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WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dnia 11 sierpnia 2014 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII
Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w sktadzie nastepujacym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant koordynator prawny Andrzej Boboli
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 sierpnia 2014 r. w Warszawie
sprawy z powddztwa SJ
przeciwko RB (Budek)

- 0 zakazanie naruszen praw z rejestracji wspélnotowego znaku towarowego

1. zakazuje pozwanemu RB naruszania praw powoda S] do wspdlnotowego znaku towarowego
TAPETO zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod nr 009476789

przez:

a. uzywanie nazwy domeny internetowej tapetomarket.pl dla oznaczenia ustug sprzedazy

tapetiich reklamy,

b. uzywanie oznaczenia TAPETOMARKET w dokumentach handlowych i w tresciach strony

internetowej pod adresem www.t.pl w zwigzku ze sprzedaza tapet;
2. w pozostatej czeSci powddztwo oddala;

3. zasadza od pozwanego RB na rzecz powoda S] kwote 728 (siedemset dwadzies$cia osiem)

ztotych tytutem zwrotu kosztéw procesu.


http://www.tapetomarket.pl/
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Uzasadnienie

151V 2014r. S], wniost o:

1. zakazanie RB dziatan stanowigcych naruszanie prawa do stownego wspdlnotowego znaku
towarowego TAPETO zarejestrowanego na rzecz powoda w Urzedzie Harmonizacji Rynku

Wewnetrznego w Alicante 25 11 2011 r. pod nr 009476789, poprzez:
a. zakazanie pozwanemu postugiwania sie domeng internetowg t.pl;

b. zakazanie pozwanemu oferowania, wprowadzania do obrotu, w tym za posrednictwem

Internetu, tapet z oznaczeniem tapetomarket;

c. uzywania oznaczenia tapetomarket dla tapet w dokumentach handlowych i w reklamie, w
tym roéwniez na etykietach, opakowaniach, materiatach informacyjnych, reklamowych,

promocyjnych oraz na stronach internetowych;

2. nakazanie pozwanemu usuniecia skutkéw naruszen praw do znaku towarowego tapeto,

poprzez:

a. wycofanie z obrotu stanowigcych wtasno$¢ pozwanego tapet oraz przeznaczonych dla
nich etykiet, opakowan, materiatéw informacyjnych, reklamowych i promocyjnych lub
innych przedmiotéw zwigzanych z prowadzeniem dzialalno$ci gospodarczej

zawierajacych oznaczenie tapetomarket;

b. usuniecie z reklam, materiatéw promocyjnych i ofert, w tym ze strony internetowe;j,

oznaczen wykorzystujacych znak towarowy TAPETO;

3. zwrot kosztow procesu. (k.2-168)

RB zazadal oddalenia powddztwa i obcigzenia powoda kosztami postepowania.
Zakwestionowat dopuszczalno$¢ rejestracji wspolnotowego znaku towarowego TAPETO.
Zaprzeczyt wprowadzania do obrotu towaréw oznaczonych tapetomarket i uzywania tego
oznaczenia w dokumentach handlowych, reklamie, na etykietach, opakowaniach, w materiatach
informacyjnych i promocyjnych. Wyjasnil, ze od 16 maja 2014 r. nie uzywa domeny

tapetomarket.pl, deklarujgc brak zamiaru uzywania jej w przysztosci. (k.186-v)


http://tapetomarket.pl/

Sad ustalit:

Steffen Jeschke jest uprawniony do stownego wspélnotowego znaku towarowego TAPETO
zarejestrowanego 25 I 2011 r. w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod nr
009476789 z pierwszenstwem od 27 X 2010 r. dla towaréw w klasach 16, 24, 27, 35, 37 i 39
klasyfikacji nicejskiej, m.in. w klasie 27. dla : dywanoéw, kobiercéw, dywanikéw, mat i wyktadzin,
linoleum i innych materiatéw do pokrywania podtég i obi¢ Sciennych (nie z materiatéw

tekstylnych). (bezsporne - tak tez swiadectwo rejestracji OHIM k.15-201i 25).

Powdd prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie sprzedazy tapet za posrednictwem

stron internetowych www.t.de i www.t.com. Tre$ci umieszczone na tych stronach sg dostepne w

wielu wersjach jezykowych, w tym w jezyku polskim, a towary oferowane s3 polskim Kklientom.

(bezsporne - tak tez wydruk ze strony internetowej k.21-22,121-126)

RB prowadzi pod firmg B w O dziatalno$¢ gospodarcza polegajaca na sprzedazy tapet. Do
16 V 2014 r. uzywat w tym celu strony internetowej utworzonej w domenie tapetomarket.pl, gdzie
obecnie widnieje wizytéwka z podanym numerem telefonu za pomocg ktérego mozna uzyskac
dostep do sklepu pozwanego oferujacego do sprzedazy materialty budowlane. (bezsporne - tak tez

wydruki ze strony internetowej k.23-24, 33-120, 127-163)

13 IV 2012 r. pozwany zgltosit w Urzedzie Patentowym RP stowno-graficzne znaki

tapeto
market

to peten (nr zgtoszenia 399381)

dla towaréw w Klasie 27. klasyfikacji nicejskiej (tapety). Steffen Jeschke zlozyl sprzeciw wobec

towarowe :

(nr zgloszenia 399376) i

udzielenia pozwanemu praw ochronnych. (bezsporne - tak tez wydruk z bazy na stronie uprp.pl
k.197)

Zgtoszenie z 10 III 2013 r. stownego wspélnotowego znaku towarowego
TAPETOMARKET (nr 11641099) dla towaréw w klasach 1. (tapety (kleje do -); tapety Scienne
(substancje do usuwania-), 3. (papierowe tapety (preparaty do czyszczenia -)) i 27. (tapety
sufitowe; draperie S$cienne, nietekstylne [tapety]; tapety [draperie], nietekstylne; tapety
ocieplajace; tapety; tapety tekstylne; tapety winylowe; tapety z pokryciem tekstylnym) klasyfikacji


http://www.tapeto.de/
http://www.tapeto.com/

nicejskiej zostalo odrzucone przez OHIM. (bezsporne - tak tez wydruk z bazy na stronie

oami.europa.eu k.198-202).
Sad zwazyl:

Wspoélnotowy znak towarowy jest jednolitym tytutem ochronnym, funkcjonujacym
obecnie w oparciu o unormowania rozporzgadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w
sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), ktére reguluje w sposob
catosciowy kwestie zwigzane ze wspélnotowymi znakami towarowymi, w szczeg6lnosci zasady
rejestracji, wynikajace z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o charakterze materialno-prawnym
rozporza-dzenia, jako cze$S¢ acquis communautaire stanowig element polskiego porzadku
prawnego, znajdujac bezposrednie zastosowanie. W wiekszosci, sa one powtdrzeniem regulacji
zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104 /EWG z 21 XII 1989 r. majqcej na celu zblizenie
ustawodawstw paristw cztonkowskich odnoszqcych sie do znakéw towarowych. (Dz.U 1989 L40
str.1) Implementujaca jg ustawa Prawo wtasnosci przemystowej znajduje zastosowanie wytacznie
tam, gdzie brak odpowied-niego unormowania w rozporzadzeniu, w szczeg6lnos$ci w tym zakresie

w jakim odsyta ono do wtasciwych przepiséw prawa krajowego.

Przepis art. 99 ust. 1 rozporzadzenia stanowi, Ze w sprawach dotyczacych naruszenia
wspdlnotowego znaku towarowego sady uznajg go za wazny dopdKi jego waznos$¢ nie zostanie
zakwestionowana w efekcie zto$enia wniosku do Urzedu Harmonizacji Rynku Wewnetrznego lub
pozwu wzajemnego. (domniemanie waznosci) Skutku w postaci pozbawienia znaku ochrony nie
moze natomiast wywota¢ podniesienie w odpowiedzi na pozew zarzutéw dotyczacych istnienia
bezwzglednych lub wzglednych podstaw odmowy rejestracji, np. braku zdolnosci odré6zniajacej

zgltoszonego znaku towarowego. (art. 7 ust. 1b)

Brak odrézniajacego charakteru wspoélnotowego znaku towarowego jest czesto
powotywang przyczyng odmowy rejestracji lub uniewaznienia. Zgodnie z wyrokiem
Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci (ETS) wydanym 22 VI 2006 r. w sprawie C-25/05
August Storck, charakter odrézniajacy znaku towarowego wrozumieniu art. 7 ust.1b
rozporzadzenia nr 40/94 nalezy ocenia¢ biorac pod uwage towary lub ustugi objete zgtoszeniem i
sposob postrzegania znaku przez witasciwy krag odbiorcéw, ktéry sktada sie z przecietnych,
wlasciwie poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych konsumentéw tych towaréw

lub ustug. (tak tez np. teza 3. wyroku ETS z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips)

Przy ocenie, czy dany znak towarowy nabyt charakter odr6zniajgcy w drodze uzywania,
mozna wzig¢ pod uwage w szczegdlnosci udziat tego znaku w rynku, intensywno$¢, zasieg
geograficzny iczas jego uzywania, wysokos¢ nakladéw przedsiebiorstwa zwigzanych z jego

promocja, odsetek zainteresowanego kregu odbiorcéw, ktéry dzieki temu znakowi rozpoznaje



towar jako pochodzacy od okres$lonego przedsiebiorstwa, jak réwniez opinie izb handlowych i
przemystowych oraz innych zrzeszeni zawodowych. (tak tez powotane tam wyroki ETS z 4 V 1999
r. w sprawach potaczonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, z 18 VI 2002 r. w sprawie
C-299/99 Philips i z 7 VII 2005 r. w sprawie C-353/03 Nestl¢) Udzial danego znaku w rynku oraz
rozmiar reklamy skierowanej na rynek danych produktéw, ktory obrazuje wydatki poniesione
w celu promocji znaku s3 istotng wskazéwka przy dokonywaniu oceny, czy nabyt on charakter
odrozniajacy w drodze uzywania. Nalezy przy tym podkresli¢, Zze zgodnie ze stanowiskiem
wyrazonym przez ETS w wyroku z 7 VII 2005 r. w sprawie C-353/03 Société des produits Nestlé SA
vs Mars UK Ltd, znak towarowy moze uzyska¢ charakter odr6zniajgcy w nastepstwie uzywania go

jako czesci innego zarejestrowanego znaku towarowego lub w potaczeniu z nim.

W braku wniosku do OHIM lub pozwu wzajemnego, zarzuty zgtoszone przez RB, a
dotyczace braku odroézniajacego charakteru stownego wspolnotowego znaku towarowego
TAPETO nie mogg zatem prowadzi¢ do uznania przez Sad, ze znak powoda nie jest wazny, a

jedynie stuzy¢ ocenie jego sity i ryzyka konfuzji konsumenckie;j.

Podstawowa funkcjg znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi Ilub
konncowemu odbiorcy mozliwosci okre$lenia pochodzenia towaru lub ustugi oznaczonych
znakiem, odroznienia (bez ewentualno$ci wprowadzenia w btad) ich od towaréw lub ustug innego
pochodzenia. (tak 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, z 8 V 2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo, wyrok Sadu Unii
Europejskiej z 8 Il 2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life) Zgodnie z orzecznictwem ETS
(obecnie Trybunatu Sprawiedliwosci UE), prawo wytaczne zostato przyznane wiascicielowi znaku
towarowego, aby umozliwi¢ mu ochrone jego szczegdélnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten
mogt spetnia¢ whasciwe mu funkcje zagwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia
towaru lub ustugi oraz ich jakosci (gwarancyjng), komunikacyjng, reklamowg i inwestycyjna.
Wykonywanie tego prawa winno by¢ zastrzezone dla przypadkéw, w ktérych uzywanie przez
osoby trzecie okres$lonego oznaczenia wptywa lub moze negatywnie wptywa¢ na petnione przez
znak funkcje. (tak wyrok ETS z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 Budéjovicky Budvar, a takze
wyroki z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 L’Oréal i in., z 23 111 2010 r. w sprawach potaczonych
od C-236/08 do C-238/08 Goagle France i Google)

Z art. 9 rozporzadzenia wynika dla wtgsciciela prawo wytacznego i niezakiéconego uzywa-
nia zarejestrowanego wspolnotowego znaku towarowego oraz zakazywania osobom, niemajacym
jego zgody uzywania w obrocie m.in. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku dla

identycznych lub podobnych towaréw lub ustug, ktérych dotyczag znak i oznaczenie, gdy istnieje



ryzyko wprowadzenia w btad opinii publicznej; ktére obejmuje takze prawdopodobienistwo ich

skojarzenia. (ust.1b)

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu
znaku (oznaczenia) powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjne;.
Znak i oznaczenie nalezy poroéwnywac cato$ciowo, przy czym decydujgce znaczenie majg elementy
odrozniajace, a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy,
gdy powtarza - bez dokonywania zmian lub uzupelnien - wszystkie jego elementy lub, gdy
rozpatrywane jako cato$¢, wykazuje nieznaczne roéznice, ktére nie zostang dostrzezone przez

przecietnego konsumenta. (tak wyrok ETS z 20 111 2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion)

Ocena podobienstwa znaku i przeciwstawionego mu oznaczenia nie moze ograniczy¢ sie
do zbadania tylko jednego z ich elementéow sktadowych. Poréwnania nalezy dokona¢ poprzez
analize znakéw postrzeganych jako catosci, co nie oznacza, Ze ogdlne wrazenie pozostawione
przez ztozony znak w pamieci wtasciwego kregu odbiorcow nie moze w niektérych przypadkach
zosta¢ zdominowane przez jeden lub kilka z jego sktadnikéw. Tylko wtedy, gdy wszystkie
pozostate sktadniki sg bez znaczenia, ocena podobienstwa moze zaleze¢ wytacznie od elementu
dominujgcego. (tak wyroki ETS z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 Sabel, z 12 VI 2007 r. w
sprawie C-334/05 Shakeriz 201X 2007 r. w sprawie C 193/06 Nestlé)

Whiasciwy krag odbiorcéw sktada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformo-
wanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie
réznie ksztattowac w zaleznosci od kategorii towaréw lub ustug. (tak wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w
sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer,z 6 V 2003 r. w sprawie C-104 /01 Libertel iz 1212006
r. C-361/04 Ruiz Picasso) Przecietny konsument rzadko ma mozliwo$¢ bezposredniego
poréwnania réznych znakéw towarowych, musi zazwyczaj zdawac sie na zachowany w pamieci
niedoskonaly ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrézniajacy
znaku, ktory wynika z jego samoistnych cech lub renomy (rozpoznawalnosSci na rynku). (tak
wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 11 XI 1997 r. w
sprawie C-251/95 SABEL i z 29 1X 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon) Przy dokonywaniu oceny,
czy znak cieszy sie odro6zniaja-cym charakterem wynikajgcym z jego znajomosci wéréd odbiorcow,
nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w szczego6lnosci udziat w
rynku, nateZenie, zasieg geogra-ficzny i diugo$¢ okresu uzywania znaku, wielko$¢ inwestycji
dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udzial procentowy zainteresowanych
grup odbiorcéw, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych z
okreslonego przedsiebiorstwa, oswiadczenia izb handlowych i przemystowych lub stowarzyszen

zawodowych. (tak wyrok Sadu Pierwszej Instancji z 12 VII 2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-



Werke) Ciezar udowodnienia sity znaku towarowego i jego odrézniajagcego charakteru, spoczywa

na powodzie. (art. 6 k.c.)

Sad jest przekonany o stusznosci zgtoszonego przez pozwanego zarzutu bardzo niskiej
pierwotnej zdolno$ci odrézniajacej stownego wspdlnotowego znaku towarowego TAPETO w
odniesieniu do tapet. Powdd nie przedstawit za§ dowoddéw na to, ze w efekcie dlugotrwatego,

intensywnego uzywania, jego znak naby! wtérng zdolno$¢ odrézniajaca. Nie przekonuje o tym w

zadnym razie wydruk ze strony internetowej pod adresem www.t.com.de. Decydujac sie na
zgtoszenie znaku tak wysoce opisowego w jezyku niemieckim, panstwa, w ktérym prowadzi on
swa dziatalno$¢ gospodarczg oraz w jezyku polskim, gdzie sprzedaje i reklamuje swoje towary S ]
musi sie liczy¢ z uprawnieniem innych uczestnikéw rynku Unii Europejskiej do uzywania dla tapet
zasadniczego elementu jego znaku TAPETO i oznaczen do niego podobnych, wywodzacych sie od
niemieckiego stowa TAPETE, czy polskiego TAPETA.

Wobec niezgltoszenia przez RB pozwu wzajemnego o uniewaznienie znaku TAPETO nalezy
jednak uzna¢, Ze uzywanie przezen kwestionowanego stownego oznaczenia TAPETOMARKET
narusza prawo wylaczne powoda, jest ono bowiem prostym potaczeniem stowa TAPETO -
identycznego ze znakiem S] i stowa MARKET wskazujacego na sklep, rynek, a zatem sprzedaz

towaréw opatrzonych znakiem TAPETO.

Przy ocenie podobienstwa towaréw i ustug nalezy mie¢ na uwadze wszystkie istotne
czynniki, charakteryzujgce ich wzajemny stosunek, a w szczegdlnosci charakter towardw i ustug,
ich przeznaczenie, sposdb uzywania, to czy ustugi i towary ze sobg konkurujg, czy sie uzupelniaja.
W niniejszej sprawie, stosunek miedzy ustugami handlu detalicznego $wiadczonymi przez RB, a
towarami objetymi rejestracja znaku TAPETO charakteryzuje sie $cistym zwigzkiem w tym sensie,
Ze tapety s3 nieodzowne, a przynajmniej istotne dla $wiadczenia ustug, ktére sg oferowane
wlasnie przy sprzedazy towaréw. Handel detaliczny obejmuje, poza czynnoscig prawng sprzedazy,
wszelkie dziatania podejmowane przez przedsiebiorce w celu zachecenia do zakupu. Ustugi, ktore
sg $wiadczone w celu sprzedazy okreslonych towaréw detalicznych, bytyby zatem w przypadku
braku takich towaréw pozbawione sensu. (wyroki ETS z 29 [X 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z
7 VII 2005 r. w sprawie C-418/02 Praktiker, wyroki Sadu z 11 VII 2007 r. w sprawie T-443/05 El
Corte Inglés, z 24 1X 2008 r. w sprawie T-116/06 O STORE)

W braku dowodo6w przeciwnych, ktérych zaoferowanie obcigza powoda - zgodnie z zasada

rozktadu ciezaru dowodu z art. 6 kc. - Sad uznat zasadno$¢ zarzutu pozwanego nieuzywania


http://www.tapeto.com.de/

przezen spornego oznaczenia TAPETOMARKET dla towaréw w postaci tapet, w informacji

handlowej o nich i ich reklamie, na etykietach i opakowaniach tapet.

Catosciowa ocena naruszenia zaktada pewng wspotzalezno$¢ miedzy branymi pod uwage
czynnikami, w szczegblnosci podobienstwem znakéw towarowych oraz podobienstwem towaréw
lub ustug, ktorych one dotycza, przy czym niski stopien podobienstwa towardéw i ustug moze by¢
zrébwnowazony znacznym stopniem podobienstwa znakéw towarowych i odwrotnie. (zasada
wzajemnej zaleznosci - tak wyroki ETS z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen, z 13 IX 2007 r.
w sprawie C-234/06 Il Ponte Finanziaria, z 18 XI1 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix, wyroki SPI z
51V 2006 r. w sprawie T-202/04 Echinacin iz 18 V 2011 r. w sprawie T-502 /07 Mc Kenzie)

Ocena ryzyka konfuzji, w zakresie podobienistwa wizualnego, fonetycznego i
koncepcyjnego spornych znakéw, powinna sie opiera¢ na wywieranym przez nie calo$ciowym
wrazeniu ze szczegolnym uwzglednieniem ich elementéw odroézniajacych i dominujacych. (tak
wyroki ETS z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen i
z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 Shaker oraz wyrok SPI z 14 X 2003 r. w sprawie T-292/01
BASS) 7 zasady, odbiorcy nie uznaja elementu opisowego za odrdzniajagcy i dominujacy w
catosciowym wrazeniu, jakie ten znak wywiera. (tak wyroki SPI z 3 VII 2003 r. w sprawie T-
129/01 Budmen i z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 Chufafit) O ile przecietny konsument
postrzega zwykle znak jako catos¢ i nie zagtebia sie w analize jego poszczego6lnych elementéw (tak
wyrok ETS z 11 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 wtasnie jego dominujace i odroézniajgce cechy sa - co do zasady -
najtatwiej zapamietywane. (tak wyroki SPI z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties, z 10 1X 2008
r. w sprawie T-325/06 Capio)

W mys$l utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad istnieje
wtedy, gdy znaczna cze$¢ wtasciwego kregu odbiorcéw mogtaby zostaé sktoniona do omytkowego
zakupu towaru pozwanego, mys$lac, zZe jest to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub
ustugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uzna¢, ze dane towary
lub ustugi pochodza z przedsiebiorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki ETS z 29 IX
1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4 V 1999 r., z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd
Schuhfabrik Meyer, z 2 1X 2010 r. w sprawie C-254/09 CK Kalvin Klein oraz wyrok SP1z 9 XII 2010
r. w sprawie T-303/08 Golden Elephant)

Odnoszac przedstawione zasady do oceny zasadno$ci zarzutu S] naruszenia przez RB
prawa z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego Sad uznat, Ze wysokie podobienstwo znaku

TAPETO i przeciwstawionego mu oznaczenia TAPETOMARKET, identyczno$¢ koncepcyjna,



graficzna i fonetyczna w elemencie odr6zniajgcym TAPETO, uzupetnio-nym o opisowy MARKET
wskazujacy na $wiadczenie ustug sprzedazy tapet TAPETO, stwarza wysokie ryzyko konfuzji
konsumenckiej, w szczegélnosci w zakresie uzywania kwestionowanego oznaczenia w nazwie

domeny internetowe;j.

Obydwie strony oferujg identyczne towary do sprzedazy w Internecie, ktéry jest obecnie
najpopularniejszym sposobem dotarcia do potencjalnego klienta, tam tez reklamujg swe towary i
ustugi. Nawet dobrze zorientowany i rozsadny internauta zainteresowany nabyciem tapet moze
uznaé, ze podmiot sprzedajacy je na stronie utworzonej w domenie tapetomarket.pl jest
powigzany gospodarczo z uprawnionym do wspolnotowego znaku towarowego TAPETO, co
wiecej moze naby¢ od pozwanego towary w przekonaniu, ze sa produktami S J. Pozwany narusza

zatem prawo wylaczne powoda w spos6b zdefiniowany w art. 9 ust. 1b rozporzadzenia.

Skutki wspdlnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom
rozporzadzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszgcemu sie
do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepiséw tytutu X. (art. 14 ust. 1) Dla
zapewnienia wtascicielowi realizacji jego praw z rejestracji moga by¢ zakazane, w szczego6lnosci:

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

b. oferowanie towardw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub
oferowanie i Swiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;
przywoz lub wywoz towaréw pod takim oznaczeniem;

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

W przypadku, gdy sad uznaje, Ze pozwany naruszyt lub Ze z jego strony istnieje grozba
naruszenia wspolnotowego znaku towarowego wydaje, chyba Ze istniejg szczegdlne powody
zaniechania tego, decyzje zakazujgca mu dziatan stanowigcych naruszenie lub stwarzajgcych
grozbe naruszenia wspdlnotowego znaku towarowego. Stosuje réwniez takie $rodki, zgodnie z
przepisami prawa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania natozonego zakazu.
(art. 102 ust.1) Odnosi sie to wprost do przepiséw Prawa wtasnosci przemystowej :

- art. 286, stanowigcego, Ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o bedgcych wtasnosciag naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych
wytworach oraz $rodkach i materiatach, ktore zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w
szczegblno$ci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet
zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu,

- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a, stanowigcego, Ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu, moze
orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo catosci

orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposo6b i w zakresie okre§lonym.



Sformutowanie - chyba Ze istniejq szczegélne powody zaniechania - uprawnia Sad do
odstapienia od stosowania sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadajgca klauzuli generalnej art. 5
k.c, nie moze by¢ jednak stosowana z urzedu. Zainteresowany, uniknieciem sankcji pozwany,
ktory dopuscit sie naruszenia, winien skonkretyzowac te szczegdlne powody i wykaza¢ ich
istnienie, pozostawiajgc sgdowi ocene, przy rozstrzyganiu o sposobie usuniecia skutkéw

naruszenia prawa.

Stwierdzajac naruszenie prawa S] do stownego wspdlnotowego znaku towarowego
TAPETO (nr 009476789) Sad uznat, Ze zgtoszone przezen Zadania s3 tylko w czesci uzasadnione
sposobem dziatania pozwanego i nalezycie udowodnione. Wbrew zapewnieniu pozwanego o
zaniechaniu uzywania oznaczenia TAPETOMARKET w zwigzku ze $wiadczeniem ustug sprzedazy
tapet, Sad uznal, Ze stan naruszenia trwa nadal, a co najmniej istnieje realna grozba naruszenia w
przysztosci prawa powoda, RB nie cofngl bowiem zgloszenia znaku towarowego
TAPETOMARKET, ktorego miatby obowigzek uzywaé uzyskujac prawo ochronne. Nie rozwigzat
tez umowy z NASK o rejestracje nazwy domeny internetowej tapetomarket.pl, co do ktérej nie

kwestionuje, Ze jest jej abonentem.

Na podstawie art. 9 ust. 2b i d. w zw. z art. 9 ust. 1b Sad zakazat RB naruszania praw
powoda S] do wspdlnotowego znaku towarowego TAPETO zarejestrowanego w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod nr 009476789 przez:

c. uzywanie nazwy domeny internetowej tapetomarket.pl dla oznaczenia ustug sprzedazy
tapetiich reklamy,
d. uzywanie oznaczenia TAPETOMARKET w dokumentach handlowych i w tresciach strony

internetowej pod adresem www.t.pl w zwigzku ze sprzedaza tapet.

Tym samym Sad uwzglednit Zagdania z pkt 1a. i - po czesci - c. pozwu, ograniczajac jednak zakaz do
towarow, dla ktérych powodowi stuzy ochrona znaku TAPETO, a ktére pozwany oferuje do
sprzedazy. Sad oddalit te Zgdania w czesci w jakiej odnosity sie do odmiennego sposobu uzywania
kwestionowanego oznaczenia. Jako nieuzasadnione podlegato oddaleniu Zadanie zakazania
pozwanemu oferowania, wprowadzania do obrotu, w tym za pos$rednictwem Internetu, tapet z
oznaczeniem tapetomarket, a takze uzywania tego oznaczenia na etykietach, opakowaniach, w
materiatach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych. Powo6d nie udowodnit bowiem w tym
postepowaniu zasadnos$ci kwestionowanego przez pozwanego zarzutu uzywania tego oznaczenia

dla towarow.

Z tej przyczyny samej Sad oddalit w catosci zadanie z pkt 2a. nakazania pozwanemu
usuniecia skutkéw naruszen przez wycofanie z obrotu stanowigcych wtasno$¢ pozwanego tapet

oraz przeznaczonych dla nich etykiet, opakowan, materiatéw informacyjnych, reklamowych i


http://www.tapetomarket.pl/

promocyjnych lub innych przedmiotéw zwigzanych z prowadzeniem dziatalno$ci gospodarczej

zawierajacych oznaczenie TAPETOMARKET. (a contrario art. 286 p.w.p.)

Zadanie z pkt 2b pozwu podlegato oddaleniu jako nazbyt ogdlne i nieznajdujace
odniesienia do konkretnych sposobéw - aktualnego w dacie zamkniecia rozprawy - uzywania
przez pozwanego oznaczen wykorzystujqcych znak towarowy tapeto w reklamach, materiatach
promocyjnych i ofertach, w tym na wskazanej z adresu stronie internetowej. Ewentualny nakaz

uwzgledniajgcy Zadanie powoda nie nadawatby sie do egzekuciji.

0 Kkosztach postepowania Sad orzeklt na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c.,
uznajac Ze strony powinny je ponie$¢ w rownych czesciach, stosownie do wyniku sprawy.
Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie
wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki
jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa
strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radce prawnego zwraca sie koszty w

wysokosci naleznej wedtug przepiséw o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Optaty za czynnos$ci radcéw prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwos$ci okresla
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 28 IX 2002 r. w sprawie optat za czynnosci radcow
prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Paristwa kosztéw pomocy prawnej udzielonej przez radce
prawnego ustanowionego z urzedu. Zasadzajac optate sad bierze pod uwage niezbedny naktad
pracy, a takze charakter sprawy i wkiad pracy pelnomocnika w przyczynienie sie do jej
wyja$nienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasadzenia optaty stanowig stawki minimalne
okreslone w rozdziatach 3 i 4, z tym, Ze nie moze by¢ ona wyZsza od 6-o krotnej stawki minimalnej
(§ 2 ust.2.), ktorej wysoko$¢ zalezy od wartosci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W

sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie wynosi 840 zt (§ 10 ust. 1 pkt 18).

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznat, Ze adekwatne
do naktadu pracy petnomocnika powoda wykonujacego zawdd radcy prawnego jest

wynagrodzenie w minimalnej wysokoSci.

Sad zobowigzat zatem RB do zwrotu S] kwoty 728 zl, odpowiadajacej Y2 czesci optaty
sadowej (600 zt) i kosztow zastepstwa procesowego 840 zt + 17 zt optata od petnomocnictwa)



