Sygn. akt XXII GWzt 6/09

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dnia 10 sierpnia 2009 r.

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

w skladzie nastepujacym:
Przewodniczacy  SSO Beata Piwowarska
Protokolant stazysta Elzbieta Kowalczyk
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 sierpnia 2009 r.
sprawy z powddztwa R GmbH w F (Austria)
przeciwko S Sp.z0.0.wWiT Sp.zo.0.wP

o ochrone praw z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego

1. zakazuje pozwanej S Sp. z o.o. w W produkowania, oferowania do sprzedazy,
sktadowania w tym celu, wprowadzania do obrotu, reklamowania i eksportowania napoju
energetycznego Napoj energetyzujacy w niebiesko-srebrnym opakowaniu, na ktérym
kolory niebieski i srebrny przedzielone uko$ng linia, zostaly uzyte w proporcji okoto
50:50, chronionej jako wspolnotowe znaki towarowe CTM 002534774 i CTM 004381471,
na ktérym widnieje wizerunek bawotu podobny do wspdlnotowego znaku towarowego
CTM 001564301

2. W pozostalej czesci powodztwo wzgledem S Sp. z 0.0. w W oddala;

3. oddala powddztwo wzgledem pozwanego T Sp. z 0.0. w P;

4. oplate ostateczng ustala na kwote 2.600 (dwa tysigce szescset) zlotych i uznaje za
pobrang w catosci od powoda;

5. zasadza od pozwanej S Sp. z 0.0. w W na rzecz powoda R GmbH w F kwote 4.297 (cztery

tysigce dwiescie dziewieédziesiat siedem) ztotych, tytulem zwrotu kosztow procesu.



Sygn. akt. XXII GWzt 6/09

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym w dniu 2 VI 2009 r. w sprawie sygn. akt XXIIGWo 9/09,

(k.623-627, sprostowanie k.632) doreczonym wnioskodawcy w dniu 4 VI 2009 r. (k.640), Sad

Wspolnotowych Znakow Towarowych i Wzoréw Przemystowych:

1.

udzielit spolce z ograniczong odpowiedzialnoscia prawa austriackiego R GmbH w F
zabezpieczenia jej roszczen o ochrone praw do graficznych wspdlnotowych znakow
towarowych zarejestrowanych w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante
pod numerami CTM 002534774, 004381471 i 001564301 przez :

zakazanie S Sp. z 0.0. w W, na czas trwania procesu, produkowania, oferowania do

sprzedazy, sktadowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania i eksportowania napoju
energetycznego Napoj energetyzujacy w niebiesko-srebrnym opakowaniu, na ktérym
kolory niebieski i srebrny prze-dzielone ukos$na linia, zostaly uzyte w proporcji okoto 50:50,
chronionej jako wspdlnotowe znaki towarowe CTM 002534774 i 004381471, na ktorym
widnieje wizerunek byka podobny do wspolnotowego znaku towarowego CTM 001564301,

zakazanie T Sp. z 0.0. w P, na czas trwania procesu, produkowania, oferowania do
sprzedazy, skladowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania i eksportowania napoju
energetycznego Napoj energetyzujacy w niebiesko-srebrnym opakowaniu, na ktérym
kolory niebieski i srebrny przedzielone ukosna linia, zostaty uzyte w proporgcji okoto 50:50,
chronionej jako wspdlnotowe znaki towarowe CTM 002534774 i 004381471, na ktérym
widnieje wizerunek byka podobny do wspolnotowego znaku towarowego CTM 001564 301,
a w szczegdlnosci zakazanie obowigzanemu napetniania napojem energetyzujacym butelek
w kolorach niebiesko-srebrnym, przedzielonych ukosng linia, uzytych w proporcji okoto

50:50, na ktorych widnieje opisany wizerunek byka;

wyznaczyl wnioskodawcy dwutygodniowy termin na wytoczenie wzgledem S Spétce z o.o.
w Wi T Sp. z 0.0. w P powodztwa o ochrone praw do graficznych wspolnotowych znakéw
towarowych zarejestrowanych w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante

pod numerami CTM 002534774, 004381471 i 001564301.

Uznajac za oczywiscie uzasadnione zazalenie obowigzanego T Sp. z 0.0. w P, w dniu 23 VII

2009 1., Sad postanowit o uchyleniu, wydanego wzgledem niego, w dniu 2 VI 2009 r.,

postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia i oddaleniu w tej czesci wniosku R GmbH. (k. 688-

691 akt sygn XXIIGWo 9/09)



W dniu 17 VI 2009 r. R GmbH w F wystapil z pozwem o :

zakazanie S Spolce z 0.0. w W (pozwany ad.1.) produkowania, oferowania do sprzedazy,
sktadowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania i eksportowania napoju
energetycznego Napoj energetyzujacy w niebiesko-srebrnym opakowaniu, na ktérym
kolory niebieski i srebrny, przedzielone ukosna linig, zostaly uzyte w proporcji okoto 50:50 t;j.
w opakowaniu o kompozycji kolorystycznej zarejestrowanej na rzecz R GmbH i chronionej
jako wspdlnotowe znaki towarowe CTM 2534774 i 4381471), jak rowniez na ktérym widnieje
wizerunek byka podobny do wspolnotowego znaku towarowego CTM 1564301;

zakazanie T Sp. z 0.0. w P (pozwany ad.2.) produkowania, oferowania do sprzedazy,
sktadowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania i eksportowania napoju
energetycznego Napodj energetyzujacy w niebiesko-srebrnym opakowaniu, na ktérym
kolory niebieski i srebrny, przedzielone ukosna linia, zostaly uzyte w proporcji okoto 50:50 tj.
w opakowaniu o kompozycji kolorystycznej zarejestrowanej na rzecz R GmbH i chronionej
jako wspolnotowe znaki towarowe (CTM 2534774 i 4381471), jak rowniez na ktorym widnieje
wizerunek byka podobny do wspolnotowego znaku towarowego CTM 1564301, a w
szczegolnosci zakazanie pozwanemu ad.2. wypelniania napojem energetycznym butelek tak
oznaczonych;

podanie do publicznej wiadomosci informacji o wyroku w przypadku rozstrzygniecia o na-
ruszeniu wspolnotowych znakow towarowych zarejestrowanych na rzecz powoda;

zasadzenie od kazdego z pozwanych na rzecz powoda kosztéw postepowania.

W motywach powdd wyjasnit, ze R GmbH jest producentem znanego na calym s$wiecie

napoju energetycznego Red Bull, wprowadzanego na polski rynek w puszkach i butelkach, na

ktorych umieszczone s3 stowne, graficzne i abstrakcyjne znaki towarowe. Charakterystyczna

niebiesko-srebrna kompozycja uzywana przez powoda do oznaczania napojéw Red Bull jest

jedna z najbardziej rozpoznawalnych cech jego opakowania. Jedynym autoryzowanym

dystrybutorem napojow Red Bull w Polsce jest R Sp. z 0.0. w W.

R GmbH jest uprawniony z rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych :

1. znaku graficznego - barwnego (CTM 2534774)
Rejestracja obejmuje kolory niebieski (RAL 5002) i srebrny (RAL 9o06) w stosunku 50:50.

Znak jest zarejestrowany w klasie 32 Klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla napojow energetycznych.



2. znaku barwnego (CTM 4381471), przedstawiajacego dwa kolory - niebieski i srebrny prze-
dzielone liniami uko$ng i pozioma. Znak ten jest zarejestrowany w klasie 32 Klasyfikacji

nicejskiej m.in. dla napojow energetycznych.

3. znaku graficznego (CTM 1564301), przedstawiajacego wizerunek byka, zarejestrowanego m.in.

w klasie 32 Klasyfikacji nicejskiej, dla napojoéw energetycznych.

W przekonaniu powoda, zarejestrowane na jego rzecz, dla oznaczenia napojow energe-
tycznych, wspolnotowe znaki towarowe, uzywane réwniez w reklamie i innych dziataniach mar-
ketingowych, uzyskaly w Polsce status znakow powszechnie znanych i renomowanych. Znaki te

cechuja sie duza zdolnoscia odrozniajaca i ciesza sie bardzo dobra opinig wsrdd odbiorcow.

Przedstawienie barwnego niebiesko-srebrnego znaku towarowego CTM 2534774 nie
zostalo zmienione na opakowaniu napojéw Red Bull od czasu rozpoczecia ich produkcji i
sprzedazy. Takie samo zestawienie kolorystyczne jest stale uzywane w ekspozycji punktow
sprzedazy, wzmacniajagc u przecietnego konsumenta jednoznaczne skojarzenie z napojami
energetycznymi Red Bull. Zestawienie koloréw i wizerunek byka na ekspozycjach stanowia
zasadnicza ceche charakterystyczng, rozpoznawang przez konsumenta, ktory stajac przed lada

sklepowa rzadko ma mozliwos¢ odczytania z daleka stow Red Bull.

Powdd jest liderem na rynku napojow energetycznych w kraju i na $wiecie. Jego udziat w
rynku polskim przekracza 60%. Napoje Red Bull mozna znalez¢ w prawie kazdym punkcie
sprzedazy, m.in. w barach, klubach, kioskach, sklepach spozywczych. Wydatki na cele promogji i
reklamy wszystkich znakéw R GmbH, a w szczegodlnosci spornych wspdlnotowych znakow
towarowych, jak réwniez jego udziat w rynku, sita i zdolno$¢ odrdzniajaca, czas uzywania i
zasieg terytorialny zostaly przedstawione w dokumentach zatgczonych do wniosku o udzielenie

zabezpieczenia. (akta sygn. XXII GWo 9/09).

Powod zarzucil, ze S Sp. z 0.0. w W oraz T Sp. z 0.0. w P wprowadzaja do obrotu napoj
energetyczny Napdj energetyzujacy w opakowaniu, ktérego kolorystyka niebiesko-srebrna oraz
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zestawie-nie tych barw w proporcji ok. 50:50 jest identyczna ze wspolnotowym znakiem
towarowym CTM 2534774, przez co naruszajq jego prawa wylaczne. Kolory te przedzielone sa
ukos$ng linig, tak jak na opakowaniu napoju Red Bull. Umieszczenie na opakowaniu Napoju
energetyzujacego wizerunku agresywnego byka narusza prawa powoda do wspolnotowego

znaku towarowego CTM 1564301.

W ocenie powoda, istnieje ryzyko wprowadzenia konsumentéw w blad i ryzyko skoja-
rzenia miedzy oznaczeniem uzywanym przez pozwanych a znakami powoda, tym wieksze, ze
znaki i przeciwstawione im oznaczenia s3 wykorzystywane dla tych samych produktow -
napojow energetycznych. Konsumenci moga mysle¢, ze produkty pozwanych stanowia nowa
linie produktéw R GmbH albo s3 wyprodukowane przez firme powigzang organizacyjnie czy

gospodarczo z powodem (np. poprzez umowe licencyjng), co rzeczywiscie nie ma miejsca.

Pozwani uzywaja oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym CTM 2534774 i
podobnego do znakow CTM 4381471 i CTM 1564301 dla tych samych towardw, co jest szkodliwe
dla renomy znakéw powoda. Uzycie na etykiecie opakowania ich produktéw kompozycji
koloréw niebieskiego ze srebrnym oraz wizerunku byka, tozsamych lub podobnych do renomo-
wanych znakdw towarowych powoda, moze przynies¢ pozwanym nienalezna korzysc¢ i szkodzi¢
odrozniajagcemu charakterowi znakéw Red Bull, ze wzgledu na niska jako$¢ produktow
pozwanych.

Umozliwia to pozwanym przycigganie konsumentow bez ponoszenia kosztéw reklamy i
promocji. Takie dziatanie gwarantuje im sukces marketingowy, wykorzystujac pozytywne
nastawienie konsumentéw do dobrze znanego im produktu Red Bull. Wykorzystywanie tych
znakdéw przez pozwanych, a takze przez innych producentéw napojow energetycznych, ostabia i
rozwadnia wspdlnotowe znaki towarowe. Dlatego, powstrzymanie ich od uzywania stosowa-
nych oznaczen ma tak duze znaczenie dla powoda. R GmbH przywotat szereg przypadkow, w
ktérych naruszenia jego znakow towarowych przez producentow napojow energetycznych byty

sankcjonowane wyrokami sagdow krajowych i zagranicznych.

Powod podkreslit, ze nie ma zadnego uzasadnienia dla uzywania przez pozwanych
dokladnie tej samej kolorystyki i wizerunku byka, jak ta, ktore s zarejestrowane jako wspolno-
towe znaki towarowe na rzecz R GmbH. Kolory srebrny i niebieski oraz wizerunek byka nie sa

bowiem typowe, czy opisowe dla oznaczania napojow energetycznych.

Powod zarzucil, ze pozwany ad. 2 nie pehi funkcji jedynie technicznej w dzialaniach
naruszajacych jego prawa. Fakt, ze T tylko rozlewa napdj do butelek nie wylacza jego

odpowiedzialnosci.

Dziatania pozwanych, naruszajacych prawa R GmbH z rejestracji wspolnotowych znakow

towarowych uzasadniaja wystapienie przezen na droge sadowa z roszczeniami opartymi na
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przepisach art. 98 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z 20 XII 1993 r. w sprawie wspélnotowych
znakéw towarowych oraz art. 9 pkt 1a i 14 pkt 1 Rozporzadzenia w zw. z art. 296 ust. 1, 2 ustawy z
dnia 30 VI 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej. Wezwani do zaprzestania naruszen, pozwani

nie zgodzili sie spetni¢ zadan powoda.

Na poparcie swych roszczen powod zaoferowat on dowody z opinii bieglego z zakresu
psychologii, z zeznan $wiadka M, z dokumentéw urzedowych i prywatnych zalgczonych do

wniosku o zabezpieczenie roszczen, znajdujacych sie w aktach sygn. XXII GWo 9/09. (k.1-49)

Odpowiedz na pozew, zlozona przez pozwanego ad. 1 S Sp. z 0.0. w W bez dowodu
doreczenia jej odpisu stronie przeciwnej, (k.60-74), zgodnie z art. 479° § 1 k.p.c., zostala
zwrocona zarzadzeniem z 20 VII 2009 r. (k.75) Twierdzenia pozwanego, zawarte w pismie
procesowym jego pelnomocnika z 6 VIII 2009 r. (k.100-115) oraz przedstawione na rozprawie w
dniu 10 VIII 2009 1. (k.60-74) zostaly przez Sad pominiete, jako spoznione. (k.75 - art. 479° § 1
k.p.c.)

Pozwany ad. 2 T Sp. z 0.0. w P wnioslo o oddalenie powodztwa, jako bezprzedmio-

towego i zasadzenie na jego rzecz kosztow procesu.

Pozwany ad. 2 zarzucit, Ze juz nie produkuje, nie oferuje do sprzedazy, nie skladuje, nie
wprowadza do obrotu, nie reklamuje i nie eksportuje Napoju energetyzujacego w kwestio-
nowanym przez powoda opakowaniu. Przyznal, ze produkowat i rozlewal napoje energetyczne
na zlecenie S, do opakowan ustalonych wg wzoru i koncepcji pozwanego ad.1.. Wezwany do
zaprzestania naruszen, wycofal z obrotu napoje w tych opakowaniach i zniszczyt zapasy etykiet.
Obecnie, napoje s3 produkowane i sprzedawane w opakowaniach, ktére nie naruszaja praw

wylacznych R GmbH.

Pozwany ad. 2 nie kwestionowal twierdzen powoda dotyczacych praw R GmbH z
rejestracji spornych wspdlnotowych znakéw towarowych, ich powszechnej znajomosci i renomy,
budowanej intensywnymi, wieloletnimi dzialaniami marketingowymi, promocyjnymi i

reklamowymi powoda i spotek od niego zaleznych.

Zawnioskowal dowod rzeczowy - aktualnie produkowang i uzywana etykietke Napoju
energetyzujacego, fotografie produktu w obecnym opakowaniu oraz dowéd z przestuchania w
charakterze strony prezesa zarzadu T L na okolicznos¢ zaprzestania uzywania kwestionowanych

przez powoda opakowan. (k.78-91)



Powod nie zaprzeczyl, ze T zaprzestal naruszania jego praw z rejestracji wspdlnotowych
znakéw towarowych. W jego przekonaniu, istnieje jednak niebezpieczenstwo zastosowania w

przysziosci kwestionowanych oznaczen opakowan Napoju energetyzujacego. (k.123)

Bezsporne w sprawie jest, ze :

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia prawa austriackiego R GmbH z siedzibg w F
jest producentem znanego na calym swiecie napoju energetycznego Red Bull, wprowadzanego
na polski rynek w opakowaniach (puszkach i butelkach), na ktorych znajduja sie stowne,
graficzne i abstrakcyjne barwne wspolnotowe znaki towarowe zarejestrowane na rzecz powoda.
Jeden z nich, charakterystyczna niebiesko-srebrna kompozycja uzywana przez powoda do
oznaczania napojow energetycznych Red Bull od poczatku jego sprzedazy, jest jedng z
najbardziej rozpoznawalnych cech opakowania napoju Red Bull. (tak tez dowod rzeczowy -
opakowanie napoju Red Bull)

Jedynym autoryzowanym dystrybutorem napojow Red Bull w Polsce, uprawnionym do
uzywania wspolnotowych znakow towarowych R GmbH jest R Sp. z 0.0. w W.

(tak tez zeznania $wiadka M k.124-125)
R GmbH jest uprawniony z rejestracji wspdlnotowych znakéw towarowych :

1. abstrakcyjnego znaku barwnego - kolory niebieski (RAL 5002) i srebrny (RAL 9006) w
stosunku 50:50, wspolnotowego znaku towarowego CTM 2534774, zarejestrowanego w dniu 25
VII 2005 1. z pierwszenstwem od 15 I 2002 r. dla towaréw w klasie 32 Klasyfikacji nicejskiej -

napoje energetyczne.

(tak tez kopia swiadectwa OHIM z ttumaczeniem na j.polski k.42-50 akt sygn. XXII GWo 9/09)

2. kolorowego, graficznego wspdlnotowego znaku towarowego CTM 4381471, przedstawiajacego
dwa kolory, niebieski i srebrny przedzielone liniami ukos$ng i pozioma, zarejestrowanego w dniu
15 III 2006 1. z pierwszenstwem od 8 IV 2002 r. dla towarow w klasie 32 Klasyfikacji nicejskiej,

m.in. dla napojéw energetycznych.



(tak tez kopia swiadectwa OHIM z ttumaczeniem na j. polski k.51-58 akt sygn. XXII GWo 9/09)

3. graficznego wspdlnotowego znaku towarowego CTM 1564301, przedstawiajacego wizerunek
atakujacego byka, zarejestrowanego w dniu 5 III 2001 r. z pierwszenistwem od 17 III 2000 r. m.in.

dla towarow w klasie 32 Klasyfikacji nicejskiej - napojéw energetycznych.

(tak tez kopia $wiadectwa OHIM z ttumaczeniem na j.polski k.59-66 akt sygn. XXII GWo 9/09)

Napoje Red Bull s3 dostepne w 123 krajach $wiata, a ich laczna sprzedaz osiagnela w
2008 r. poziom przekraczajacy 3,9 mld sztuk. Obecnie roczny obrét R GmbH wynosi ponad 3,2

mld euro, a jego wartos¢ rynkowa szacowana jest na kwote okoto 12,03 mld euro;

Napdj energetyczny Red Bull, do ktérego odnosi sie to oznaczenie, jest sprzedawany w
Polsce stale od 1995 r. W 2008 r. sprzedano ponad 50 mln sztuk napojéow Red Bull.
Rozpoznawalnos¢ w Polsce napojow sprzedawanych w niebiesko-srebrnym opakowaniu, w 2006
r. wynosila 96% (wspomagana) i 83% (spontaniczna), Skojarzenie tej kompozycji kolorystycznej

z produktami powoda jest bardzo silne.

Wydatki na reklame i promocje napojow Red Bull w polskich mediach przekroczyly w
2003 1. 1,5 mln euro, a w 2008 r. 3,4 mln euro. Odpowiednio wydatki na cele marketingowe

wyniosty ponad 4,5 mln euro i 25,8 mln euro;

Powod sponsoruje wielu znanych polskich sportowcow, ktérzy uzywaja kompozycji
niebieskiego ze srebrnym na cze$ciach swojego sprzetu sportowego oraz odziezy, co wzmacnia
rozpoznawalno$¢ tej kompozycji kolorystycznej wsrod ogétu odbiorcow oraz wywotuje
skojarzenie jej z powodem i jego produktami. (tak tez zeznania $wiadka M k.u24-125, kopia
oswiadczenia V Gléwnego Doradcy R GmbH z 4 V 2009 r. z ttumaczeniem na jezyk polski k.67-
314 akt sygn. XXII GWo 9/09)

Prowadzone na zlecenie powoda badania demoskopowe potwierdzity, iz kompozycja
kolorystyczna niebiesko-srebrna w odniesieniu do produktéw R charakteryzuje sie wysokim
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poziomem znajomosci wérod nabywcoéw napojow energetycznych w Polsce (81%). W badaniu

ogoélnej populacji wskaznik ten utrzymuje sie na poziomie 51%.

Wspolnotowe znaki towarowe, w tym CTM 2534774, CTM 4381471 i CTM 1564301,
zarejestrowane przez powoda dla oznaczenia napojow energetycznych, a uzywane rowniez do
reklamowania i prowadzenia innych dzialan marketingowych z tym zwigzanych, uzyskaly w
Polsce status znakow powszechnie znanych i renomowanych.

W gazecie Puls Biznesu z 31 | 2005 r. R znalazla sie w zlotej dziesigtce marek w Polsce.
Zgodnie z opinig ekspertéw, slogan reklamowy Doda Ci skrzyyydet i oryginalne niebiesko-
srebrne opakowanie z czerwong czcionka staly sie jednymi z najbardziej rozpoznawanych marek
poprzedniej dekady. (tak tez kopia raportu z badan G k.315-359 , kopia artykutu Zycie na Red
Bullu k.360 akt sygn. XXII GWo 9/09, zeznania swiadka M k.124-125)

Od czasu rozpoczecia produkgji i sprzedazy, barwny, niebiesko-srebrny znak towarowy
CTM 2534774 jest niezmieniony na opakowaniu napojéw Red Bull, ktére sa eksponowane i
przechowywane w specjalnych lodéwkach o niebiesko-srebrnej kolorystyce. Konsument stajacy
przed lada sklepowa rzadko ma mozliwos¢ odczytania z daleka stéw Red Bull, lecz rozpoznaje
niebiesko-srebrna kolorystyke, ktdra jest mu znana dzieki jej intensywnemu uzywaniu na rynku.

Dotyczy to takze wizerunku byka - znaku towarowego CTM 1564301.

Red Bull

Powszechnie znane, wspolnotowe znaki towarowe R GmbH s3 kojarzone przez
potencjalnych odbiorcow w kraju z konkretnym towarem - napojem energetycznym Red Bull o

szczegolnie wysokiej jakosci.

Aby zapewni¢ swym znakom towarowym nalezyta ochrone, R GmbH wielokrotnie

wystepowal na droge sadowa w Polsce i poza jej granicami, uzyskujac wyroki zakazujace



naruszania jego praw wylacznych. (tak tez kopie orzeczen i uzasadnien k.450-622 akt sygn. XXII

GWo 9/09)

S Sp. z o0.o. w W oferuje i wprowadza do obrotu napdj energetyczny Napoj
energetyzujacy w opakowaniu, ktérego kolorystyka niebiesko-srebrna w proporcji ok. 50:50 jest
bardzo zblizona do wspdlnotowego znaku towarowego CTM 2534774. Kolory przedzielone s3
uko$ng linia, podobnie jak we wspolnotowym znaku towarowym CTM 004381471. Na etykiecie
opakowania Napoju energetyzujacego umieszczono wizerunek (en face) atakujacego byka
(bawotu) podobnego do wspolnotowego znaku towarowego CTM 1564301, a takze informacje :

Wyprodukowano dla S Sp. z 0.0. W przez T Sp. z 0.0. R.

(tak tez butelka Napoju energetyzujacego zalaczona do akt sprawy sygn. XXII GWo 9/09)

T Sp. z 0.0. w P produkowala na zlecenie S przedstawione wyzej opakowania i rozlewata
do nich napoj energetyczny Napdj energetyzujacy do marca 2009 r. Wezwana do zaniechania
naruszen wylacznych praw R GmbH, przed wszczeciem przezen postepowania sadowego,
wycofata z rynku produkty w kwestionowanych opakowaniach i zniszczyla sporne etykiety.
Wzor opakowania zostat zmieniony.

Obecnie Napdj energetyzujacy jest oferowany do sprzedazy w srebrnych plastikowych
butelkach opatrzonych etykieta w kolorach srebrnym (przewazajaca cze$¢) i granatowym,
oddzielonych czerwong poziomg kreska z elementem ostro zarysowanego wykresu. Na etykiecie
nie ma wizerunku byka ani bawotu. Obecnie napoje sa produkowane i wprowadzane do obrotu
w opakowaniach, ktdre nie naruszaja praw wylacznych R GmbH do wspdlnotowych znakow
towarowych stanowiagcych przedmiot niniejszego postepowania. (tak tez fotografia opakowania

k.82, nowa etykieta k.83)

S Sp. z 0.o. w W ani T Sp. z o0.0. w P nigdy nie uzyskaly zgody R GmbH na uzywanie

wspdlnotowych znakow towarowych zarejestrowanych na rzecz powoda.

Ustalajac powyzsze okolicznosci faktyczne Sad oparl sie na niekwestionowanych
przez zadnego z pozwanych twierdzeniach powoda, popartych dodatkowo kopiami licznych
dokumentéw urzedowych i prywatnych oraz fotografiami i dowodami rzeczowymi zlozonymi

wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia w sprawie sygn. akt XXII GWo 9/09. Wynikaja z
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nich, w sposob niewatpliwy prawa powoda z rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych,
stanowigcych przedmiot powodztwa, powszechna znajomo$é, renoma tych znakéw, a takze
dzialania kazdego z pozwanych, stanowigce naruszenie praw wylacznych R GmbH. (art. 230
k.p.c.)

Sad postanowil o oddaleniu wnioskéw : powoda o dopuszczenie dowodu z opinii biegle-
go i pozwanego ad. 2 o dopuszczenie dowodu z przestuchania stron, jako nie majace znaczenia
dla rozstrzygniecia sprawy (a contrario art. 227 k.p.c.) Opinie prywatna zaoferowana przez

powoda jako dowdd w sprawie, Sad potraktowat jako twierdzenia R GmbH.

Sad zwazyl co nastepuje :

Wspolnotowy znak towarowy jest jednolitym tytutem ochronnym, funkcjonujacym
obecnie w oparciu o unormowania Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 1. w
sprawie wspdlnotowego znaku towarowego, ktore reguluje w sposob calosciowy 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 czes¢ acquis communautaire stanowia element polskiego
porzadku prawnego, znajdujac bezposrednie zastosowanie.

W wiekszosci, stanowia one powtorzenie regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie
Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. majqcej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czton-
kowskich odnoszqcych sie do znakéw towarowych. (Dz.U 1989 Lgo str.) Implementujaca ja
ustawa Prawo wiasnosci przemystowej znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak
odpowiedniego unormowania Rozporzadzenia, w szczegolnosci zas, w tym zakresie w jakim

odsyla ono do wlasciwych przepiséw prawa krajowego.

Wspolnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywoluje ten sam skutek w
calej Wspdlnocie; moze byc¢ zarejestrowany, zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia sie lub decyzji
stwierdzajacej wygasniecie praw wiasciciela znaku lub uniewaznienie znaku, ktérego uzywanie
moze by¢ zakazane jedynie w odniesieniu do calej Wspdlnoty. (art.1 ust.2) Znak uzyskuje sie
poprzez rejestracje (art. 6) w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante, ktora 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 zgloszenia (z mozliwoscia
przedtuzenia). (art. 46) Prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego s3 skuteczne

wobec 0s6b trzecich z dniem publikadji. (art. g 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.
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Wspolnotowy znak towarowy moze skladac sie z jakiekolwiek oznaczenia, ktore mozna
przedstawi¢ w formie graficznej, w szczegolnosci z wyrazéw, facznie z nazwiskami, rysunkow,

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

odroznianie towardéw lub uslug jednego przedsiebiorstwa od towaréw lub ustug innych przed-

siebiorstw. (art. 4) Podstawowa funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie konsu-
mentowi lub koncowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi
oznaczonych znakiem, odrdznienia, bez ewentualnosci wprowadzenia w blad, tego towaru lub
ustugi od towarow lub ustug innego pochodzenia. (por. wyroki ETS z 23 V 1978 r. 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. 9 Rozporzadzenia, ktory przyz-
naje 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 ktérego z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do
wspolnotowego znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienistwa towaréw ktorych
dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej; ktére obejmuje prawdopodobienstwo ich skojarzenia.

c.  oznaczenia identycznego lub podobnego do wspolnotowego znaku towarowego w odnie-
sieniu do towardw, ktdére nie s3 podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak, w
przypadku gdy cieszy sie on renomg we Wspodlnocie i gdy uzywanie oznaczenia bez
uzasadnionej przyczyny powoduje nienalezng korzysc albo jest szkodliwe dla odréznia-

jacego 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. g ust. 1 Rozporzadzenia.

Zakazy okreslone w art. 9 ust.1 s3 zbiezne ze wzglednymi podstawami odmowy rejest-
racji wskazanymi w art. 8 ust.1., stad dla sadowej oceny istnienia naruszenia prawa istotne
znaczenie mie¢ beda rozwazania zawarte w uzasadnieniach orzeczen Europejskiego Trybunatu
Sprawiedliwosci i Sadu Pierwszej Instancji w Luksemburgu odnoszace sie do:

% identycznosci lub podobienstwa do wcze$niejszego znaku towarowego,
% identycznosci lub podobienstwa towaréw lub ustug,

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

wspolnotowego znaku towarowego, Sad pragnie sie odnies¢.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znakow powinna sie opiera¢ na ich
zgodnosci graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (koncepcyjnej). Sporne
znaki nalezy porownywac catosciowo, a decydujace znaczenie mie¢ beda elementy odrézniajace 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 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 roznicami. Dla stwierdzenia, czy w
konkretnym przypadku znak i oznaczenie s3 identyczne, czy tez mozna mowic¢ zaledwie o
podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech
znakéw i ich catosciowego oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecz-
nie uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta. (por. wyrok Trybunatu z 20 III 2003 r. w

sprawie C-291/00 LTJ Diffusion)

Dokonujac oceny podobienstwa towarow nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki cha-
rakteryzujace, zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegélnie rodzaj towardéw, 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 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.) Calosciowa ocena zaklada pewna wspoétzaleznosé
miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczegolno$ci podobienstwem znakéw towarowych
oraz podobienistwem towardw, ktdrych one dotycza, przy czym niski stopienn podobienstwa
miedzy oznaczonymi towarami moze by¢ zrownowazony znaczacym stopniem
podobienstwa miedzy znakami towarowymi i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznosci -
por. wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 ELS, z 5 IV 2006 r. w sprawie 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 ushlugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa, ewentualnie z

przedsiebiorstw powigzanych gospodarczo. (por. wyroki ETS z 29 IX 1998 r. w sprawie C-
13



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 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuh-fabrik Meyer, z 23 111 2006

r. w sprawie C-206/04 Miilhens)

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

Ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w zakresie podobienstwa wizualne-
go, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych oznaczen powinna sie opiera¢ na wywieranym
przez nie calo$ciowym wrazeniu ze szczegdlnym uwzglednieniem ich elementéw odrozniaja-
cych i dominujacych. (por. wyroki Sadu z 14 X 2003 r. w sprawie T-292/01 BASS, z 6 VII 2004 r. w
sprawie T-u7/02 Chufafit, z 5 IV 2006 r. w sprawie T-344/03 ORO SAIWA) Z zasady, odbiorcy nie
uznaja elementu opisowego, stanowiacego czes$¢ zlozonego znaku towarowego, za element
odrozniajacy i dominujacy w calosciowym wrazeniu, jakie ten znak wywiera. (por. wyroki Sadu z
3 VII 2003 1. w sprawie T-129/01 BUDMEN i z 6 VII 2004 1. w sprawie T-n7/02 Chufafit) O ile
przecietny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako calos¢ i nie zaglebia sie w analize
jego poszczegolnych elementéw (por. wyroki ETS z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, z 10 X
2006 1. 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 prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad nie moze by¢ oparta na elemen-

tach nie podlegajacych ochronie przepisami dotyczacymi znakéw towarowych. (por. wyrok Sadu

z 5 IV 2006 r. 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 ogromna wage elementowi dominujacemu znaku towarowego, ktory konsument
zauwaza i zapamietuje. Dlatego koniecznos¢ oceny ogolnego wrazenia, jakie wywoluje
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 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
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produits concernée est censé étre normalement informé et raisonnablement attentif et avisé),
przy czym poziom uwagi konsumentéow moze sie roznie ksztalttowa¢ w zaleznosci od kategorii
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 porow-
nania réoznych znakéw towarowych, musi zazwyczaj zdawaé sie na zachowany w pamieci
niedoskonaty obraz tych znakéw towarowych. Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad
jest tym wieksze im silniejszy jest charakter odrdézniajacy znaku towarowe-go, ktory
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 1. w sprawie C-251/95 SABEL z 29 1X 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, wyroki Sadu z 22 X
2003 1. w sprawie T-311/01 Starix, z 22 VI 2004 r. w sprawie T-66/03 Galdxia, z 1 Il 2005 r. w
sprawie T-57/03 Hooligan, z 21 Il 2006 r. w sprawie T-214/04 POLO, z 5 IV 2006 r. w sprawie T-

202/04 Echinacin, z 14 X 2006 1.)

Istnieje pewna wspodtzaleznos¢ miedzy znajomoscia znaku towarowego wsréd odbior-
cow, ajego charakterem odroézniajagcym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym
bardziej wzmocniony jest jego charakter odrézniajacy. Przy dokonywaniu oceny, czy znak
towarowy cieszy sie wysoce odrozniajagcym charakterem wynikajacym z jego znajomosci wsrdd
odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w szcze-
golnosci udziat znaku towarowego w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugos¢ 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 réowniez 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 odrdézniajacego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Pojecie renomy wigzane jest z bardzo dobrg opinig o kim$ (np. przedsiebiorcy) lub o
czyms (np. produkcie). Wielekro¢ powotywana, szczegdlnie w prawie wilasnosci intelektualnej,
renoma nie jest definiowana w jezyku prawnym ani prawniczym. Ocena, czy okreslony przed-
siebiorca lub oferowany przezen produkt ciesza sie renoma dokonywana jest kazdorazowo przez
Sad w oparciu o przedstawione przez zainteresowana strone twierdzenia i dowody.

Przy definiowaniu pojecia i dokonaniu oceny, czy dany przedsiebiorca lub jego produkt
korzysta z renomy, warto postuzyc¢ sie orzecznictwem Sadow wspolnotowych dotyczacym
renomy znakow towarowych. Juz w wyroku z 14 IX 1999 r. w sprawie C-375/97 (General Motors)

Europejski Trybunal Sprawiedliwo$ci WE stwierdzil, Ze elementem renomy znaku, jest jego
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szeroka znajomos¢ przez relewantnych odbiorcow na okreslonym terytorium
(niekoniecznie powszechna znajomo$¢ w rozumieniu art. 6°° Konwencji paryskiej o ochronie
wlasnosci przemystowej z 20 1111883 r.). Oceniajac, czy wymaganie jest spetnione, sagd musi wzia¢

pod uwage wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, w szczegolnosci :

w» udziat znaku towarowego w rynku,
w» intensywno$¢, zasieg geograficzny i okres uzywania znaku,
<> wielko$¢ inwestycji poniesionych przez przedsiebiorstwo w zwigzku z jego promocja.

Kryteria te zostaly zastosowane przez Sad Pierwszej instancji w wyrokach z dnia 13 XII
2004 1. w sprawie T-8/03 (EMILIO PUCCI) i 25 V 2005 r. w sprawie T-67/04 (SPA-FINDERS)
Takze w wyroku z 6 II 2007 r. w sprawie T-477/04 (TDK) Sad Pierwszej Instancji stwierdzit, ze
aby spetni¢ wymdg zwiazany z renoma, znak towarowy musi by¢ znany znacznej czesci odbior-
cow potencjalnie zainteresowanych oznaczonymi nim towarami lub ustugami. Rozstrzygajac o
tym, czy znak moze korzysta¢ z renomy Sad dokonuje szczegdtowej i wszechstronnej oceny
zaoferowanych mu dowodéw w odniesieniu do zakresu i poziomu dzialan handlowych,

sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, stuzacych budowaniu renomy jego znaku.

Sad zwraca uwage na rodzaj towaru, do ktdérego znak sie odnosi, uzyskany przez nie
poziom sprzedazy, popularno$¢ wsrod konsumentdw, rozmiar, czestotliwos¢ i regularnosé¢
sponsorowania réznych wydarzen przyciagajacych duzo widzow, w trakcie ktérych uzywano
znakéw towarowych, pozwalajace na uznanie, ze znak towarowy spelnia kryterium renomy, a

zatem winien by¢ znany znacznej czesci odbiorcow.

Skutki wspodlnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom
rozporzadzenia. Zadanie zakazania pozwanej naruszania prawa z rejestracji wspolnotowego
znaku towarowego znajduje uzasadnienie w ust. 1 art. 9 Rozporzadzenia. W ust. 2 przepis ten
stanowi, ze w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji wspolnotowego
znaku towarowego moga by¢ zakazane, w szczego6lnosci, nastepujace dzialania :

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach,

b. oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu
pod takim oznaczeniem lub oferowanie i $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem,
przywdz lub wywoz towarow pod takim oznaczeniem,

d. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyl lub ze z jego strony istnieje grozba
naruszenia wspolnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba ze istnieja szczegolne powody
zaniechania tego, decyzje zakazujaca pozwanemu takich dziatan. Stosuje rowniez s$rodki,
zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, ktdrych celem jest zapewnienie przestrzegania

zakazu. (art. 102 ust.1) Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym istniejg inne jeszcze sposoby
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(srodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom Rozporzadzenia, Sad
Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych powinien je, na wniosek
powoda, zastosowa¢ do ochrony znaku wspoélnotowego. Odnosi sie to np. do orzeczenia o
podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w
sposob i w zakresie okreslonym przez sad. (art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.)
Sformulowanie - chyba zZe istniejq szczegdlne powody zaniechania - uprawnia Sad do
odstgpienia od stosowania sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadajaca klauzuli generalnej art.
5 k.c., nie moze by¢ stosowana przez sad w postepowaniach w sprawach gospodarczych z
urzedu. Zainteresowany, uniknieciem sankcji pozwany, ktéry dopuscil sie naruszenia, winien
skonkretyzowaé te szczegdélne powody i wykazac¢ ich istnienie, pozostawiajac Sadowi (jako
arbitrowi) ich ocene, przy rozstrzyganiu o sposobie usuniecia skutkow naruszenia prawa z

rejestracji.

W niniejszej sprawie Sad uznal, zZe wystepujac na droge sadowa R GmbH w F, tak jak
byt do tego zobowiazany art. 479 § 1 k.p.c., juz w pozwie przedstawit twierdzenia i dowody, z

ktorych wynikaty :

% jego prawa do wspodlnotowych znakéw towarowych zarejestrowanych w OHIM pod
numerami CTM 002534774, 004381471 i 001564301,

%  produkowanie, wprowadzanie do obrotu, magazynowanie w tym celu i reklamowanie
oferowanie przez S Sp. z 0.0. w W towardw, identycznych z tymi dla ktérych wymienione
znaki towarowe zostaly zarejestrowane (napoje energetyczne) w opakowaniach, ktorych
kolorystyka (niebiesko-srebrna w zblizonych proporcjach, grafika (uko$na linia dzielaca te
kolory, wizerunek atakujacego byka lub bawolu) s3 na tyle podobne do wspoélnotowych
znakow towarowych powoda (CTM 002534774, 004381471 i 001564301), ze istnieje prawdo-
podobienstwo wprowadzenia w blad konsumentéw co do pochodzenia towaréw stron,

moze zatem skutecznie zadac¢ ochrony, powotujac sie na przepis art. g ust. 1ib Rozporzadzenia.

Wspolnotowe znaki towarowe powoda cechuja sie wysoka zdolnoscia odrdzniajaca
(zarowno pierwotng jak i wtorna, wynikajaca z wieloletniego uzywania, intensywnosci dziatan
marketingowych, promocyjnych i reklamowych). Wynika ona z abstrakcyjnego charakteru
znakéw barwnych oraz skojarzenia napoju energetycznego o nazwie Red Bull z energia ataku-
jacego byka. W efekcie wieloletniego uzywania wspolnotowych znakéw towarowych, rozmiaru
sprzedazy oraz wysokich nakladéw na akcje marketingowe i reklamowe, towary powoda s3
bardzo dobrze znane i popularne. Znaki R GmbH, pozbawione catkowicie elementow opisowych,
sa jednoznacznie kojarzone z napojem energetycznym Red Bull.

Korzystanie przez pozwanych z oznaczen podobnych do znakéw R GmbH, zbudowanych

przy uzyciu takiej samej kolorystyki (niebiesko-srebrna) i elementéw graficznych (dzielaca je
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ukosna linia i wizerunek atakujacego bawotu), wywotujace ryzyko konfuzji co do pochodzenia
towardw od okreslonego przedsiebiorcy, musi by¢ uznane za naruszenie praw R GmbH z
rejestracji wspolnotowych znakow towarowych CTM 002534774, 004381471 i 001564301.

Nabywcami napojow energetycznych sa z reguly ludzie mtodzi. Do nich kierowana jest
intensywna reklama i promocja produktu R GmbH. Produkty stron nalezy zaliczy¢ do towaréw
powszechnego uzytku, ktérych cena nie stanowi przeszkody do ich nabywania. Refleksja
nabywcow, mniej doswiadczonych, stabiej rozeznanych, jest zatem ograniczona, co dodatkowo
zwieksza ryzyko konfuzji. Identyczne towary, Red Bull powoda i Napdj energetyzujacy
pozwanych, s3 oferowane do sprzedazy w takich samych kanatach dystrybucyjnych.

Stusznie powodd twierdzi, ze w tym przypadku przecietny konsument rzadko ma
mozliwos¢ bezposredniego poréwnania znakéw towarowych, czesciej musi polega¢ na ich
niedokladnym obrazie utrwalonym w pamieci. Red Bull i Napdj energetyzujacy, sa napojami
energetycznymi, ktore naleza do towardéw szybko zbywalnych, kupowanych czesto pod
wplywem impulsu, bez przykladania specjalnej uwagi do szczegotéw opakowania.

Funkcja oznaczania pochodzenia i jakosci towaru, jaka petnia abstrakcyjne znaki towa-
rowe powoda jest zagrozona dzialaniami pozwanych, ktore podwazaja wartos¢ znakow CTM
002534774, 004381471 i 001564301, jako atrybutu towaréw powoda. Przecietny konsument moze
mysle¢, ze produkty pozwanych stanowia nowa linie produktéw R GmbH albo sa
wyprodukowane przez przedsiebiorstwo powigzane organizacyjnie lub gospodarczo z powodem,

co faktycznie nie ma miejsca. (ryzyko konfuzji)

Niedopuszczalno$¢ zastosowania bardzo podobnej kolorystyki i grafiki opakowania
Napoju energetyzujacego wynika z identycznosci tych towaréw oraz towarow, dla ktérych
zarejestrowane s3 wspolnotowe znaki towarowe CTM 002534774, 004381471 i 001564301. Sad
podziela przekonanie powoda, Ze podobienstwo oznaczen stosowanych przez pozwanych ze
znakami wspolnotowymi nie ma zadnego uzasadnienia, w szczegolnosci nie wynika ono z
potrzeby okreslenia towaru - napoju energetycznego, wspdlnotowe znaki towarowe CTM
002534774, 004381471 i 001564301 nie zawieraja bowiem zadnych elementéw opisowych.

Poza niewatpliwym podobienstwem kolorystycznym znakow towarowych powoda i
przeciwstawionych im oznaczen pozwanych, ich idea jest wspolna. Oddzialywanie na konsu-
menta odbywa sie za pomoca takich samych lub bardzo zblizonych elementow. Skojarzenia
przez nie wywolywane s3 takie same. Symbolika byka (bawotu) w polaczeniu z wyrazami energy

drink czy napoj energetyzujacy wywoluje u konsumentow skojarzenia z silg i witalnoscia.

Uzasadniony jest takze stawiany przez powoda zarzut nieuprawnionego korzystania przez
pozwanych z renomy jego znakéw towarowych. Uzycie przez pozwanych wspolnotowych
znakéw towarowych R GmbH, bez jego zgody, umozliwia pozwanym przycigganie konsumentéw

bez koniecznosci ponoszenia kosztéw na reklame i promocje. Takie dzialanie gwarantuje
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pozwanym sukces marketingowy przez wykorzystanie pozytywnego nastawienia konsumentow

do znanego im i dobrze ocenianego produktu Red Bull.

Brak natomiast podstaw do stwierdzenia identycznosci kolorystyki etykiety S i
wspdlnotowego znaku towarowego CTM 002534774. Powdd nie przedstawit w tym
postepowaniu dowodu na identycznos¢ stosowanych przez strony koloréw i ich proporcji. Nie
ma zatem podstaw do stwierdzenia naruszenia praw wylacznych, o ktérym mowa w art. 102 w

zw. z art. 9 ust.1a Rozporzadzenia.

Uznajac, ze zgromadzony w sprawie material dowodowy potwierdza naruszenie praw
wylacznych R GmbH przez S Sp. z 0.0. w W zakazal pozwanemu ad. 2 produkowania, oferowania
do sprzedazy, skladowania w tym celu, wprowadzania do obrotu, reklamowania i eksportowania
napoju energetycznego Napoj energetyzujacy w niebiesko-srebrnym opakowaniu, na ktérym
kolory niebieski i srebrny przedzielone uko$nga linia, zostaly uzyte w proporcji okoto 50:50,
chronionej jako wspolnotowe znaki towarowe CTM 002534774 i CTM 004381471, na ktérym
widnieje wizerunek bawotu podobny do wspoélnotowego znaku towarowego CTM 001564301 (art.

102 w Zw. z art. g ust. 1b Rozporzadzenia)

Sad oddalit jednak, jako nieudowodnione, wzgledem pozwanego ad. 1 powddztwo w
zakresie zadania opublikowania wydanego w sprawie orzeczenia. Powod bowiem catkowicie
zaniechal wykazania, ze konkretnych okolicznosciach niniejszej sprawy, zastosowanie sankcji z
art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. jest uzasadnione, ograniczajac sie do zgtoszenia

zadania.

Sad uznal, Ze zaniechanie przez T Sp. z 0.0. w P uzywania kwestionowanych oznaczen i
zmiana etykiet Napoju energetyzujacego, uzasadniaja odstgpienie od nalozenia na pozwanego
ad. 2 sankcji zakazowych. Jakkolwiek powdd twierdzi, ze nadal istnieje grozba naruszen jego
praw w przysztosci, to tezy tej nie uzasadnia.

Nalezy zauwazy¢, ze mamy tu do czynienia z produkcja towaréw na duza skale. Zmiana
opakowan produktow wigze sie z pewnoscia z wysitkami finansowymi i organizacyjnymi
zarowno w procesie produkcji, ale takze w handlu, marketingu i reklamie. Ponadto, bezspornie T
produkowato Napdj energetyzujacy w kwestionowanych opakowaniach na zlecenie S.
Zakazanie pozwanemu ad. 1. dalszego naruszania praw powoda bedzie przeto wystarczajace dla
zapewnienia wspolnotowym znakom towarowym CTM 002534774, 004381471 i 001564301

nalezytej ochrony.

Z tych wzgledéw Sad oddalit w catosci powodztwo wzgledem pozwanego T Sp. z 0.0. w P.

(art. 102 ust.1 Rozporzadzenia)
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O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie 2 k.p.c., obcigzajac nimi w calosci

pozwanego ad.1, poniewaz powodd ulegt tylko w nieznacznej czesci swego roszczenia.

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 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 oplat 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

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 z1 (§ 10 ust. 1 pkt 18).

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopienn skomplikowania, Sad uznal, ze
adekwatne do nakladu pracy pelnomocnika powoda wykonujacego zawdd radcy prawnego
bedzie wynagrodzenie w podwojnej minimalnej wysokosci. (2x840 zt + 17 zi, tytutem oplaty

skarbowej od pelnomocnictwa)

Sad nie uwzglednit w tym kosztéw postepowania o udzielenie zabezpieczenia, poniewaz

sprawa sygn. akt XXII GWo g9/09 nie zostata dotychczas prawomocnie zakonczona.
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