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Sygn. akt XXIl GWo 5/11

Uzasadnienie

3 lutego 2011 r. M wystapit o :

1. udzielenie mu zabezpieczenia roszczen, wynikajacych z naruszenia przez F spdtke z

ograniczong odpowiedzialnoscig w Z praw do znakéw towarowych, o :

- zaniechanie oferowania i wprowadzania do obrotu napojéw energetyzujacych w opakowaniach,
wykorzystujagcych oznaczenie w postaci kota lub jego czesci z napisem Power is back!, w kazdym
przypadku, gdy wewnatrz kota znajdujg sie napisy TIGER, TIGER ENERGY DRINK lub TIGER ENERGY
FRUITS, albo wykorzystujacych oznaczenie w postaci kota lub jego czesci z napisem Power is black!,
wewnatrz ktérego znajduje sie wizerunek gtowy tygrysa, albo wykorzystujacych oznaczenie w

postaci kota wewnatrz ktérego znajduje sie wizerunek gtowy tygrysa;

- zaniechanie reklamy napojéw energetyzujacych wykorzystujacej oznaczenie kota lub jego czesci z
napisem Power is back!, wewnatrz ktérego znajduja sie napisy TIGER, TIGER DRINK lub TIGER
ENERGY FRUITS, albo wykorzystujacej oznaczenie w postaci kota lub jego czesci z napisem Power is
black!, wewnatrz ktdrego znajduje sie wizerunek gtowy tygrysa, albo wykorzystujacej oznaczenie w

postaci kota, wewnatrz ktérego znajduje sie wizerunek gtowy tygrysa;

poprzez:

a. zakazanie F spdfce z ograniczong odpowiedzialnoscia w Z, na czas trwania procesu,
oferowania lub wprowadzania do obrotu napojéw energetyzujacych w opakowaniach
wszelkiego rodzaju, w tym w puszkach i butelkach, zawierajgcych oznaczenie w postaci
kota lub jego czesci na obwodzie ktdrego umieszczony jest napis Power is back!, w kazdym
przypadku, gdy wewnatrz kota znajdujg sie napisy TIGER, TIGER DRINK lub TIGER ENERGY
FRUITS;

b. zakazanie obowigzanej, na czas trwania procesu, oferowania lub wprowadzania do
obrotu napojéw energetyzujacych w opakowaniach wszelkiego rodzaju, w tym w
puszkach, zawierajgcych oznaczenie w postaci kota lub jego czesci na obwodzie ktdérego
umieszczony jest napis Power is black!, w kazdym przypadku, gdy wewnatrz kota znajduje

sie wizerunek gtowy tygrysa;

c. zakazanie obowigzanej, na czas trwania procesu, oferowania lub wprowadzania do

obrotu napojéw energetyzujacych w opakowaniach wszelkiego rodzaju, w tym w
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puszkach, zawierajacych oznaczenie w postaci kota lub jego czesci, wewnatrz ktdérego

znajduje sie wizerunek gtowy tygrysa;

d. zakazanie obowigzanej, na czas trwania procesu, reklamy napojow energetyzujacych z
wykorzystaniem oznaczenia w postaci kota lub jego czesci, na obwodzie ktdrego,
umieszczony jest napis Power is back! lub Power is black!, w kazdym przypadku, gdy
wewnatrz kota znajdujg sie napisy TIGER, TIGER DRINK lub TIGER ENERGY FRUITS, albo
wizerunek gtowy tygrysa, albo tez z wykorzystaniem oznaczenia w postaci kota lub jego

czesci, wewnatrz ktérego znajduje sie wizerunek gtowy tygrysa;

e. zajecie, znajdujacych sie w posiadaniu obowigzanej, napojow energetyzujacych w
opakowaniach wszelkiego rodzaju, w tym w puszkach i butelkach, zawierajacych
oznaczenie w postaci kota lub jego czesci, na obwodzie ktérego umieszczony jest napis
Power is back!, w kazdym przypadku, gdy wewnatrz kota znajduja sie napisy TIGER, TIGER
DRINK lub TIGER ENERGY FRUITS;

f. zajecie, znajdujacych sie w posiadaniu obowigzanej, napojéw energetyzujgcych w
opakowaniach wszelkiego rodzaju, w tym w puszkach, zawierajacych oznaczenie w postaci
kota lub jego czesci, na obwodzie ktérego umieszczony jest napis Power is black!, w

kazdym przypadku gdy wewnatrz kota znajduje sie wizerunek gtowy tygrysa;

g. zajecie znajdujacych sie w posiadaniu obowigzanej, napojow energetyzujgcych w
opakowaniach wszelkiego rodzaju, w tym w puszkach, zawierajacych oznaczenie w postaci

kota lub jego czesci, wewnatrz ktdrego znajduje sie gtowa tygrysa;

h. zajecie materiatéw opakowaniowych i reklamowych, w tym w szczegdlnosci puszek,
butelek, etykiet z oznaczeniami w postaci kotfa lub jego czesci z napisem Power is back!, w
kazdym przypadku, gdy wewnatrz kota znajduja sie napisy TIGER, TIGER DRINK lub TIGER
ENERGY FRUITS, lub wykorzystujacych oznaczenie w postaci kota lub jego czesci z napisem
Power is black!, wewnatrz ktdrego znajduje sie wizerunek gtowy tygrysa, lub

wykorzystujacych oznaczenie w postaci kota wewnatrz ktérego znajduje sie wizerunek
gtowy tygrysa;
2. zakreslenie dwutygodniowego terminu na wytoczenie powddztwa;

3. zasadzenie kosztéw postepowania.



W motywach M wyjasnit, ze jest osobg publiczng, powszechnie znang pod
pseudonimem TIGER. Swga pozycje i stawe zawdziecza sukcesom w boksie zawodowym. Od
stycznia 1998 r. poza aktywnoscig sportowa, podjat sie takze prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej pod nazwg TIGER M lub TIGER GYM, ktdrej gtdwny nurt koncentrowat sie na
prowadzeniu klubdw i imprez sportowych. Postugiwat sie przy tym oznaczeniem TIGER,
powszechnie rozpoznawanym i identyfikowanym z jego osoba. Podjat takze dziatalnos¢

charytatywng za posrednictwem powotanej przez niego Fundacji M Réwne Szanse.

M powotat sie na prawa wytaczne do krajowych i wspdlnotowych znakdw
towarowych zawierajacych element stowny TIGER, chronionych dla towardw i ustug, takich
jak sprzet gimnastyczny, kluby sportowe organizowanie i prowadzenie imprez i zawoddéw
sportowych, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, dietetyczne

napoje o medycznym przeznaczeniu, napoje izotoniczne i energetyzujace.

Wyjasnit, ze 31 VIl 2003 r. zawart z producentem produktdw spozywczych spdtka
Gellwe (obecnie F) umowe promocyjng, przedtuzong 1 VII 2005 r. Upowaznit w niej
obowigzang do postugiwania sie znakiem towarowym TIGER (R-145637),
rozpowszechniania jego wizerunku i pseudonimu, m.in. w celu reklamy i promocji.
Aneksem nr 2. z 30 VIl 2006 r. obowigzana uzyskata zgode uprawnionego na
wykorzystywanie w obrocie takze wspdlnotowego znaku towarowego TIGER M (CTM-
001219732), dla oznaczenia napojéw energetyzujacych. Spétka zobowigzata sie ptaci¢ za to
wynagrodzenie, wg zasad okreslonych w umowie promocyjnej z 2005 r. Zgodnie z nig,
podjeta produkcje, oferowanie i sprzedaz napoju TIGER, w sposdb jednoznaczny
nawiazujgcego do osoby Tiger M, koncepcja budowy marki produktu byta bowiem oparta
na skojarzeniu z jego osoba. Powodzenie rynkowe napoju jest w gtdwnej mierze efektem
promocji i skojarzenia z gwiazdg sportu, cztowiekiem sukcesu, prawdziwym tygrysem ringu i

biznesu.

Zarzucit, ze w ostatnich latach spdétka podejmowata dziatania majace na celu
eliminacje jego wizerunku z frontowej czesci opakowania napoju TIGER. Samowolnie
opracowata graficzne oznaczenie TIGER w ramach kampanii Porsche, zgtosita w ztej wierze,
bez jego zgody szereg znakdw towarowych zawierajgcych element stowny TIGER. W
drugiej potowie 2010 r., bez jego wiedzy i zgody, wprowadzita na rynek napdj

energetyzujacy BLACK TIGER, ktérego opakowanie zawiera oznaczenia w postaci potowy



kota z napisem Power is black! na obwodzie, wizerunku gtowy tygrysa, wyeksponowanego

napisu TIGER BLACK. Oznaczeniami tymi postuguje sie takze w reklamie napoju.

14 X 2010 r. obowigzana ztozyta oswiadczenie o odmowie zaptaty naleznego
uprawnionemu wynagrodzenia za trzeci kwartat 2010 r. zapewniajac o niewykorzystywaniu
na opakowaniach produktéw znaku TIGER i wizerunku M. Uprawniony zadecydowat o wiec
rozwigzaniu umowy ze skutkiem na 28 X 2010 r. Zarzucit, ze pomimo utraty uprawnien do
uzywania znakéw towarowych TIGER spdtka F nadal wprowadza do obrotu oraz reklamuje
napodj energetyzujacy wykorzystujgcy jego pseudonim i oznaczenia nasladujgce lub

inkorporujace znaki towarowe M.

Uprawniony nadal komercyjne wykorzystuje swoj wizerunek aby kontynuowad
dziatalnos¢ charytatywna i wywigzad sie z podjetych zobowigzan finansowych. W tym celu
zawart kolejng umowe licencji znakéw towarowych TIGER, upowazniajgc MWS Sp. z o.0.
spotke komandytowg do ich uzywania dla napojow energetyzujacych. Fundacja
uprawnionego zobowigzata sie zapewni¢ nowemu licencjobiorcy wykonywanie praw do
znakdéw towarowych, co uzasadnia zadanie udzielenia tymczasowej ochrony w drodze
zabezpieczenia roszczen. Zdaniem M, brak zabezpieczenia, tj. zakazania F wprowadzania
do obrotu i reklamy napojéw opatrzonych kwestionowanymi oznaczeniami spowoduje
deprecjacje znakdw towarowych TIGER. Oferowanie napojéw, powigzane z intensywna
reklama majgcg na celu zanegowanie niezaprzeczalnych zastug M dla tworzenia marki,
moze prowadzi¢ do utraty zaufania klientéw do znakéw uprawnionego oraz oznaczanych
nimi towaréw. Moze takze spowodowac naruszenie warunkéw nowej umowy licencyjnej,

jej rozwigzanie i powstanie roszczen odszkodowawczych. (k.2-198, 283-297, 335-382)

F spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Z zazadata oddalenia wniosku lub
uzaleznienia wykonania postanowienia od zobowigzania M do wniesienia kaucji na

zabezpieczenie roszczen odszkodowawczych w kwocie 49.591.421 zt.

Obowigzana przedstawita rozstrzygniecia sgdéw orzekajagcych w wielu sprawach,
ktorych przedmiot jest zblizony do roszczenia z jakim M zamierza obecnie wystapic.
Zaprzeczyta, aby stowo TIGER byto powszechnie kojarzone z M, wskazujac na naktady
poniesione przez spdtke na budowanie znajomosci i rozpoznawalnosci oznaczenia napoju

energetyzujacego, jego reklame i promocje. W przekonaniu obowigzanej, obecnie uzywane



przez nig oznaczenia nie naruszajg praw wytacznych. W zadnym przypadku nie mozna
stwierdzi¢ istnienia ryzyka konfuzji konsumenckiej ze wzgledu na identycznos¢ lub
podobieristwo towardéw albo ustug stron oraz przeciwstawionych sobie znakdéw

towarowych i oznaczen.

Powotata sie na wczesniejsze (z 30 VI 2006 r.) od pierwszeristwa znaku towarowego
CTM-006460372 zgtoszenie krajowego znaku Power is back! TIGER ENERGY DRINK (Z-
312655), dla towarédw w klasie 32 klasyfikacji nicejskiej, m.in. napojéw energetyzujacych,
mogace stanowi¢ podstawe zadania uniewaznienia znaku wspdlnotowego. Wskazata na
przystugujace jej prawo do stownego krajowego znaku towarowego BLACK TIGER (R-
179 222 z pierwszeristwem od 20 XI 2003 r.) Zapewnita, ze obecne opakowanie produktu
stanowi realizacje praw przystugujgcych F. Zarzucita, ze M odmdwiono rejestracji
wspdlnotowego znaku towarowego zgtoszonego pod nr 006460232 Power is back! TIGER.
Wyjasnita, ze ewentualne uwzglednienie wniosku spowodowatoby ogromne i
nieodwracalne straty finansowe. Jej przychdd roczny z tego tytutu wynosi 171.803.453,75 zt.
Na wypadek udzielenia zabezpieczenia zazadata wiec wptacenia przez uprawnionego
kaucji w kwocie nie mniejszej od tej jakg przyznat Sad Apelacyjny w Gdansku. (k.203-279,

298-314)

Bezsporne w sprawie jest, ze M jest osobag publiczng, powszechnie znang i
rozpoznawang pod pseudonimem TIGER. Swa pozycje i stawe zawdziecza sukcesom
sportowym w boksie zawodowym. Od stycznia 1998 r. poza aktywnoscig sportowa,
wykonywat (pod nazwa TIGER M lub TIGER GYM) dziatalnos¢ gospodarcza, ktdrej gtédwny
nurt koncentrowat sie na prowadzeniu klubdw, pubdw i imprez sportowych, postugujac sie
przy tym oznaczeniem TIGER, rozpoznawanym i identyfikowanym z jego osoba. Podjat
takze dziatalnos¢ charytatywng za posrednictwem powotanej przez niego Fundacji M

Réwne Szanse. (tak tez albumy zatgczone do akt, k. 25-33, 44-49, 50-69, 292-297)

M stuzg prawa do nastepujacych znakéw towarowych :



- stowno-graficznego (R-145637), z pierwszeristwem od 21 IV 1999

r., dla ustug w klasach 41 i 44, m.in. organizowanie i prowadzenie imprez i zawoddéw

sportowych;

P

2005r., dla towardéw i ustug w klasach 1, 3, 5, 8, 9, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 32, 33, 35, 36, 41, 43,

- stowno-graficznego (R-191973), z pierwszeristwem od 8 I

44, m.in. wody mineralne i gazowane, inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki,

napoje alkoholowe, organizowanie i prowadzenie imprez sportowych i rozrywkowych;

- stownego wspdlnotowego TIGER M (CTM-001219732), z pierwszenstwem od 4 111 1999 r.,
dla towardw i ustug w klasach 28, 32 i 41, m.in. piwa, wody mineralne i napoje izotoniczne,

imprezy sportowe, rozrywkowe i kulturalne;
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- stowno-graficznego  wspdlnotowego (CTM-006460372), z

pierwszenistwem od 22 XlI 2007 r., dla towardw w klasie 32, m.in. napoje bezalkoholowe i
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MICHALCZEWSKI (CTM_

energetyzujace, o rejestracji opublikowano 9 11 2009 r,;

DARIUSZ

- stowno-graficznego wspdlnotowego
006692792), z pierwszeristwem od 27 Ill 2008 r., dla towardw i ustug w klasie 5 i 41, m.in.
dietetyczne napoje o medycznym przeznaczeniu, kluby sportowe, o rejestracji

opublikowano 11 X 2010 r;



- stowno-graficznego  wspdlnotowego (CTM-007443435), z
pierwszenstwem od 2 Ill 2009 r., dla towardw i ustug w klasach 28, 41 i 44, m.in. sprzet
gimnastyczny, kluby sportowe, o rejestracji opublikowano 7 IV 2010 1.

(tak tez wydruki z bazy UPRP i Swiadectwa rejestracji OHIM k.70-91)

Od zakoriczenia kariery sportowej uprawniony uczestniczy w obrocie
gospodarczym, podejmujac dziatania zwigzane z komercjalizacja swojego wizerunku,
pseudonimu oraz przystugujacych mu praw witasnosci intelektualnej, polegajace miedzy
innymi na udzielaniu licencji na ich eksploatacje. W dniu 31 VIl 2003 r. M i producent
wyrobdw spozywczych Gellwe spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig w Z (obecnie F)
zawarli umowe promocyjng, przedtuzonag 1 VIl 2005 r. na dalsze 50 lat. Uprawniony
upowaznit Gellwe do postugiwania sie znakiem towarowym TIGER (R-145637) w zakresie
okreslonym w § 1 ust. 1 umowy z 1 VIl 2005 r., zezwolit na rozpowszechnianie jego
wizerunku, m.in. postugiwanie sie nim w celu reklamy i promocji, z mozliwoscia
opatrywania go podpisem M lub Tiger, a takze na rozpowszechnianie i wykorzystywanie
jego pseudonimu TIGER. Znak TIGER i wizerunek uprawnionego mdgt by¢ wykorzystywany
na opakowaniach produktéw energetyzujacych, pod warunkiem uprzedniej, pisemnej
akceptacji przez M projektu graficznego. Aneksem nr 2. podpisanym 30 VII 2006 r.,
obowigzana uzyskata zgode uprawnionego na wykorzystywanie w obrocie - précz znaku
TIGER (R-145637) - wspdlnotowego znaku towarowego TIGER M (CTM-001219732), dla
oznaczenia napojow energetyzujacych. Ze swej strony Gellwe zobowigzata sie ptacic
wynagrodzenie, a M stuzyto prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym w
przypadku opdzniania w zaptacie wynagrodzenia za okres co najmniej dwdch kolejnych

kwartatéw. (tak tez umowy k.92-103)

Zgodnie z umowa stron, obowigzana podjeta produkcje i sprzedaz napoju
energetyzujgcego TIGER, nawigzujgcego do osoby M. Koncepcja budowy marki oparta byta
na skojarzeniu z osoba uprawnionego, na opakowaniach napoju umieszczono pseudonim
TIGER jako nazwe produktu, a takze wizerunek Tiger M i jego podpis. Produkt byt
przedmiotem kampanii reklamowej opracowanej i przeprowadzonej w 2004 r. pod hastem

TIGER STAWIA NA NOGlI, ktéra objeta swym zasiegiem stacje telewizyjne, wybrane tytuty



prasowe i BTL. Kazdorazowe wykorzystanie znakéw TIGER lub jego wizerunku wymagato
uzyskania pisemnej akceptacji uprawnionego dla projektu graficznego. Umowa nie
przewidywata mozliwosci dokonywania przez obowigzang, na swojg rzecz, zgtoszen

znakdw towarowych wykorzystujacych dobra niematerialne M. (tak tez k.34-43, 104-109)

Poczatkowo wspdtpraca stron uktadata sie poprawnie, z czasem jednak spdtka
zaczeta podejmowac dziatania zmierzajgce do wyeliminowania wizerunku M z frontowej
czesci opakowania napoju TIGER. Bez jego zgody opracowata graficzne oznaczenie TIGER
dla kampanii Porsche, zgtosita szereg znakdw towarowych zawierajacych element stowny
TIGER, a w drugiej potowie 2010 r. wprowadzita na rynek napdj energetyzujagcy BLACK
TIGER w opakowaniu, na ktérego frontowej stronie jest potowa kota z napisem Power is
black! w obwodzie, a wewnatrz wizerunkiem gtowy tygrysa, obok ktérego widnieje napis

BLACK TIGER ENERGY DRINK, z wyeksponowanym stowem TIGER.
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Spotka wprowadza takze do obrotu napoje energetyzujgce, na opakowaniach ktérych
umieszczone jest oznaczenie w postaci kota lub jego czesci, wewnatrz ktdrego znajduje sie
napis BLACK TIGER ENERGY FRUITS lub wizerunek gtowy tygrysa. Oznaczeniami tymi

postuguje sie takze w reklamie.

14 X 2010 r. spétka odmdwita zaptacenia uprawnionemu wynagrodzenia za trzeci
kwartat 2010 r., twierdzac, ze nie wykorzystuje na opakowaniach produktéw znaku TIGER
ani wizerunku M. Poniewaz jednak F stale wprowadza na rynek napoje energetyzujace z
oznaczeniem TIGER, uprawniony rozwigzat umowe promocyjng ze skutkiem na dzien 28 X
2010 r. W efekcie rozwigzania umowy, wygasty wszelkie uprawnienia spétki do
wykorzystywania wizerunku, pseudonimu, imienia i nazwiska, a takze znakéw towarowych
M. (tak tez korespondencja stron k.110-114, 175-179, fotografie produktéw obowigzanej

k.115-119, 147-174, reklamy k.120-128, dowody zakupu k.144-146)



Po zakoriczeniu wspoétpracy stron uprawniony nadal wykorzystuje komercyjnie swdj
wizerunek, udzielajgc MWS Sp. z 0.0. spdtce komandytowej w Tychach licencji na znaki
towarowe TIGER. Fundacja M Réwne Szanse zobowigzata sie zapewnic licencjobiorcy

mozliwos¢ niezaktéconego ich uzywania. (tak k.195)
F sp.z 0.0.sp.k. w Z przystugujg prawa do stownych znakéw towarowych:

- BLACK TIGER (R-179 222 z pierwszeristwem od 20 XI 2003 r. — k.320-323) dla towaréw w
klasie 32 klasyfikacji nicejskiej — napoje bezalkoholowe, piwo; Fundacja M Réwne Szanse

wystapita o uniewaznienie tego znaku. (k.340-349)

- WILD TIGER (R-190486 z pierwszenstwem od 4 Xll 2003 r. - k.324-327) dla towaréw w

klasie 32 klasyfikacji nicejskiej — napoje bezalkoholowe, piwo.

30 VI 2006 r. obowigzana zgtosita w Urzedzie Patentowym RP stowno-graficzny znak

towarowy (Z-312655), dla towardéw w klasie 32 klasyfikacji nicejskiej, m.in.
napojow energetyzujacych. (k.328) Wobec zgtoszenia opozycje ztozyta Fundacja Réwne

Szanse. (k.333-334)

Sad zwazyt co nastepuje :

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub
kornicowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi oznaczonych
znakiem, odréznienia (bez ewentualnosci wprowadzenia w btad) tego towaru lub ustugi od
towaréw lub ustug innego pochodzenia. (por. wyrok Europejskiego Trybunatu
Sprawiedliwosci z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, wyrok Sadu UE z 8 |l

2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life)

Przepis art. 9 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 Il 2009 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego przyznaje uprawnionemu prawo do wytacznego i
niezaktdconego uzywania zarejestrowanego znaku oraz zakazania innym osobom

uzywania w obrocie bez jego zgody :
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a. oznaczenia identycznego ze wspdlnotowym znakiem towarowym dla identycznych
towardw;

b. oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu jego identycznosci lub podobieristwa do
wspdlnotowego znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienistwa towardw,
ktérych dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w
btad opinii publicznej; ktére obejmuje prawdopodobieristwo ich skojarzenia.

¢. oznaczenia identycznego lub podobnego do wspdlnotowego znaku towarowego w
odniesieniu do towardw, ktdre nie sg podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak, w
przypadku gdy cieszy sie on renomg we Wspdlnocie i gdy uzywanie oznaczenia bez
uzasadnionej przyczyny powoduje nienalezng korzys¢ albo jest szkodliwe dla

odrdzniajacego charakteru lub renomy wspdlnotowego znaku towarowego. (art. 9 ust.1)

Ocena identycznosci lub podobienstwa znakdw powinna sie opiera¢ na ich
zgodnosci graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (koncepcyjnej). Sporne
znaki nalezy porédwnywac catosciowo, a decydujgce znaczenie mie¢ beda elementy
odrdzniajace i dominujace, a nie opisowe. Dwa znaki towarowe s3 do siebie podobne jezeli,
z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcéw, s3 one przynajmniej czesciowo
identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (por. wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w
sprawie T-6/01 Matratzen) ldentycznos¢ przeciwstawianych sobie znaku i oznaczenia
wystepuje wéwczas, gdy sg one doktadnie jednakowe (tozsame) lub charakteryzuja sie
niedostrzegalnymi dla przecietnego konsumenta réznicami. Dla stwierdzenia, czy w
konkretnym przypadku znak i oznaczenie s3g identyczne, czy tez mozna moéwic zaledwie o
podobieristwie, konieczne jest dokonanie oceny znakdw na ptaszczyznie wizualnej,
fonetycznej i znaczeniowej i ich catosciowego oddziatywania na percepcje nalezycie
poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsgdnego przecietnego konsumenta. (por.

wyrok Trybunatu z 20 111 2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion)

Dokonujgc oceny podobienstwa towardw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie
czynniki charakteryzujgce zachodzgce miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie ich
rodzaj i przeznaczenie, sposdb uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich s3
sprzedawane, a takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (por.
wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 ELS) Catosciowa ocena zaktada pewng
wspotzaleznos¢ miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczegdlnosci podobieristwem

znakéw towarowych oraz podobieristwem towardw lub ustug, ktérych one dotycza, przy
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czym niski stopiert podobieristwa miedzy towarami i ustugami moze by¢ zréwnowazony
znaczacym stopniem podobieristwa miedzy znakami towarowymi i odwrotnie. (zasada
wzajemnej zaleznosci - por. wyrok Trybunatu z 18 XIl 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix,
wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen, z 14 X 2006 r. w sprawach

potaczonych T-81, 82, 103/03 Venado)

W mysl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad
istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uzna¢, ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego
samego przedsiebiorstwa, ewentualnie z przedsiebiorstw powigzanych gospodarczo. (por.
wyroki Trybunatu z 29 1X 1998 r. w sprawie (-39/97 Canon, z 4 V1999 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)
Prawdopodobieristwo wprowadzenia w btagd powinno by¢ oceniane w sposdb catosciowy,
zgodnie ze sposobem postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu
wszystkich istotnych okolicznosci konkretnego przypadku, w szczegdlnosci wzajemnej
zaleznosci miedzy podobieristwem oznaczen i towardw lub ustug, ktérych one dotycza.
(por. wyroki Sadu z 9 VIl 2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills, z 20 | 2010 r. w
sprawie T-460/07 Medion, wyroki Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23 1lI

2006 r. w sprawie C-206/04 Miilhens)

Ocena prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad w zakresie podobienstwa
wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych znakédw powinna sie opierac¢ na
wywieranym przez nie catosciowym wrazeniu ze szczegdlnym uwzglednieniem ich
elementdéw odrdzniajacych i dominujacych. (por. wyroki Trybunatu z 11 Xl 1997 r. w sprawie
C-25/95 Sabel, z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen, wyroki Sadu z 14 X 2003 r. w
sprawie T-292/01 BASS, z 6 VIl 2004 r. w sprawie T-117/02 Chufdfit) Z zasady, odbiorcy nie
uznajg elementu opisowego, stanowigcego czes¢ ztozonego znaku towarowego, za
odrdzniajgcy i dominujacy w catosciowym wrazeniu, jakie ten znak wywiera. (por. wyroki
Sadu z 3 VIl 2003 r. w sprawie T-129/01 BUDMEN i z 6 VIl 2004 r. w sprawie T-117/02 Chufdfit)
O ile przecietny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako catos¢ i nie zagtebia sie
w analize jego poszczegdlnych elementéw (por. wyrok Trybunatu 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
dominujace i odrdzniajgce cechy oznaczenia s3, co do zasady, najtatwiej zapamietywane.
(por. wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties, z 10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06

Capio)
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Ocena podobienstwa dwdch znakéw towarowych nie moze ograniczy¢ sie do
zbadania tylko jednego z elementdw tworzacych ztozony znak towarowy i poréwnania go
z innym znakiem. Poréwnania nalezy dokona¢ poprzez analize przeciwstawionych sobie
znakdw postrzeganych jako catosci, co nie oznacza, ze catosciowe wrazenie pozostawione
przez ztozony znak towarowy w pamieci wtasciwego kregu odbiorcéw nie moze w
niektdrych przypadkach zosta¢ zdominowane przez jeden lub kilka z jego sktadnikdw.
Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostate sktadniki sg bez znaczenia, ocena podobieristwa
moze zaleze¢ wytacznie od elementu dominujacego. (por. wyrok Trybunatu z 12 VI 2007 r.
w sprawie C-334/05 Shaker, wyrok Sadu z 25 11l 2009 r. w sprawie T-109/07 SPA Therapy)
Jezeli ztozony znak towarowy zostat utworzony za pomoc3 zestawienia odrebnego
elementu z innym znakiem towarowym, to ten ostatni, nawet jesli nie jest to element
dominujacy, moze zachowac w nim niezalezng pozycje odrdzniajaca. W takim przypadku
ztozony znak towarowy i ten inny znak moga zosta¢ uznane za podobne. (por wyrok Sadu z

20 | 2010 1. w sprawie T-460/07 Life Blog, z 2 Xl 2008 r. w sprawie T-212/07 Barbara Becker)

Wtasciwy krag odbiorcdw sktada sie z przecietnych konsumentdw, nalezycie
poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi
konsumentdw moze sie rdéznie ksztattowac w zaleznosci od kategorii przedmiotowych
towaréw lub ustug. (por. wyroki Trybunatu z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd
Schuhfabrik Meyer, z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel i z 12 | 2006 r. C-361/04 Ruiz
Picasso) Przecietny konsument rzadko ma mozliwos¢ prze-prowadzenia bezposredniego
poréwnania réznych znakéw towarowych, musi zazwyczaj zdawad sie na zachowany w
pamieci niedoskonaty obraz tych znakéw towarowych. Prawdopodobienstwo
wprowadzenia w bfad jest tym wieksze im silniejszy jest charakter odrdzniajacy znaku
towarowego, ktéry wynika z jego samoistnych cech Iub renomy (znajomosci,
rozpoznawalnosci znaku na rynku). (por. wyroki Trybunatu z 11 X1 1997 r. w sprawie C-251/95
SABEL iz 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, wyroki Sadu z 111 2005 r. w sprawie T-57/03
Hooligan, z 21112006 r. w sprawie T-214/04 POLO)

Istnieje pewna wspodtzaleznos¢ miedzy znajomoscia znaku towarowego wsrdd
odbiorcéw, a jego charakterem odrdzniajgcym - im bardziej jest on znany, tym bardziej
wzmocniony jest jego charakter odrdzniajacy. Przy dokonywaniu oceny, czy znak cieszy sie
wysoce odrdzniajgcym charakterem wynikajagcym z jego znajomosci, nalezy rozpatrzy¢

wszystkie istotne okolicznosci, w szczegdlnosci udziat znaku towarowego w rynku,
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natezenie, zasieg geograficzny i dtugos¢ okresu jego uzywania, wielkos¢ inwestycji
dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udziat procentowy zaintereso-
wanych grup odbiorcéw, ktdrym znak ten umozliwia zidentyfikowanie towardw jako
pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa, jak réwniez oswiadczenia izb handlowych i
przemystowych lub innych stowarzyszeri zawodowych. (por. wyrok Sadu z 12 VIl 2006 r. w
sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke) Ciezar udowodnienia sity znaku towarowego, a przez to

jego odrdzniajgcego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Przepis art. 9 ust. 2 stanowi, ze w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego
praw z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego moga by¢ zakazane, w

szczegolnosci:

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach,

b. oferowanie towardéw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym
celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i swiadczenie ustug pod tym
Oznaczeniem,

C. przywdz lub wywdz towardw pod takim oznaczeniem,

d. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Art. 101 zobowigzuje sady do stosowania jego przepisbw w sprawach
wspodlnotowych znakéw towarowych. (ust.1) W kwestiach tam nieuregulowanych, sad
stosuje przepisy prawa krajowego, w tym przepisy procesowe obowigzujgce w Paristwie
Cztonkowskim, w ktérym sad ma swoj3 siedzibe, odnoszace sie do tego samego rodzaju
powddztw co w przypadku krajowego znaku towarowego. (ust.3) Zgodnie z art. 103, do
sadow Paristwa Cztonkowskiego moze by¢ ztozony wniosek o zastosowanie srodkdw
tymczasowych (w tym zabezpieczajacych) w odniesieniu do wspdlnotowego znaku
towarowego, ktdre stosuje sie, na mocy prawa tego Panstwa, do krajowego znaku

towarowego. (ust.1)

Art. 296 ust. 1 ustawy z 30 VI 2000 r. prawo witasnosci przemystowej stanowi, ze
osoba, ktdrej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone moze zadac od tego
kto naruszyt to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych
korzysci, a w razie zawinionego naruszenia rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody.
Sposoby naruszenia, odpowiadajgce tym z art. 9 ust. 1 cyt. rozporzadzenia, definiuje ust. 2

art. 296 p.w.p.
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Tak wiec w obu przypadkach, zabezpieczenia zadan, udziela sie na zasadach
okreslonych w przepisach art. 730-757 k.p.c. Zgodnie z art. 730" k.p.c., wniosek powinien
zawiera¢ uprawdopodobnienie roszczenia oraz wskazanie interesu prawnego w
udzieleniu zabezpieczenia, ktdry istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemozliwi albo
powaznie utrudni wykonanie zapadtego w sprawie orzeczenia lub w inny sposéb
uniemozliwi albo powaznie utrudni osiggniecie celu postepowania w sprawie. Przy
wyborze sposobu zabezpieczenia sad uwzgledni interesy stron w takiej mierze, aby
uprawnionemu zapewni¢ nalezytg ochrone prawng, a obowigzanego nie obcigza¢ ponad
potrzebe. Jezeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniezne, sad udziela go
w taki sposdb, jaki stosownie do okolicznosci uzna za odpowiedni, nie wytgczajac sposo-
bow przewidzianych do zabezpieczenia roszczen pienieznych, w szczegdlnosci sad moze

unormowad prawa i obowigzki stron na czas trwania postepowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

W ocenie Sadu, wniosek M nie zastuguje na uwzglednienie ze wzgledu na

nieuprawdopodobnienie roszczen. (a contrario art. 730' k.p.c.)

Zgodnie z zasada specjalizacji, prawo wytaczne na znak towarowy jest ograniczone
do tych towardw i ustug, dla ktdrych znak zostat zarejestrowany. M moze zatem, z
wytaczeniem innych o0sdb, uzywad swoich znakdw dla tych towardw i ustug, dla ktorych
zostata mu przyznana ochrona. Jak wynika ze swiadectw, nie uzyskat jej dla zadnego znaku
zawierajgcego element stowny lub graficzny TIGER dla napojéw energetyzujacych. Jego
przyszte roszczenie nie jest oparte na stwierdzeniu, ze dziatania obowigzanej
uniemozliwiaja mu wykonywanie jego praw w granicach specjalizacji. Uprawniony nie
twierdzi ani nie uprawdopodabnia, ze opatrzenie przez F oznaczeniem stownym TIGER lub
wizerunkiem gtowy tygrysa napojow energetyzujacych zaburza prawidtowe petnienie
przez jego znaki towarowe funkcji oznaczenia pochodzenia, jakosciowej, reklamowej czy
inwestycyjnej w odniesieniu do tych towardw i ustug, dla ktdrych stuzy mu ochrona. M
zmierza w istocie do jej rozszerzenia na napoje energetyzujace, ktore sam chce opatrywad
znakami TIGER, do czego nie ma prawa wynikajagcego z rejestracji. Nie moze zatem

skutecznie zgdad zakazania F naruszen.

Reguty dotyczace identycznosci i podobieristwa towardw [ ustug oraz znakdw
towarowych i przeciwstawianych im oznaczeri oraz ryzyka konfuzji nie znajdg w tym

przypadku zastosowania, poniewaz uprawniony nie wskazuje zadnych okolicznosci,
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odnoszacych sie do wptywu stosowania przez F kwestionowanych oznaczen na uzywanie
znakéw towarowych TIGER w granicach wytacznosci przyznanej M - swiadczenia ustug
organizowania oraz prowadzenia imprez i zawoddw sportowych, imprez rozrywkowych i
kulturalnych, klubdw sportowych, a takze dla towardéw takich jak sprzet gimnastyczny,
wody mineralne i gazowane, inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki, napoje

alkoholowe, piwa, napoje izotoniczne, dietetyczne napoje o przeznaczeniu medycznym.

M stuzy natomiast prawo do stowno-graficznego wspdlnotowego znaku
towarowego CTM-006460372 zarejestrowanego m.in. dla napojow energetyzujgcych. W
odniesieniu do tego znaku i kwestionowanych oznaczert uzywanych przez F mamy do
czynienia z pewnym stopniem ich podobienstwa oraz identycznoscig towardw, dla ktorych

S3 uzywane.

Przyjmujac, ze naruszenie odnosi sie do elementu stownego TIGER i graficznego
przedstawienia gtowy tygrysa, ktdre sg wpisane w znak identyczny z zarejestrowanym lub
wysoce do niego podobny (napis w obwodzie Power is Black!) uprawniony zazadat
zakazania obowigzanej uzywania oznaczenia podobnego do znaku CTM-006460372,

wytgcznie wéwczas gdy te elementy sg wpisane w okrag z napisem Power is Back! lub

Power is Black!. Nie przedstawit zadnych okolicznosci mogacych przekonywad o
zasadnosci stawianego F zarzutu, przy zatozeniu, ze element stowny TIGER i graficzne
przedstawienie gtowy tygrysa nie eliminujg ryzyka konfuzji, przeciwnie - wydZwiek
uzasadnienia wniosku przekonuje za przyjeciem, ze takze w przekonaniu uprawnionego to
wtasnie te oznaczenia pozwalaja najlepiej zidentyfikowac towar i jego producenta.
Tymczasem, jak wyzej wyjasniono M nie ma wytacznosci uzywania znakdw TIGER dla
napojow energetyzujacych. Réwnoczesnie, w przekonaniu Sgdu - to wiasnie te elementy
cechuja sie wysoka dystynktywnoscia, s3 najlepiej znane i rozpoznawalne. Ich wpisanie w
znak CTM-006460372 powoduje, ze rézni on sie od oznaczen obowigzanej w takim stopniu,
ze nie ma ryzyka wprowadzenia nabywcéw w btad co do pochodzenia napoju
energetyzujgcego. Nie mozna wiec zasadnie twierdzi¢, ze spdtka F dopuszcza sie
naruszenia praw M do wspdlnotowego znaku towarowego CTM-006460372, o ktorym

mowa w art. 9 ust. 1b rozporzadzenia.
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Uznajac, ze uprawniony nie uprawdopodobnit naruszenia jego praw wylacznych
Sad postanowif o oddaleniu wniosku. O kosztach Sad rozstrzygac bedzie, zgodnie z art.

745 § 1 k.p.c., w orzeczeniu koriczacym postepowanie w sprawie.
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