Sygn. akt XXII GWzt 2/09

WYROK ZAOCZNY
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dnia 29 maja 2009 r.

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

w skladzie nastepujacym :

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 maja 2009 r. sprawy
z powodztwa W prowadzacego dzialalno$¢ gospodarcza pod firma E w P

przeciwko P prowadzacej dzialalnos¢ gospodarcza pod firma A w W

o zaplate

oddala powddztwo.

UZASADNIENIE

W dniu 30 III 2009 1. (data nadania k.30) W prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza pod

firma Ew P wnidst o :

1. zakazanie pozwanej prowadzacej dzialalnos¢ gospodarcza pod firmg A w W naruszania praw
do wspolnotowego znaku towarowego -ibd- zarejestrowanego przez Urzad Harmonizacji

Rynku Wewnetrznego w Alicante pod nr 001422385,



2. zasadzenie od pozwanej na jego rzecz kwoty 12.000 zt z ustawowymi odsetkami za czas od
dnia wniesienia pozwu, tytutem zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzysci,

3. zasadzenie kosztow procesu.

W motywach powdd wyjasnil, ze prawa z rejestracji w Urzedzie Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego w Alicante wspdlnotowego znaku towarowego -ibd- (CTM nr 001422385)
przystuguja A z siedziba w L. Znak zostal zarejestrowany m.in. dla towaréw w klasie 3, takich jak
produkty do pielegnacji i stylizacji paznokci.

Powod prowadzi dziatalno$é gospodarcza w zakresie sprzedazy hurtowej i detalicznej
kosmetykdw, w szczegolnosci renomowanych produktéw do pielegnacji i stylizacji paznokci. W
oparciu o umowy zawarte z producentami kosmetykdéw wprowadzanych do obrotu pod marka
-ibd:, jest wylacznym licencjobiorca uprawnionym do sprzedawania na terytorium Polski,
importu, magazynowania promocji i reklamy produktéw do higieny osobistej, stylizacji i
ozdabiania paznokci znakiem towarowym -ibd.. Uzyskal tez pisemnag zgode uprawnionego z

rejestracji na wystapienie z powddztwem o naruszenie praw wylacznych.

Pozwana prowadzaca dzialalno$¢ gospodarcza pod firma A w W, bezprawnie importuje i
wprowadza do obrotu w Unii Europejskiej, magazynuje, reklamuje i promuje produkty
kosmetyczne pod znakiem -ibd.. Ich sprzedaz odbywa sie za posrednictwem sklepu
internetowego. Pomimo Ze jej dzialania s3 bezprawne, pozwana nie godzi sie na zaprzestanie

naruszania praw powoda z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego.

Jako podstawe prawng roszczen, W wskazal przepisy art. art. g ust.1, 20, 97 ust.2 i 98 ust.2
Rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 XII 1993 1. w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego oraz art. 296 ust.1 ustawy z dnia 30 VI 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej.
Wskazujac warto$¢ przedmiotu sporu wyjasnil, ze w okresie od opublikowania w Biuletynie
Urzedowym OHIM informacji o udzielenie powodowi licencji na znaki towarowe, pozwana uzyskata
w zwiqzku z dziataniami stanowigcymi naruszenie praw ochronnych bezpodstawnie korzys¢ w
wysokosci 12.000 zi. (k.a-30)

Zarzadzeniem z dnia 17 IV 2009 r. prawomocnie zwrdcono pozew w odniesieniu do

zadania z pkt 1. (k.35-36)

Odpowiedz na pozew zlozona przez pelnomocnika P prowadzacej dziatalno$é
gospodarcza pod firma A w W, wykonujacego zawod adwokata, zostala zwrocona zarzadzeniem z
dnia 29 V 2009 r. Pismo procesowe zostalo bowiem zlozone wraz z odpisem, bez dowodu jego

doreczenia stronie przeciwnej. (art. 479° § 1 k.p.c.) (k.53-54)



W dniu 29 V 2009 r. Sad Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow
Przemystowych, po przeprowadzeniu, na posiedzeniu niejawnym, dowoddéw zaoferowanych
przez powoda, wydal wyrok zaoczny, oddalajac powdédztwo o zasadzenie na rzecz W od P

kwoty 12.000 zl.

Sad ustalil, ze :

Wspolnotowy, stowno-graficzny znak towarowy
* ibd -

zostal zarejestrowany w dniu 17 I 2001 r. przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w
Alicante pod nr 001422385 na rzecz I z siedziba w G, z pierwszenstwem od dnia zlozenia wniosku
7 XII 1999 r., dla towaréw w klasie 3 (miedzy innymi kosmetykow, produktéw do pielegnagji i
stylizacji paznokci). Prawo z rejestracji stuzy obecnie A z siedziba w L.

(dowdd : $wiadectwo rejestracji k.15-16, aktualny wydruk z bazy danych OHIM k.17-18)

W prowadzacy dziatalnos¢ gospodarcza pod firma E w P jest wylacznym licencjobiorca
uprawnionym do sprzedawania na terytorium Polski, importu, magazynowania promocji i
reklamy produktéw do higieny osobistej, stylizacji i ozdabiania paznokci znakiem towarowym
-ibd-. Wystepowanie przezen na droge sadowa w sprawach o naruszenie praw do tego znaku
uzaleznione jest od udzielenia przez uprawnionego zgody na pismie.

Pismem z dnia 5 VIII 2008 r. powdd zwrocit sie do uprawnionego o wyrazenie zgody na
wystapienie z pozwami w sprawach o naruszenie przeciwko licznym, nieskonkretyzowanym
osobom fizycznym i prawnym. A nie udzielit zgody w wyznaczonym terminie 14 dni. (dowdd :
zaswiadczenia z 22 V 2006 r., 27 Il 2007 1., umowy z 7 I11 i 3 V 2007 1. k.13, 14, 19-23, pismo powoda

z 5 VIII 2008 1. k.28, dowod doreczenia k.29)

P prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza pod firma A w W oferuje do sprzedazy za
posrednictwem sklepu internetowego produkty kosmetyczne do pielegnacji i stylizacji paznokci

pod marka IBD. (dowdd : wydruki ze stron internetowych k.23, 24)
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 II 2009 r. w
sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), ktére reguluje w sposob
catosciowy kwestie zwigzane ze wspolnotowymi znakami towarowymi dla towarow lub ustug, w
szczegolnosci zasady rejestracji, wynikajace z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o charakterze
materialno-prawnym Rozporzadzenia, jako cze$¢ acquis communautaire stanowia element

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

w jakim odsyta ono do wtasciwych przepiséw prawa krajowego.

Wspolnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywoluje on ten sam skutek w
catej Wspolnocie; moze on by¢ zarejestrowany, zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia sie lub decyzji
stwierdzajacej wygasniecie praw wlasciciela znaku lub uniewaznienie znaku, ktorego uzywanie
moze by¢ zakazane jedynie w odniesieniu do catej Wspolnoty. (art.1 ust.2)

Znak ten uzyskuje sie poprzez rejestracje (art. 6) przez Urzad Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego w Alicante, ktdra jest skuteczna na terenie Wspolnoty, a zatem od 1 V 2004 r.
takze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Znak rejestrowany jest na okres 10 lat od daty
dokonania zgtoszenia (z mozliwoscig przedtuzenia). (art. 46) Prawa z rejestracji wspolnotowego

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

Zgodnie z przepisem art. 99 ust.a Rozporzadzenia, sady uznaja wspolnotowy znak
towarowy za wazny, o ile nie jest to przedmiotem powodztwa wzajemnego o stwierdzenie
wygasniecia lub uniewaznienie.

Wspolnotowy znak towarowy moze sktadac sie z jakiekolwiek oznaczenia, ktore mozna
przedstawi¢ w formie graficznej, w szczegolnosci z wyrazow, facznie z nazwiskami, 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 funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie

konsumentowi lub koricowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi
oznaczonych znakiem, odrdznienia, bez ewentualnosci wprowadzenia w blad, tego towaru lub
ustugi od towardw lub ustug 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)

Wspolnotowy znak towarowy przyznaje uprawnionemu prawo wylaczne -
zakazania wszelkim osobom trzecim uzywania, bez jego zgody, w obrocie handlowym
m.in. oznaczenia identycznego ze wspdélnotowym znakiem towarowym dla towaréw lub
ustug identycznych z tymi, dla ktorych wspolnotowy znak towarowy jest zarejestrowany.
(art.g ust.1a)

Rozporzadzenie stanowi, ze procz wymienionych w art. 7 ust.1 bezwzglednych podstaw

odmowy rejestracji, znaku nie rejestruje sie m.in. wowczas, gdy jest on identyczny z wczesniej-



szym, a towary lub ustugi, dla ktorych wnioskuje sie o rejestracje s identyczne z towarami lub
ustugami, dla ktorych wezesniejszy znak towarowy jest chroniony. (art. 8)

Zakaz okreslony w art. 9 ust.1 a ma charakter zbiezny ze wzgledna podstawga odmowy
rejestracji wskazana w art. 8 ust.1a, stad dla sadowej oceny istnienia naruszenia prawa z rejestracji
istotne znaczenie mie¢ beda rozwazania zawarte w uzasadnieniach orzeczen Europejskiego
Trybunatu Sprawiedliwosci w Luksemburgu i Sadu Pierwszej Instancji odnoszace sie , co do

zasady, do identycznosci lub podobienstwa towarow lub ustug.

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

Ocena podobienstwa czy identycznosci znakéw powinna sie opiera¢ na ich
zgodnosci graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (koncepcyjnej). Sporne
znaki nalezy porownywac calosciowo, 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 sprawie T-6/01 Matratzen i z 25 XI 2003 .
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
znakéw i ich calosciowego oddziatywania 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 towarow lub ustug nalezy sie kierowa¢ w pierwszym rzedzie
ich przynaleznoscig do tych samych klas towaréw lub ustug wedlug klasyfikacji nicejskiej. (por.
tez : Michat Mazurek Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego przez uzycie identycznego
znaku dla identycznych towaréw (w s$wietle prawa wspélnotowego). Europejski Przeglad Sadowy

11/2005 S.34-41)

Wilasciwy krag odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie
poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsagdnych (deemed to be reasonably well-informed

and reasonably observant and circumspect, le consommateur moyen de la catégorie de produits



concernée est censé étre normalement informé et raisonnablement attentif et avisé), przy czym
poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie ksztaltowaé w zaleznosci od kategorii przedmio-
towych towarow lub ustug. (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik

Meyeriz 6V 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, z 12 1 2006 r. w sprawie C-361/04 P Picasso)

Skutki wspolnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom
rozporzadzenia. Zadanie zakazania pozwanej naruszania prawa z rejestracji wspdlnotowego
znaku towarowego znajduje uzasadnienie w ust. 1a art. 9 Rozporzadzenia. W ust. 2 przepis ten
stanowi, ze w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji wspolnotowego
znaku towarowego moga byc¢ 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 zZe 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 ustawodawstwa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie
przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1)

Odnosi sie to wprost do przepisow ustawy z 30 VI 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej ,
ktorej przepis art. 296 ust. 1 stanowi, ze osoba, ktorej prawo ochronne na znak towarowy zostato
naruszone, lub osoba, ktorej ustawa na to zezwala, moze zadac¢ od osoby, ktora naruszyla
to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie
zawinionego naruszenia roOwniez naprawienia wyrzadzonej szkody :

1) na zasadach ogdlnych albo
2) poprzez zaplate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajacej oplacie licencyjnej albo
innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia bylyby nalezne tytulem

udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Zgodnie z art. 22 Rozporzadzenia, wspdlnotowy znak towarowy moze by¢ przedmiotem
licencji udzielonej w odniesieniu do niektdérych lub wszystkich towaréw lub ustug, dla ktérych
znak ten jest zarejestrowany w catej Wspolnocie lub w jej czesci. Licencja moze by¢ wylaczna lub
niewylaczna. (ust.) Bez uszczerbku dla postanowien umowy licencyjnej licencjobiorca moze
wystapi¢ z powodztwem o naruszenie wspdlnotowego znaku towarowego wylacznie za zgoda

wlasciciela tego znaku. Jednakze licencjobiorca wylaczny moze wszcza¢ takie postepowanie, jezeli
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wlasciciel znaku towarowego, po otrzymaniu oficjalnego wezwania, nie wytacza sam we

wlasciwym terminie powodztwa w sprawie naruszenia. (ust.3)

Przepis ten ogranicza uprawnienie wylacznego licencjobiorcy do wystapienia na droge
sadowa przeciwko okreslonej osobie, naruszajacej prawa z rejestracji wspolnotowego znaku

towarowego, wylacznie wowczas, gdy uprawniony sam nie wystepuje z takim pozwem.

Z taka sytuacja nie mamy do czynienia w tym postepowaniu.

Kierujac do uprawnionego A z siedziba w L pismo datowane 5 VIII 2008 r. (k.28) W tylko
ogolnie odwotat sie do licznych naruszen praw z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego
-ibd-. Niesprecyzowanie osoby naruszyciela wylacza uznanie, ze powodowi sluzy
legitymacja czynna do wystgpienia przeciwko P z roszczeniem o zwrot bezpodstawnie

uzyskanych korzysci. (a contrario art. 22 ust.3 Rozporzadzenia)

W ocenie Sadu, roszczenie podlega¢ musialo oddaleniu takze z tej przyczyny, ze
powdd nie udowodnil, iZ pozwana bezpodstawnie uzyskala korzysci w wysokosci 12.000

zl. W nie wyjasnil nawet w jaki sposob wyliczyt wysokos¢ korzysci, ktorych wydania zada.

Nalezy podkresli¢, ze zgodnie z art. 232 k.p.c. strona zobowiagzana jest zglasza¢ wnioski
dowodowe. Ma takze obowigzek dawac wyjasnienia co do okolicznosci sprawy zgodnie z prawdg i
przedstawia¢ dowody (art. 3 k.p.c.). Ewentualne ujemne skutki nie przedstawienia dowodu
obciazaja strone, ktora nie dopelnita cigzacego na niej obowigzku. (wyrok Sadu Najwyzszego z 15

VII 1999 r. I CKN 415/99) Samo twierdzenie strony nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczace

istotnej dla sprawy okolicznos$ci (art. 227 k.p.c.) powinno by¢ udowodnione przez strone je
zglaszajaca. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok Sadu Najwyzszego z 22 XI 2001 r. I PKN 660/00
Wokanda 2002/7-8/44)

Przewidziane w art. 232 zd.2 k.p.c. uprawnienie sadu dopuszczenia dowodu niewskaza-
nego przez strony ma charakter wyjatkowy. (wyrok Sadu Najwyzszego z 26 I 2000 r. III CKN
567/98) Dopuszczenie dowodu z urzedu jest prawem, a nie obowigzkiem sadu. (postanowienie
Sadu Najwyzszego z 7 XII 2000 r. II CKN 1322/00) Sad podejmuje z urzedu inicjatywe dowodowa
jedynie w sytuacjach szczegdlnych. (uchwata sktadu 7 sedziow Sadu Najwyzszego z 19 V 2000 r. 111
CZP 4/00 OSNC 2000/11/195) Przepisy procedury cywilnej w zadnym razie nie obliguja go do

przeprowadzania w sprawie gospodarczej z urzedu postepowania dowodowego.

Obowiazujaca w procesie cywilnym zasada kontradyktoryjnosci zwalnia sad orzekajacy z

odpowiedzialnosci za rezultat postepowania dowodowego, ktérego dysponentem sq same strony.
(wyrok Sadu Najwyzszego z 16 XII 1997 r. I[I UKN 406/97 OSNAPiUS 1998/21/641). Uksztaltowany

system kontradyktoryjnego procesu wyklucza czynienie przez strone s3adu orzekajacego



adresatem dzialan czy dochodzen w celu uzupelnienia lub wyjasnienia jej twierdzen i wykrycia

srodkow dowodowych pozwalajacych na udowodnienie wysunietych przez nig zadan.

Wobec zupelnego braku dowodow W nie moze skutecznie zada¢ zwrotu od P
bezpodstawnie uzyskanych korzysci w kwocie 12.000 zl. (a contrario art. 296 ust. 1 p.w.p. w

zw. z art. 102 ust. 1 Rozporzadzenia)

Koszty postepowania w sprawie obcigzaja powoda, zgodnie z zasadg art. 98 k.p.c. -
odpowiedzialnosci za wynik sprawy. W nie jest zobowigzany do zwrotu pozwanej kosztow
zastepstwa procesowego, poniewaz wniosek zawarty w piSmie procesowym, ktére zwrdcono,

nalezato potraktowac¢ jako nieztozony skutecznie.



