Sygn. akt XXII GWzt 16/09

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dnia 21 grudnia 2009 .

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

w skladzie nastepujacym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant sekretarz Dorota Szade

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia 2009 r.
sprawy z powodztwa Jerzego K

przeciwko Alicji K

o ochrone praw z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego

1. oddala powodztwo;

2. oplate ostateczng ustala na kwote 600 (szeséset) ztotych i uznaje za pobrang od powoda w
catosci;

3. zasadza od powoda na rzecz pozwanej kwote 3.257 (trzy tysigce dwiedcie piecdziesiat

siedem) zlotych, tytutem zwrotu kosztédw zastepstwa procesowego.



Sygn. akt. XXII GWzt 16/09

UZASADNIENIE

Dnia 30 X 2009 r. Jerzy K wnidst o nakazanie Alicji K :

1. zaniechania naruszania jego praw do stowno-graficznego znaku towarowego ALJEKA,
zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod nr 004465639 przez
zaprzestanie postugiwania sie oznaczeniami identycznym lub do niego podobnymi,

2. zaprzestania postugiwania sie stowem ALJEKA, a takze oznaczeniami identycznym lub
podobnymi do zarejestrowanego znaku towarowego w celu reklamy,

3. zniszczenia wszystkich materialdw reklamowych z wykorzystaniem stowa ALJEKA,
identycznym z zarejestrowanym znakiem towarowym lub do niego podobnym,

4. podania do publicznej wiadomosci informacji o zapadtym w sprawie orzeczeniu,

5. usuniecia wszelkich zewnetrznych oznaczen jej przedsiebiorstwa z uzyciem znakdéw
identycznych do zarejestrowanego znaku towarowego lub do niego podobnych,

a ponadto o zasadzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 50.000 zi, tytutem odszkodowania i

zwrotu kosztéw procesu.

W motywach powodd wyjasnil, Ze strony s3 malzenstwem, jednak prawomocnym
wyrokiem z 16 III 2005 r. wydanym w sprawie sygn. akt III RC 16/05 Sad Rejonowy w S zniost z
dniem 1 [ 2005 r. ustawowa wspolnos¢ majatkowa Alicji i Jerzego matzonkéw K. Prowadzac
dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa G powdd od wielu lat produkuje i sprzedaje konfekcje meska
pod rozpoznawalna w regionie marka ALJEKA. W dniu 26 IX 2006 r. Jerzy K nabyl prawo z
rejestracji stowno-graficznego wspdlnotowego znaku towarowego ALJEKA. Wniosek o
rejestracje zlozony zostat juz po ustaniu wspoélnosci ustawowej matzenskiej. Prawo wylaczne
nalezy zatem do majatku odrebnego Jerzego K.

W dniu 3 XII 2004 r. pozwana zarejestrowala dzialalno$¢ gospodarcza pod firma Z.
Zajmuje sie m.in. produkcja oraz sprzedaza odziezy i obuwia, konkurencyjng wobec dzialalnosci
powoda. Uzywa przy tym nazwy ALJEKA identycznej lub podobnej do znaku towarowego
powoda dla oznaczenia i reklamy produkowanej przez nig konfekcji, jej przedsiebiorstwa i
punktow sprzedazy. Wywotuje tym ryzyko konfuzji co do pochodzenia towaréw opatrzonych
znakiem towarowym ALJEKA, ktéra dodatkowo zwieksza tozsama siedziba przedsiebiorstw
stron. Pozwana nie godzi sie zaprzesta¢ uzywania tego oznaczenia pomimo wielokrotnych
wezwan powoda. Twierdzi, ze jest wspoluprawniona do uzywania znaku towarowego ALJEKA,
czemu powdd jednak kategorycznie zaprzecza.

Na poparcie swych roszczen powdd zaoferowal dowody z dokumentéw urzedowych i

prywatnych, zeznan swiadka F i przestuchania stron, nie wskazujac przy tym tez dowodowych.
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Whiost o zobowiazanie pozwanej do ztozenia katalogéw dokumentujacych uzywa-nie przez nia
oznaczenia identycznego lub podobnego do wspolnotowego znaku towarowego ALJEKA. (k.1-

20)

Postanowieniem wydanym w dniu 6 XI 2009 r. Sad oddalil wniosek Jerzego K o

udzielenie mu zabezpieczenia dochodzonych pozwem roszczen. (k.25-29)

Odpowiadajac na pozew Alicja K wniosla o oddalenie powddztwa i zasadzenie
kosztoéw procesu. Zazadala zawieszenia postepowania do czasu prawomocnego rozstrzygniecia
sprawy o podzial majatku dorobkowego prowadzonej przez Sad Rejonowy w S. pod sygn. akt
w ktorej jako jeden ze skladnikéw dorobku stron zgloszony zostat znak towarowy ALJEKA.
Whiosta takze o zobowigzanie powoda, aby ztozyt pelna dokumentacje dotyczaca wystapienia do
OHIM z wnioskiem o rejestracje wspdlnotowego znaku towarowego ALJEKA.

Alicja K wyjasnila, Ze od 12 IX 1990 r. samodzielnie prowadzita dzialalnos¢ gospodarcza w
zakresie krawiectwa, podczas gdy powdd zajmowat sie mechanika samochodowa. Od 25 IV 1991
r. malzonkowie rozpoczeli prowadzenie wspolnej dziatalnosci, ktdrej nazwa ALJEKA pochodzi
od pierwszych liter ich imion i nazwiska. W 2000 r. powstal projekt oznaczenia stowno-
graficznego, zamoéwiono pierwsze etykiety papierowe, a przedmiot wspolnej dzialalnosci zostat
ograniczony do krawiectwa. 30 VII 2004 r. dzialalno$¢ stron zostala rozszerzona na transport
drogowy, a przedsiebiorstwo stron oznaczono nazwa G. Dzialalno$¢ gospodarcza stron zostata
rozdzielona w grudniu 2004 r. ze wzgledu na wymogi ustawowe oraz pozamalzenski zwigzek
powoda z F. Jednak z zaswiadczen urzedu skarbowego wynika, ze jeszcze w 2009 r. strony
wspolnie prowadzity dziatalno$¢ gospodarczg i sktadaly wspolne zeznania podatkowe.

Pozwana zarzucila, ze sporny znak nalezy do obu stron, jako skladnik majatku dorob-
kowego matzonkéw K, ktdrzy wspdlnie wypracowywali jego renome. Powodd doskonale wiedziat,
ze pozwana od 2004 r. uzywa spornego oznaczenia, kwestionujac ten fakt dopiero w 2009 r.
Odwotala si¢ do uprawnien wynikajacych dla niej z przepisu art. 160 p.w.p. Zarzucila, ze

roszczenie odszkodowawcze nie zostato przez powoda w zaden sposob udowodnione.

Na poparcie zarzutow przedstawila dowody z dokumentow, zadajac oddalenia wniosku o
dopuszczenie dowodu z zeznan $wiadka F. Na rozprawie 21 XII 2009 r. zlozyla papierowa
etykietke i wszywke z oznaczeniem ALJEKA, wyjasniajac, ze nie prowadzi dziatalno$ci

reklamowej. (k. 43-63)

Jerzy K zakwestionowat zasadno$¢ zarzutdw pozwanej. Sprzeciwit sie zawieszeniu
postepowania do czasu rozstrzygniecia o podziale majatku dorobkowego stron. Stwierdzit, ze to
on jest tworca znaku towarowego ALJEKA, a zgodnie z przepisem art. 33 ust. 9 k.r.i 0., prawa

autorskie i prawa wlasnos$ci przemystowej stanowia jego majatek odrebny. Zarzucit, ze pozwana
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nie udowodnila, iz znak zostal stworzony przez obydwie strony, ani jego renomy. Stosunki

rodzinne matzonkdw K nie maja w tej sprawie zadnego znaczenia. (k. 65-71)

Bezsporne w sprawie jest, ze Alicja i Jerzy malzonkowie K prowadzili od 1991 r.
wspdlng dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa ALJEKA, wywodzaca sie z pierwszych liter ich
imion i nazwiska.

W dniu 3 XII 2004 r. pozwana zarejestrowala dziatalno$¢ gospodarcza pod firma Z.
Zajmuje sie m.in. produkcja i sprzedaza odziezy i obuwia, konkurencyjng wobec dzialalnosci
powoda. Uzywa przy tym identycznego stowno-graficznego oznaczenia ALJEKA lub oznaczenia
podobnego A ALJEKA do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz powoda, dla odziezy
produkowanej przez nig i oferowanej do sprzedazy, a takze jako oznaczenie jej przedsiebiorstwa
i punktéw sprzedazy.

Jerzy K prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa G, produkujac i sprzedajac
konfekcje meska. W dniu 26 IX 2006 r. powdd nabyl prawo z rejestracji stowno-graficznego
wspolnotowego znaku towarowego ALJEKA z pierwszenstwem od dnia ztozenia wniosku - 27 VI
2005 1. Znak przedstawiony jest w postaci stylizowanego stowa, zapisanego literami ALJE i A w

kolorze czarnym i litera K w kolorze czerwonym :

ALTEVA

Znak zostal zarejestrowany dla towaréw w klasie 25 klasyfikacji nicejskiej - ubrania,

obuwie, nakrycia gtowy.

Strony s3 matzenstwem, jednak prawomocnym wyrokiem z 16 III 2005 r. wydanym w
sprawie sygn. akt  Sad Rejonowy w S znidst z dniem 11 2005 r. ustawowa wspolnos¢ majatkowa
Alicji i Jerzego matzonkow K. (tak tez oryginaly i kopie dokumentow urzedowych i prywatnych
k. 11-20, 52-62, 70-71, zeznania stron k. 79-80, etykietka i wszywka uzywane przez pozwana do

oznaczania jej produktéw k. 77)

Okolicznosci faktyczne istotne dla rozstrzygniecia sprawy w rozumieniu art. 227
k.p.c. nie byly pomiedzy stronami sporne. Pozwana nie kwestionowata faktu rejestracji
wspolnotowego znaku towarowego, zarzucajac wylacznie, iz stanowi ono przedmiot dorobku
stron. Alicja i Jerzy K twierdzili i zeznawali (k.79-80) zgodnie o uzywaniu oznaczenia ALJEKA,
ktore to fakty znajdowaly dodatkowe potwierdzenie w kopiach dokumentow - zaswiadczen o

prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej.



Sad w sposob niewatpliwy ustalit zarowno prawo Jerzego K i zakres wylacznosci
uzywania wspolnotowego znaku towarowego ALJEKA, a takze fakt uzywania przez pozwana
identycznego (stowno-graficznego) lub podobnego (poprzedzonego litera A) oznaczen dla

identycznych towarédw z tymi, dla ktérych zarejestrowany zostat w OHIM znak towarowy nr

004465639.

Sad nie uwzglednit wniosku pozwanej o zawieszenie postepowania, poniewaz prawo z
rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego ALJEKA powstalo juz po ustaniu wspolnosci
majatkowej Alicji i Jerzego malzonkéw K. Nie zobowigzywat takze powoda do skladania
dokumentacji zgloszenia spornego znaku w OHIM, poniewaz nie moglo to mieé¢ zadnego
znaczenia dla rozstrzygniecia sporu (a contrario art. 227 k.p.c.) Alicja K nie wniosta pozwu
wzajemnego o uniewaznienie, nie zarzucala Jerzemu K dokonania zgtoszenia w zltej wierze. Nie
zglosita takze innych zarzutéow formalnych, ktorych rozstrzygniecie wymagaloby czynienia
ustalen w zakresie zgloszenia wspodlnotowego znaku towarowego. Domniemanie waznosci
ustanowione w art. 99 ust. 1 nie zostalo przez nig skutecznie zaprzeczone w trybie okreslonym

przepisami rozporzadzenia.

Sad zwazyl co nastepuje :

Wspdlnotowy znak towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym, funkcjonujacym
obecnie w oparciu 0 unormowania rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 Il 2009 r. w
sprawie wspdlnotowego znaku towarowego, ktore reguluje w sposob calosciowy kwestie zwigzane
ze wspolnotowymi znakami towarowymi dla towarow lub ustug, w szczegdlnosci zasady rejest-
racji, wynikajace z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o charakterze materialno-prawnym,
jako czes¢ 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 czton-
kowskich odnoszqcych sie do znakéw towarowych. (Dz.U 1989 Lgo str.) Implementujaca ja
ustawa Prawo wlasnosci przemystowej znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak odpo-
wiedniego unormowania rozporzadzenia, w szczegolnosci zas, w tym zakresie w jakim odsyla
ono do wlasciwych przepisow prawa krajowego. Nieprawidlowe jest zatem odwotywanie sie
przez strony procesu do przepisow prawa krajowego - ustawy Prawo wiasnosci przemystowej, w

kwestiach regulowanych rozporzadzeniem.

Wspolnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywoluje ten sam skutek w
catej Unii Europejskiej; moze by¢ zarejestrowany, zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia sie lub

decyzji stwierdzajacej wygasniecie praw wilasciciela lub uniewaznienie znaku, ktorego uzywanie
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moze by¢ zakazane jedynie w odniesieniu do catej Unii. (art.1 ust.2) Znak uzyskuje sie poprzez
rejestracje (art. 6) w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante, ktora jest
skuteczna na obszarze Unii, a zatem od 1 V 2004 r. takze na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Znak rejestrowany jest na okres 10 lat od daty zgloszenia (z mozliwoscig przedtuzenia).
(art. 46) Prawa z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego sa skuteczne wobec 0so6b trzecich
z dniem publikagji. (art. 9 ust.3 zd.1)

Zgodnie z przepisem art. 99 ust.1 rozporzadzenia, sady uznajag wspolnotowy znak
towarowy za wazny, o ile nie jest to przedmiotem powodztwa wzajemnego o stwierdze-
nie wygasniecia lub uniewaznienie. (domniemanie waznosci) Sad nie bierze zatem pod
uwage zarzutéw pozwanego odnoszacych sie do istnienia podstaw do uniewaznienia lub stwier-
dzenia wygasniecia prawa do znaku, jesli nie wystepuje on w sprawie z pozwem wzajemnym.
Wspolnotowy znak towarowy moze skladaé¢ sie z jakiekolwiek oznaczenia, ktére mozna
przedstawi¢ w formie graficznej, w szczegolnosci z wyrazéw, facznie z nazwiskami, rysunkow,
liter, cyfr, ksztattu towaréw lub ich opakowan, pod warunkiem, Ze oznaczenia takie umozliwiaja
odrdznianie towardw lub ustug jednego przedsiebiorstwa od towaréw lub ustug innych przedsie-
biorstw. (art. 4) Podstawowa funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumen-
towi lub koncowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi
oznaczonych znakiem, odroznienia (bez ewentualnosci wprowadzenia w blad) tego
towaru lub ustugi od towarow lub ustlug 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)

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

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

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

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



Zakazy z art. g ust.1 s3 zbiezne ze wzglednymi podstawami odmowy rejestracji wskazany-
mi w art. 8 ust.1., stad dla sadowej oceny istnienia naruszenia prawa istotne znaczenie mie¢ beda
zatem rozwazania zawarte w uzasadnieniach orzeczen Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci

i Sadu Pierwszej Instancji w Luksemburgu odnoszace sie do:

7
*

identycznosci lub podobienstwa do wczesniejszego znaku towarowego,

7
0.0

identycznosci lub podobienistwa towarow lub ustug,

7
0.0

istnienia ryzyka konfuzji.

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

towego znaku towarowego, Sad pragnie sie odniesc.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znakéw powinna sie opiera¢ na ich zgod-
nosci graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (koncepcyjnej). Sporne znaki
nalezy poréwnywaé 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 odbiorcédw, s3 one przynajmniej cze$ciowo identyczne w jednym lub kilku
istotnych aspektach. (por. wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawach T-6/01 Matratzen i z 25 XI 2003
r. T-286/02 Kiap Mou)

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

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

znakow i ich calosciowego oddzialywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecz-
nie uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta. (por. wyrok Trybunatu z 20 III 2003 1. w
sprawie C-291/00 LTJ Diffusion)

Dokonujac oceny podobienstwa towaréw nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki
charakteryzujace, zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie rodzaj towaréw, ich
przeznaczenie, sposob uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sa sprzedawane, a
takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (por. wyroki Sadu z 23 X
2002 1. w sprawach T-388/00 ELS, z 4 XI 2003 r. T-85/02 Castillo, z 8 VII 2004 r. T-203/02
Vitafruit, z 4 V 2005 r.) Calosciowa ocena zaklada pewna wspotzaleznos¢ miedzy branymi pod
uwage czynnikami, w szczegolnosci podobienstwem znakow towarowych oraz podobienstwem
towaréw, ktorych one dotycza, przy czym niski stopien podobienstwa miedzy towarami

moze by¢ zrownowazony znaczacym stopniem podobienstwa miedzy znakami towaro-
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wymi i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznosci - por. wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawach
T-388/00 ELS, z 51V 2006 1. T-202/04 Echinacin, z 14 X 2006 r. w sprawach potaczonych T-81, 82,
103/03 Venado)

W mysl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad
(likelihood of confusion, le risque de confusion), istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznac,
ze dane towary lub ustugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa, ewentualnie z
przedsiebiorstw powigzanych gospodarczo. (por. wyroki ETS z 29 IX 1998 r. w sprawie C-
39/97 Canon, z 4 V 1999 r. Rec. str.I-5507, w sprawach potaczonych C-108/97 i C-109/97
Windsurfing Chiemsee, z 22 VI 1999 r. w sprawach C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer i z 23 11l
2006 r. C-206/04 Miilhens)

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

Ocena prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad w zakresie podobienistwa wizualnego,
fonetycznego lub koncepcyjnego spornych oznaczen powinna sie opiera¢ na wywieranym przez
nie calosciowym wrazeniu ze szczegdlnym uwzglednieniem ich elementow odrézniajacych i
dominujacych. (por. wyroki Sadu z 14 X 2003 r. w sprawach T-292/01 BASS, z 6 VII 2004 1. T-
uy/o2 Chufdfit, z 5 IV 2006 1. T-344/03 ORO SAIWA) Z zasady, odbiorcy nie uznaja elementu
opisowego, stanowigcego czes¢ zlozonego znaku towarowego, za element odroézniajacy 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 r. T-uy/o2 Chufafit) O ile przecietny konsument
postrzega zwykle znak towarowy jako calos¢ 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 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 towarowym element opisowy nie moze by¢ uznany za dominujacy,
albowiem ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad nie moze by¢ oparta na elemen-
tach nie podlegajacych ochronie przepisami dotyczacymi znakoéw towarowych. (por. wyrok Sadu
z 5 IV 2006 1. w sprawie T-202/04 Echinacin) Znak towarowy, ktory nie zawiera jakiegokolwiek
elementu opisowego dla okre$lonej kategorii towarow lub ustlug posiada charakter wysoce
odrozniajacy. (por. wyrok ETS z 12 I 2006 1. w sprawie C-361/04 P Picasso) Nadaje to ogromng

wage elementowi dominujacemu znaku towarowego, ktory konsument zauwaza i zapamietuje.
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Dlatego koniecznos¢ oceny ogolnego wrazenia, jakie wywotluje oznaczenie, nie wyklucza analizy
kazdego jego sktadnika w celu ustalenia elementu dominujacego. (por. wyrok Sadu z 23 X 2002 1.
w sprawie T-104/o01 Fifties)

Wiasciwy krag odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentow, nalezycie poinfor-
mowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych (deemed to be reasonably well-informed and
reasonably observant and circumspect, le consommateur moyen de la catégorie de produits
concernée est censé étre normalement informé et raisonnablement attentif et avisé), przy czym
poziom uwagi konsumentéw moze sie roznie ksztattowaé w zaleznosci od kategorii przedmio-
towych towarow 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 1 2006 r. C-361/04 P Picasso, wyrok Sadu
z 14 X 2006 1. w sprawach potaczonych T-81, 82, 103/03 Venado)

Przecietny konsument rzadko ma mozliwos¢ przeprowadzenia bezposredniego porow-
nania roznych znakow towarowych, musi zazwyczaj zdawac sie na zachowany w pamieci nie-
doskonaty obraz tych znakow towarowych. Prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad jest tym
wieksze im silniejszy jest charakter odrozniajacy znaku towarowego, ktory wynika z jego samo-
istnych cech lub jego renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci znaku na rynku). (por. wyroki ETS
z 22 VI 1999 r. w sprawach C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 1 XI 1997 r. C-251/95 SABEL i z
29 IX'1998 r. C-39/97 Canon, wyroki Sadu z 22 X 2003 r. w sprawach T-311/01 Starix, z 22 VI 2004
r. T-66/03 Galdxia, z 11l 2005 r. T-57/03 Hooligan, z 21 11 2006 r. T-214/04 POLO i z 5 IV 2006 r.
T-202/04 Echinacin)

Istnieje pewna wspodtzaleznos¢ miedzy znajomoscia znaku towarowego wsrédd odbior-
cow, a jego charakterem odrdzniajacym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym
bardziej wzmocniony jest jego charakter odrdzniajacy. Przy dokonywaniu oceny, czy znak
towarowy cieszy sie wysoce odrozniajacym charakterem wynikajacym z jego znajomosci wsrdd
odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okoliczno$ci danego przypadku, w szczegdlnos$ci
udziat znaku towarowego w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugos$é¢ okresu jego
uzywania, wielkos¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promogji, udziat
procentowy zainteresowanych grup odbiorcow, ktéorym znak towarowy umozliwia zidentyfiko-
wanie towarow jako pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa, jak rowniez oswiadczenia
izb handlowych i przemystowych lub innych stowarzyszen zawodowych. (por. wyrok Sadu z 12
VII 2006 1. w sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke) Ciezar udowodnienia sity znaku towarowego, a

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

Odnoszac powyzsze rozwazania do poczynionych w sprawie ustalen Sad stwierdzil, ze :

Prawa wylaczne Jerzego K wynikajace z rejestracji w OHIM wspolnotowego znaku
towarowego ALJEKA nie zostaly przez pozwang w tym procesie jednoznacznie zakwestiono-

wane. Alicja K przedstawiala raczej argumenty przemawiajace za przyznaniem stronom
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wspolnych praw do spornego znaku. Nie jest to jednak dopuszczalne na gruncie rozporzadzenia.
Odnoszenie do spornego znaku towarowego przepisow polskiego prawa rodzinnego i opiekun-
czego, w zakresie stosunkéw majatkowych matzenskich, nie moze mie¢ miejsca ze wzgledu na
nabycie prawa przez Jerzego K juz po ustaniu wspdlnosci majatkowej matzenskiej (po dniu 1 I
2005 T1.).

Okreslajac zakres praw (data pierwszenstwa, okres ochrony, towary, dla ktérych znak jest
chroniony), Sad postuzyt sie zalaczong do pozwu pierwsza strong $wiadectwa rejestracji OHIM

oraz wydrukiem z bazy danych zlozonym juz w toku postepowania.

Zarzut naruszenia praw z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego ALJEKA nie
zostal w zaden sposob przez Jerzego K udokumentowany. Pozwana przyznata jednak fakt
uzywania nazwy ALJEKA na oznaczenie jej przedsiebiorstwa, punktéw sprzedazy oraz towarow
produkowanych i wprowadzanych przez nig do obrotu. Na wniosek powoda Alicja K zlozyta
etykietke i wszywke uzywana do oznaczenia odziezy. Niewatpliwie zatem Alicja K uzywa
oznaczenia ALJEKA :

+ jako nazwy przedsiebiorstwa produkujacego i sprzedajacego odziez — w postaci fonetycznej i
znaczeniowej identycznej ze znakiem towarowym powoda, uzupetnionej o element Zaktad
Odziezowy Alicja K,

+ jako oznaczenia siedziby przedsiebiorstwa i punktéw sprzedazy - w postaci wizualnej,
fonetycznej i znaczeniowej identycznej ze znakiem towarowym powoda, uzupelnionej o
element Z,

+ jako oznaczenia towarow - w postaci wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej identycznej ze
znakiem towarowym powoda - ALJEKA lub w postaci niemal identycznej fonetycznie i

znaczeniowo oraz podobnej wizualnie A ALJEKA.

Kazda z wymienionych form uzywania przez Alicje K oznaczenia ALJEKA narusza prawo
Jerzego K z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego ALJEKA. Sad uznatl jednak, ze w
okolicznosciach niniejszej sprawy istnieja szczegélne podstawy do odstapienia od sankcji
zakazowych.

Skutki wspolnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom rozporzadze-
nia. 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, na podstawie ust. 1 art. 9
rozporzadzenia moga by¢ zakazane, w szczegolnosci, 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 wywéz towarédw pod takim oznaczeniem;
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d. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. g ust. 2)

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyl lub Ze z jego strony istnieje grozba naruszenia
wspdlnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba ze istnieja szczegolne powody zaniechania
tego, decyzje zakazujaca pozwanemu takich dzialan. Stosuje réwniez srodki, zgodnie z
przepisami ustawodawstwa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu.
(art. 102 ust. 1) Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym istniejq inne jeszcze sposoby ($rodki
ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, Sad Wspolnotowych
Znakow Towarowych i Wzoréw Przemystowych powinien je, na wniosek powoda, zastosowa¢ do
ochrony znaku wspdlnotowego. Odnosi sie to do :

+ orzeczenia o podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo calosci orzeczenia lub
informacji o orzeczeniu, w sposdb i w zakresie okreslonym przez sad.

4+ odszkodowania,

+ zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzysci.

(art. 296 ust. 1 oraz art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.)

Sformulowanie - chyba zZe istniejq szczegdlne powody zaniechania - uprawnia Sad do
odstapienia od stosowania sankcji zakazowych. Norma ta odpowiada znanej prawu krajowemu
klauzuli generalnej - art. 5 k.c. W przekonaniu Sadu, w niniejszej sprawie mamy do czynienia z
okolicznosciami uzasadniajacymi odstapienie wobec Alicji K od zastosowania sankcji pomimo
stwierdzenia naruszenia prawa Jerzego K wynikajacego z rejestracji wspdlnotowego znaku
towarowego ALJEKA.

Oznaczeniem tym strony postugiwaly sie przez kilkanascie lat, prowadzac wspdlnie
dziatalno$¢ gospodarcza. W grudniu 2004 r., dokonujac podziatu przedsiebiorstwa kazda ze
stron nadal uzywala spornego oznaczenia. Wystepujac z wnioskiem do OHIM powdd wiedzial,
ze pozwana w taki wlasnie sposob oznacza produkowang i sprzedawang przez nia odziez. Jerzy K
miat zatem $wiadomos$¢ uzywania tego oznaczenia przez jego matzonke prowadzacy dziatalnos¢
gospodarcza w takim samym zakresie i na tym samym terytorium. Bez Zadnych przeszkod mogt
wybrac¢ znak catkowicie odmienny, dystynktywny, ktorego stosowanie pozwolitoby w niebudzacy

watpliwosci sposob ustali¢ przez nabywcédw pochodzenie jego wlasnych towardw.

Takze przez kolejne lata nie sprzeciwial sie dzialaniom pozwanej. Dopiero w 2009 r.

wystapit z zadaniami zakazowymi. Jak zeznat powdd (k. 79), z tej przyczyny, ze Alicja K rozwija

wlasne przedsiebiorstwo i nie godzi sie placié¢ dlugdw, ktore obciazaja wspdlne przedsiebiorstwo

stron. Roszczenia pozwu nie maja zatem nic wspdlnego z ochrong praw do
wspolnotowych znakow towarowych. Jerzy K nawet nie uprawdopodobnit, w jakim zakresie

faktycznie produkuje i sprzedaje odziez, dla ktorej zarejestrowany zostal wspolnotowy znak
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towarowy ALJEKA. W istocie wiec Sad nie moze stwierdzi¢, jaki wplyw na oznaczenie pocho-

dzenia towarow powoda ma uzywanie przez pozwang oznaczenia identycznego lub podobnego.

Wieloletnie wspodlne, a nastepnie réwnolegle uzywanie przez strony w oznaczeniu ich
przedsiebiorstw stowa ALJEKA, zbudowanego z polaczenia pierwszych liter imion i nazwiska,
przemawia za odstapieniem od stosowania wobec pozwanej sankcji zakazowych. Jakkolwiek
prawo do znaku towarowego powstate w wyniku rejestracji dokonanej juz po ustaniu wspolnosci
majatkowej matzenskiej, przynalezy wylacznie do Jerzego K, nie powinien on zakazywac Alicji K
uzywania oznaczenia stosowanego przez nig przez wiele lat przed powstaniem prawa, a takze po
jego wudzieleniu za milczaca zgoda powoda. Zakazywanie uzywania oznaczenia po
kilkunastu latach jego stosowania przez Alicje K musi by¢ uznane za naduzycie przez

Jerzego K jego prawa podmiotowego.

Godzi sie ponadto wskaza¢ takze inne okolicznosci, ktore mialy wplyw na

oddalenie powodztwa :

Zadecydowalo o tym niestaranne, czy nieporadne sformulowanie zadan pozwu, ktore
tylko w niewielkim stopniu nawigzuja do podstawowej normy art. 9 ust. 2 i art. 102 rozporza-
dzenia. Powdd reprezentowany w sprawie przez profesjonalnego pelnomocnika zbyt szeroko
formuluje zadania zakazowe, nie konkretyzujac dziatan pozwanej ktore godza w jego prawa
wylaczne, a w szczegolnosci nie wskazujac towaréw lub ustug, z ktorymi uzycie oznaczenia
ALJEKA jest zwigzane.

Umyka uwadze powoda, Ze jego znak towarowy nie jest chroniony jako utwér, ale w
funkcji oznaczenia pochodzenia towaréw, ktore zostaly wyraznie oznaczone w decyzji o
rejestracji. Prawdopodobnie z tej przyczyny powod nie przedstawit drugiej strony swiadectwa
OHIM, uniemozliwiajac Sadowi poczynienie ustalen istotnych dla rozstrzygniecia sporu, co
miato decydujace znaczenie dla nieudzielenia zabezpieczenia roszczen. Tylko stanowisko strony
przeciwnej umozliwito Sadowi ostateczne uwzglednienie wydruku z internetowej bazy danych
OHIM, w sytuacji gdy powinny znalez¢ zastosowanie reguly prekluzji dowodowej, a szczegdlnie
przepis art. 479 § 1 k.p.c.

Jerzy K nie przedstawil, ani nie dowodzit okolicznosci faktycznych, odnoszacych sie do
uzywania znaku towarowego ALJEKA (okreslenie towardw, czas, zasieg terytorialny, skala
produkgji i sprzedazy), co uniemozliwito Sadowi czynienie ustaleri odnoszacych sie do sily
znaku, a w konsekwencji istnienia ryzyka konfuzji w odniesieniu do oznaczenia pozwanej

zawierajacego element Z.

Powdd w zaden sposdéb nie udowodnil takze roszczen odszkodowawczych.

(art. 296 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 415 k.c.)
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Zgodnie z zasada wyrazona w art. 6 k.c., powod zobowigzany byt przedstawié fakty i

dowody na uzasadnienie swych roszczen. Przepis art. 232 k.p.c. stanowi przy tym, ze strona

zobowigzana jest zgtasza¢ wnioski dowodowe. Ma takze obowigzek dawaé¢ wyjasnienia co do
okoliczno$ci sprawy zgodnie z prawda i przedstawia¢ dowody (art. 3 k.p.c.). Ewentualne ujemne
skutki nieprzedstawienia dowodu obciazaja strone, ktora nie dopelnila cigzacego na niej obo-
wigzku. (wyrok Sadu Najwyzszego z 15 VI 1999 r. I CKN 415/99) Samo twierdzenie strony nie jest
dowodem, a twierdzenie dotyczace istotnej dla sprawy okolicznosci (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 1. I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

Przewidziane w art. 232 zd.2 k.p.c. uprawnienie sadu dopuszczenia dowodu nie-
wskazanego 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 obowiazkiem sadu.
(postanowienie Sadu Najwyzsze-go z 7 XII 2000 r. II CKN 1322/00) Sad podejmuje z urzedu
inicjatywe dowodowa jedynie w sytuacjach szczegdlnych. (uchwata sktadu 7 sedziéw Sadu
Najwyzszego z 19 V 2000 1. III CZP 4/00 OSNC 2000/11/195) Przepisy procedury cywilnej w
zadnym razie nie obliguja go do przeprowadzania w sprawie gospodarczej z urzedu postepowa-
nia dowodowego.

Obowiazujaca w procesie cywilnym zasada kontradyktoryjnosci zwalnia sad orzekajacy z

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

Uksztaltowany system kontradyktoryjnego procesu wyklucza czynienie przez strone sadu
orzekajacego adresatem dzialann czy dochodzen w celu uzupelnienia lub wyjasnienia jej
twierdzen i wykrycia srodkéw dowodowych pozwalajacych na udowodnienie wysunietych przez
nia zadan.

Majacy zastosowanie do naruszen prawa ochronnego na znak towarowy (prawa z
rejestracji wspolnotowego znaku towarowego) przepis art. 415 k.c. statuuje zasade odpowie-
dzialnosci deliktowej za szkode wyrzadzonga z winy sprawcy i nie opartej na innych przepisach.
Przestankami tej odpowiedzialnosci s3 :

> szkoda,

> Czyn sprawcy noszacy znamiona winy,

> zwiazek przyczynowy pomiedzy tym czynem a szkoda.

Ciezar dowodu wszystkich przestanek odpowiedzialnosci, zgodnie z art. 6 k.c. spoczywa na
poszkodowanym. Winien on wskaza¢ fakty i dowody na istnienie zdarzenia - czynu

zabronionego, szkody i zwigzku przyczynowego pomiedzy zdarzeniem a szkoda.

Adekwatny zwigzek przyczynowy miedzy dzialaniem lub zaniechaniem wykonawcy a

powstaniem szkody jest konieczng przestanka odpowiedzialnosci odszkodowawczej. Zachodzi
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on tylko wtedy, gdy okreslone przyczyny normalnie powoduja dane skutki. (art. 361 § 1 k.c.)
Ustalajac, czy istnieje zwigzek przyczynowy sad bada, czy miedzy kolejnymi faktami zachodza
obiektywne powiazania, czy przyczyna byl koniecznym warunkiem wystapienia skutku, czy bez
niej skutek wystapitby. Po stwierdzeniu, ze takie powigzanie miato miejsce sad ocenia je pod
katem adekwatnosci, decydujac o tym, czy powigzania przyczyny ze skutkiem mozna traktowac
jako normalne (typowe, oczekiwane w zwyktej kolejnosci rzeczy), czy jako bedace rezultatem
wyjatkowego zbiegu okolicznosci. Ocena w tym zakresie opiera sie na caloksztalcie okolicznosci

sprawy, zasadach doswiadczenia zyciowego oraz wiedzy specjalnej.

W ocenie Sadu, Jerzy K nie udowodnil, ze skutkiem bezprawnych dzialan
pozwanej zostala mu wyrzadzona szkoda. Bez dowodnego ustalenia jej zaistnienia, Sad w
ogole nie rozstrzyga kwestii wysokosci roszczen odszkodowawczych, do ktdérych, w okreslonych

okolicznosciach moze znalez¢ zastosowanie przepis art. 322 k.p.c.

Nie zostalo rowniez udowodnione powodztwo w zakresie zadania opublikowania
wydanego w sprawie orzeczenia. Jerzy K bowiem catkowicie zaniechal wykazania, ze
konkretnych okolicznosciach niniejszej sprawy, zastosowanie sankgji z art. 287 ust. 2 w zw. z art.

296 ust. 1a p.w.p. jest uzasadnione, ograniczajac sie do zgtoszenia zadania.

Nie kwestionujac prawa powoda z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego ALJEKA
i przyznajac fakt uzywania oznaczenia stownego (podobnego) lub stowno-graficznego
(identycznego) dla identycznych towaréw, dla ktorych znak towarowy Jerzego K zostat
zarejestrowany pozwana przedstawia szereg argumentow, ktore calkowicie abstrahuja od
regulacji prawa wspdlnotowego znajdujacych w tej sprawie zastosowanie.

Powotujac sie na wlasne prawo (wspdlne prawo do znaku) nie ztozyla pozwu wzajemnego
o uniewaznienie. Podnoszac dlugotrwatos¢ uzywania oznaczenia ALJEKA za przyzwoleniem
powoda nie podnosita zarzutu przedawnienia, ani nie wskazala na uprawnienie z art. m
rozporzadzenia. W tych okolicznosciach Sad dokonat zatem wlasnej oceny okolicznosci

uzywania spornego znaku.

O kosztach postepowania Sad orzekl na zasadzie art. 98 k.p.c. - odpowiedzialnosci
za wynik sprawy.

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

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

Opfaty za czynnosci radcéw prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 IX 2002 r. w sprawie optat za czynnosci
radcéw prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Paristwa kosztéw pomocy prawnej udzielonej przez
radce prawnego ustanowionego z urzedu.

Zasadzajac oplate za czynnosci radcy prawnego sad bierze pod uwage niezbedny naktad
pracy, a takze charakter sprawy i wklad pracy pelnomocnika w przyczynienie sie do jej
wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasadzenia oplaty stanowia stawki minimalne
okres$lone w rozdzialach 3 i 4, z tym, Ze nie moze by¢ ona wyzsza od 6-o krotnej stawki
minimalnej (§ 2 ust.2.), ktorej wysokos¢ zalezy od wartosci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju.
(8 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie radcy prawnego wynosi
840 zt (§ 10 ust. 1 pkt 18). Stawki te nie obejmuja oplat od roszczen majatkowych dochodzonych
facznie. (§ 10 ust.2) Przy wartosci przedmiotu sporu powyzej 10.000 zi do 50.000 zi, stawki

minimalne wynosza 2.400 zl. (§ 6 pkt 5)

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznal, zZe
adekwatne do nakladu pracy pelnomocnika pozwanej wykonujacego zawdd radcy prawnego
bedzie wynagrodzenie w minimalnej wysokosci. (840 zt + 2.400 zt + 17 zl, tytulem oplaty

skarbowej od pelnomocnictwa)
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