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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 marca 2013 1.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII

Sad Wspoélnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemyslowych
w skladzie nastepujacym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant Diana Pawlowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 marca 2013 r. w Warszawie

sprawy z powédztwa (...) E. £. M.L. spolki jawnej w K.

przeciwko M. R. (1) prowadzacemu dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwg K. K. w W,

- 0 ochrone praw z rejestracji wspolnotowych znakéow towarowych

1.

oddala powodztwo;

2.

oplate ostateczng ustala na kwote 500 (pieéset) ztotych i uznaje za pobrang w catoSci od powoda;

3.

zasadza od (...) E. E. M.L. spolki jawnej w K. na rzecz M. R. (1) kwote 857 (osiemset piecdziesiat siedem) zlotych
tytulem zwrotu kosztoéw zastepstwa procesowego.
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UZASADNIENIE

21 stycznia 2013 r. (...) E. £. M. L. spolka jawna w K. wniosla o:
1.

zakazanie M. R. (2) prowadzacemu dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa K. K. w W. przywozu, wywozu, skladowania,
wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania akcesoriow stuzacych do wedkarstwa opatrzonych oznaczeniem
(...) , podobnych do wspoélnotowych znakéw towarowych: N., N. (...), N. (...) zarejestrowanych w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerami (...), (...)i (...);

2.

nakazanie pozwanemu usuniecia skutkow naruszenia, poprzez wycofanie z obrotu, a nastepnie zniszczenie, wszystkich
znajdujacych sie w obrocie akcesoriow wedkarskich z oznaczeniem (...), w terminie 7 dni od uprawomocnienia sie
wyroku;

3.



nakazanie pozwanemu opublikowania orzeczenia w jezyku polskim i angielskim na stronie 2 lub 3, czcionka minimum
12 ARIAL w , Tackle Trade World”, DHP Ltd 2, Stephenson Close, Drayton Fields, Daventry, Northants, England,
NN11 8RF, UK, w terminie 7 dni od daty uprawo-mocnienia sie orzeczenia, a w przypadku nieopublikowania
powyzszego ogloszenia we wskazanym terminie, o upowaznienie powo6dki do zastepczego wykonania tego obowigzku;

4.

nakazanie pozwanemu opublikowania orzeczenia w jezyku polskim i angielskim na stronie internetowej http://
www.(...).pl, w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia i wySwietlanie go przez miesiac;

5.

zasgdzenie kosztow procesu. (k.2-66)

M. R. (1) prowadzacy dzialalnoé¢ gospodarcza pod nazwa K. K. w W. zazadal oddalenia powddztwa i zwrotu kosztow
zastepstwa procesowego. Wnidst o zawieszenie postepowania z uwagi na to, ze przed Urzedem Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego w Alicante toczg sie postepowania w sprawach o uniewaznienie wspo6lnotowych znakéw towarowych
N., N. (...), N. (...) . (k.81-348)

(...) E. E. M. L. spoélka jawna w K. sprzeciwila sie zawieszeniu postepowania, przekonujac o istnieniu szczegdlnych
okoliczno$ci uzasadniajacych jego prowadzenie. (k.353-376)

Postanowieniem wydanym 25 marca 2013 r. Sad oddalil wniosek o zawieszenie postepowania. (k.380-381) Sad
uznal, ze zachodza szczegblne okolicznosci uzasadniajace rozstrzygniecie sporu pomimo toczacych sie przed OHIM
postepowan o uniewaznienie spornych znakow towarowych, nie dotycza one bowiem (...) E. L. M. L. spdlki jawnej
w K.. (art. 104 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego)

Sad ustalil, ze

(...) E. L. M. L. spoélka jawna w K., nie jest uprawniona do graficznych wspélnotowych znakow towarowych:
nr (...)

nr (...)

nr (...) zgloszonych 6 11 2008 r. i zarejestrowanych w OHIM w dniu 13 III 2009 r. dla towaréw w klasie 28 klasyfikacji
nicejskiej. Prawo z rejestracji tych znakow przystuguje osobie fizycznej - E. L. (2). (dowdd: wydruki z bazy OHIM
k.52-57)

M. R. (1) prowadzi pod nazwa K. K. w W. dzialalno$¢ gospodarcza polegajaca na sprzedazy wyrob6w wedkarskich.
Oferuje m.in., importowane ze Stanéw Zjednoczonych, produkty (...) Inc. z siedzibg w S. (...). 20 XII 2010 r. sp6tka
ta zglosila do rejestracji w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante slowny znak towarowy (...) (nr
(...)) dla towar6éw w klasie 28. Postepowanie jest w toku. (bezsporne — tak tez o§wiadczenie pozwanego k.382, dowody
rzeczowe i zrzuty z ekranu k.346-347, decyzja OHIM k.364-368)

Sad zwazyl co nastepuje

Materialnoprawna przestanka skutecznego dochodzenia roszczen w procesie jest legity-macja procesowa. Jest to
okre§lone normami prawa materialnego uprawnienie konkretnego podmiotu do dochodzenia na drodze sadowej
ochrony okre$lonego roszczenia przeciwko konkretnemu pozwanemu. Z art. 9 rozporzadzenia Rady (WE) nr



207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona) wynika dla wlaSciciela
prawo wylacznego i niezakléconego uzywania znaku oraz zakazywania osobom nie majacym jego zgody uzywania w
obrocie :

a. identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towaréw lub ustug;

b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identycznoSci lub podobiefistwa do znaku oraz identycznosci albo podobienstwa
towaréw lub ushug, ktorych dotycza znak i oznaczenie, istnieje prawdo-podobienstwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej, ktore obejmuje takze mozliwo$¢ ich skojarzenia.

c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towarow lub ushug, ktére nie sa podobne do tych,
dla ktorych zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy sie on renoma w Unii Europejskiej i gdy uzywanie oznaczenia
bez uzasadnione] przyczyny przysparza naruszycielowi nienalezna korzysé albo jest szkodliwe dla odrézniajacego
charakteru lub renomy wspo6lnotowego znaku towarowego. (ust.1)

W celu zapewnienia wlascicielowi realizacji jego praw z rejestracji moga by¢ zakazane, w szczegoblno$ci:
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 Swiadczenie uslug pod tym oznaczeniem;

C.

przywo6z lub wywoz towaréw pod takim oznaczeniem;
d.

uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Zgodnie z art. 22 rozporzadzenia, wspolnotowy znak towarowy moze by¢ przedmiotem licencji udzielonej w
odniesieniu do niektorych albo wszystkich towaréow lub ushug, dla ktérych znak jest zarejestrowany w calej Wspolnocie
lub w jej czeéci. Licencja moze by¢ wylaczna lub niewylaczna. (ust.1) Bez uszczerbku dla postanowien umowy,
licencjobiorca moze wystapi¢ z powodztwem o naruszenie prawa do wspolnotowego znaku towarowego wylacznie za
zgoda wlasciciela tego znaku. Jednak licencjobiorca wylaczny moze wszczaé takie postepowanie tylko wowcezas, gdy
uprawniony, po otrzymaniu wezwania, nie wytacza sam we wlaSciwym terminie powodztwa w sprawie naruszenia.
(ust.3)

Wystepujac z pozwem, zgodnie z zasadg rozktadu ciezaru dowodu sformulowang w art. 6 k.c., (...) E. L. M. L. spo6lka
jawna w K. zobowigzana byl dowodnie wykazaé, ze przystuguja jej prawa wylaczne, ktorych ochrony zada, jaka jest
treéc tych praw i zakres ich ochrony.

Powodowa spolka nie wykazala, ze przystuguja jej prawa z rejestracji wspdlnotowych znakéw towarowych N., N.
(...), N. (...). W zaden sposob nie odniosla sie do zapiséw w rejestrach wskazujacych na to, ze prawa wylaczne
stuza osobie fizycznej E. L. (2). Watpliwoéci Sadu budzi takze tozsamo$é podmiotu uzywajacego spornych znakow
towarowych, ktory w licznych dokumentach okreslany jest jedynie jako (...), a pod tq nazwg takze uprawniony
prowadzi indywidualng dzialalno$é gospodarczg.

Powodka nie powolywala sie na inne niz wlascicielskie prawa do wspolnotowych znakéw towarowych
zarejestrowanych w OHIM pod numerami (...), (...)i (...). W szczego6lnoSci, nie twierdzila, ze jest licencjobiorcag, ze
uzyskala pisemna zgode uprawnionego na wystapienie z powddztwem o zakazanie naruszen, stosownie do wymogow



art. 22 rozporzadzenia. Brak dowodu istnienia prawa uzasadniajacego samodzielne wystepowanie z pozwem o
zakazanie naruszen prawa z rejestracji wspélnotowych znakéw towarowych N., N. (...), N. (...) obcigza (...) E. L.
M. L. spélke jawng w K.. (art. 6 k.c.) Nie mozna zatem uznaé, ze powéddce shuzy legitymacja czynna, zas
Jjej brak uzasadnia oddalenie powoédztwa. ( a contrario art. 9 ust. 1 rozporzadzenia)

O kosztach Saqd orzekl na zasadzie art. 98 k.p.c. — odpowiedzialno$ci za wynik sprawy.

Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie
wyzsze niz stawki oplat okresSlone w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty
nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)

Oplaty za czynnoSci adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwo$ci okreSla rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwo$ci z 28 IX 2002 r. w sprawie oplat za czynno$ci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa
kosztow nieoplaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu. Zasadzajac oplate sad bierze pod uwage niezbedny naklad
pracy, a takze charakter sprawy i wklad pracy adwokata w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia.
(§ 2 ust.1.) Podstawe stanowig okreSlone w rozdzialach 3-5 stawki minimalne. Oplata nie moze by¢ wyzsza od
szeéciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktorej wysokos¢ zalezy od wartoéci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju.
(8 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie adwokata wynosi 840 zt (§ 11 ust. 1 pkt
18). Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznal, ze adekwatne do nakladu pracy
pelnomocnika pozwanego wykonujacego zawdd adwokata jest wynagrodzenie w minimalnej wysoko$ci.

Sad ustalil oplate ostateczng na kwote 500 (piecset) zlotych i uznal za pobrana w catosci od powodki. (art. 15 ust. 3 i
art. 16 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach sagdowych w sprawach cywilnych)



