad opart sie na zalaczonych do pozwu

wydrukach z internetowej bazy danych OHIM.

Z twierdzen powodki, udokumentowanych pismem Urzedu Celnego i fotografiami
wynika, ze pozwany, importujac odbiorniki satelitarne z zamiarem ich wprowadzenia do
obrotu, w sposob nieuprawniony uzywa oznaczenia DREAM MULTIMEDIA, identycznego ze
wspolnotowym znakiem towarowym CTM nr 002769909, naruszajac w ten sposoéb prawo D
GmbH z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego DREAM MULTIMEDIA. Ze wzgledu na
specyfike produktu, ktorego wyglad jest bardzo podobny do oryginalnego dekodera powodki,
znanego pod nazwa handlowa DREAM BOX (k. 24, 25, 48-50), Sad uznal, ze realne jest
zagrozenie naruszenia przez pozwanego takze wspolnotowego znaku towarowego DREAM
BOX - CTM nr 0027689909. (art. 9 ust. 1a rozporzadzenia)

Na zakwestionowanych produktach - identycznych z produktami, dla ktorych
zarejestrowane zostaly na rzecz powddki wspdlnotowe znaki towarowe DREAM BOX i
DREAM MULTIMEDIA, widnieje takze oznaczenie DREAM (k.31, 32), ktére mozna uznac¢ za
podobne, w takim stopniu, ze istnieje ryzyko wprowadzenia nabywcéw w blad co do
pochodzenia produktéw z okreslonego przedsiebiorstwa. Element DREM, usytuowany na
poczatku znaku, identyczny w warstwie wizualnej, znaczeniowej i fonetycznej, ma charakter
dystynktywny. Stowa BOX (skrzynka), czy MULTIMEDIA maja charakter opisowy. Uzywajac

tego oznaczenia pozwany narusza prawa powodki, tamiac zakaz okreslony w art. g ust. 1b.

Skutki wspodlnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom
rozporzadzenia. W innych przypadkach, naruszenie znaku podlega prawu krajowemu
odnoszacemu sie do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisow tytutu X. (art. 14

ust. 1) W celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji moga by¢ zakazane

w szczegolnosci, nastepujace dzialania :

umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
b. oferowanie towar6w, 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 towardéw pod takim oznaczeniem;
d. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyl lub Ze z jego strony istnieje grozba
naruszenia wspolnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba ze istniejg szczegdlne
powody zaniechania tego, decyzje zakazujaca pozwanemu takich dzialan. Stosuje
rowniez $rodki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, ktérych celem jest
zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, ze je$li w prawie krajowym

istniejq inne jeszcze sposoby ($rodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom



rozporzadzenia, Sad Wspodlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréow Przemystowych
powinien je, na wniosek powoda, zastosowa¢ do ochrony znaku wspolnotowego.
Sformutowanie - chyba ze 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, ktory dopuscil sie naruszenia, winien
skonkretyzowaé te szczegélne powody i wykaza¢ ich istnienie, pozostawiajac Sadowi (jako
arbitrowi) ocene, przy rozstrzyganiu o sposobie usuniecia skutkdédw naruszenia prawa z

rejestracji.

Uznajac, ze doszto do naruszenia praw wylacznych powodki Sad zakazat K importu,
wprowadzania do obrotu i oferowania satelitarnych odbiornikéw cyfrowych opatrzonych
wspolnotowymi znakami towarowymi DREAM BOX i/lub DREAM MULTIMEDIA,
niebedacych oryginalnymi produktami D GmbH w Lunen i nakazat pozwanemu zniszczenie,
na jego koszt, 150 cyfrowych odbiornikéw satelitarnych o nazwie handlowej DMso00S,
opatrzonych wspolnotowym znakiem towarowym DREAM MULTIMEDIA, zatrzymanych w

dniu 27 listopada 2009 r. przez Urzad Celny III Port Lotniczy w Warszawie.

Podstawe prawng rozstrzygniecia stanowig przepisy art. 9 ust. 2b. i c. oraz art. 102
rozporzadzenia w zw. z art. 286 ustawy z dnia 30 VI 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej,
uzasadniajace zastosowanie przez Sad, w przypadku, gdy pozwany naruszyt lub zagraza

naruszeniem praw z rejestracji srodkow zabraniajacych mu kontynuowania dziatan.

Sad uznal za nieuzasadnione i nieudowodnione, a przez to podlegajace oddaleniu
zadanie zakazania pozwanemu naruszania praw wylacznych D GmbH, przez wytwarzanie i
eksportowanie odbiornikéw satelitarnych opatrzonych wspolnotowymi znakami towarowymi
DREAM BOX i/lub DREAM MULTIMEDIA. Powddka nie twierdzila, ani nie starala sie
dowies¢, ze K w tej formie uzywa znakow D, a pozwany temu zaprzeczyl. (a contrario art. 9

ust. 2 rozporzadzenia)

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

calosci pozwanego, poniewaz powoddka ulegta tylko w nieznacznej czesci swego roszczenia.

Do niezbednych kosztow 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 kosztow procesu strony
reprezentowanej przez 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.)



Oplaty 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 Panstwa kosztéw nieoptaconej pomocy prawnej

udzielonej z urzedu.

Zasadzajac oplate sad bierze pod uwage niezbedny naklad pracy, a takze charakter
sprawy i wklad pracy adwokata w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2
ust.1.) Podstawe stanowia okreslone w rozdzialach 3-5 stawki minimalne. Optata nie moze by¢
wyzsza od sze$ciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej wysokos¢ zalezy od wartosci
przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji

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

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznal, ze
adekwatne do nakladu pracy pelnomocnika powoda wykonujacego zawod prawnika
zagranicznego, wpisanego na liste adwokatéw bedzie wynagrodzenie w minimalnej wysokosci.

(840 zt + 17 z1, tytutem oplaty skarbowej od pelnomocnictwa)



