Sygn. akt XXIl GWo 41/14

POSTANOWIENIE

Dnia 11 sierpnia 2014 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII
Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w sktadzie nastepujgcym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant koordynator prawny Andrzej Boboli
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 sierpnia 2014 r. w Warszawie
z wniosku ID GmbH z siedzibg w B (Republika Federalna Niemiec)
z udziatem RT prowadzacego dziatalnos¢ gospodarczg pod firmag RTPWW w G

- 0 zobowigzanie do udzielenia informacji i zabezpieczenie dowoddéw

postanawia:
1. oddali¢ wniosek;

2. zasadzi¢ od ID GmbH z siedzibg w B na rzecz RT kwote 857 (osiemset piecdziesiat siedem)

ztotych tytutem zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego.



Sygn. akt XXII GWo 41/14

UZASADNIENIE

14 lipca 2014 r. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig prawa Republiki Federalnej

Niemiec ID GmbH z siedzibg w B wniosta o:

1. zabezpieczenie dowodéw w postaci towarow oferowanych do sprzedazy przez RT
prowadzacego dziatalnos¢ gospodarcza pod firmg RT PPWW w G (oczywiscie btednie
okreslanego jako ,zobowigzany”) z naruszeniem przystugujacego jej prawa ochronnego na znak
towarowy, tj. profili okiennych oznaczonych nazwa ,Prestige” i ,Prestige Therm" - poprzez
dokonanie szczegétowego opisu ww. towaréw, znajdujacych sie w siedzibie obowigzanego oraz
zajecie i zabezpieczenie dokumentéw, zwigzanych z dystrybucja ww. towardéw, poprzez

sporzadzenie kopii ww. dokumentow;

2. zabezpieczenie roszczen przystugujacych uprawnionej z tytulu naruszenia przez RT prawa
ochronnego na znak towarowy, poprzez zobowigzanie go do udzielenia informacji, ktére sa
niezbedne do dochodzenia roszczen przystugujacych uprawnionej, o pochodzeniu i sieciach

dystrybucji ww. towaréw, poprzez podanie:

- firm (nazw) i adreséw aktualnych i przewidywanych odbiorcéw hurtowych lub prowadzacych

sprzedaz detaliczng towaréw naruszajgcych prawo ochronne uprawnionej;

- ilo$ci wyprodukowanych, zbytych i zaméwionych przez odbiorcéw (hurtowych i detalicznych)
towaréw naruszajacych prawo ochronne uprawnionej, a takze cen uiszczonych za te towary

przez ich odbiorcow;

3. zwrot kosztéw postepowania. (k.2-43)

Na rozprawie 11 sierpnia 2014 r. pelnomocnik ID GmbH wyjasnil, Ze Zadane informacje
maja stuzy¢ dochodzeniu roszczen pienieznych. Wnioést o zabezpieczenie dokumentdw takich jak
faktury sprzedazy, zestawienia wewnetrzne dot. ilo$ci i jakosci produktéw oznaczonych
znakami towarowymi PRESTIGE i PRESTIGE THERM. Stwierdzit, Ze na tym etapie chodzi mu o
uzyskanie informacji, ale jest to tez zwigzane z zabezpieczeniem samych dowodéw w postaci
produktéw. Kopie dokumentéw dla uprawnionego ma wykona¢ obowigzany. Przekonywatl, ze
uzywanie oznaczen podobnych do znaku towarowego INOUTIC PRESTIGE w odniesieniu do

identycznych towardw, np. na stronie internetowej, narusza prawa ID GmbH. (k.111-112)

RT zazadat oddalenia wniosku i obcigZenia ID GmbH kosztami postepowania. Zaprzeczyt

naruszenia prawa wylacznego wnioskodawcy i jego interesu prawnego w uzyskaniu



zabezpieczenia. (k.50-109) Zawnioskowat dowdéd z zeznan swiadka AM, ktéry Sad oddalit, jako
niemajacy istotnego znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy w rozumieniu art. 227 w zw. z art. 13

§ 2 kp.c.

Sad ustalil, ze:

Dziatalno$¢ przedsiebiorstwa prowadzonego przez ID GmbH w B obejmuje
projektowanie, produkcje i dystrybucje wyrobdw z tworzyw sztucznych, przede wszystkim z PCV
i PCV-Composites. (dowdd: odpis z rejestru handlowego k.10-16)

ID GmbH stuzy prawo wylaczne ze stownego wspdlnotowego znaku towarowego Inoutic
Prestige zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod nr
005839949, z pierwszenstwem od 18 kwietnia 2007 r., dla towaréw w klasach 6, 7, 17, 19, 42
klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla profili i plyt z tworzywa sztucznego do okien (w klasie 17.),
okien, zwlaszcza ze zintegrowanymi instalacjami wentylacyjnymi; szkta okiennego; ram
okiennych nie z metalu; akcesoriow (nie z metalu) do okien (w klasie 19.). (dowdd: swiadectwo

rejestracji OHIM k.18-27)

RT prowadzi pod firma RT PPWW w G dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie produkciji i
oferowania do sprzedazy wyrobow z tworzyw sztucznych, m.in. systemoéw profili okiennych
oznaczonych nazwami Wital Prestige i Wital Prestige Therm (dowdd: informacja CEIDG k.17,
wydruki ze stron internetowych i zrzuty z ekranu k.31, 34-35, 37-38, 40, 66-68, materiaty
reklamowe k.69, dokumenty handlowe k.89-95).

Sad zwazyt:

Podstawowa funkcja znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub
konncowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych,
odréznienia go (bez ewentualno$ci wprowadzenia w blad) od towaréw lub ustug innego
pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwo$ci, obecnie Trybunatu
Sprawiedliwosci Unii Europejskiej 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 I1 2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life) Z orzecznictwa Trybunatu wynika
w sposo6b niewatpliwy, ze prawo wylaczne zostato przyznane wiascicielowi znaku towarowego,
aby umozliwi¢ mu ochrone jego szczegélnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten médgt
gwarantowa¢ konsumentom wskazanie pochodzenia towaru lub ustugi oraz ich jakosci, pemi¢
funkcje komunikacyjng, reklamowa i inwestycyjna. Wykonywanie tego prawa winno by¢

zastrzezone dla przypadkéw, w ktoérych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia



wplywa lub moze negatywnie wptywac na pelione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunatu z
221X 2011 r. w sprawie C-482/09 Budéjovicky Budvar, a takze wyroki z 18 VI 2009 r. w sprawie C-
487/07 L’Oréal iin., z 23 111 2010 r. w sprawach potaczonych od C-236/08 do C-238/08 Google

France i Google)

Z art. 9 rozporzadzenia wynika prawo wtasciciela do wylacznego i niezakt6conego
uzywania zarejestrowanego wspoélnotowego znaku towarowego oraz do zakazywania innym
osobom, nie majacym jego zgody, uzywania w obrocie m.in. oznaczenia, gdy, z powodu jego
identycznosci lub podobienstwa do znaku oraz identycznosci albo podobienistwa towaréw lub
ustug, ktorych dotycza znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad
opinii publicznej, ktére obejmuje takze mozliwo$¢ ich skojarzenia. (ust.1b) W celu zapewnienia

wlascicielowi realizacji jego praw z rejestracji moga by¢ zakazane, w szczegdlnoSci:

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;

c. przywdz lub wywéz towarow pod takim oznaczeniem;

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

Gdy sad uznaje, Ze pozwany naruszyt lub zZe z jego strony istnieje grozba naruszenia
wspolnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje
zakazujacg pozwanemu takich dziatan. Stosuje rowniez $rodki, przewidziane prawem krajowym
dla zapewnienia przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Odnosi sie to wprost do przepiséw

ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo wtasnosci przemystowej:

- art. 296 ust. 1 stanowigcego, Ze osoba, ktorej prawo do znaku towarowego zostato naruszone
moze z3ada¢ od naruszyciela zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych

korzysci, a w razie zawinionego naruszenia rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody,

- art. 286, stanowigcego, ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o bedacych wtasnos$cig naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych
wytworach oraz $§rodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w
szczegOlno$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 okreslonym.

Znak towarowy i przeciwstawione mu oznaczenie mozna uzna¢ za podobne, jezeli - z

punktu widzenia okreSlonego kregu odbiorcow - sa one przynajmniej czeSciowo identyczne w




jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01
Matratzen) Konieczne jest tu dokonanie oceny wizualnych (nieistotne dla znakéw stownych),
fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i ich catosciowego oddzialywania na percepcje
nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta. (tak
wyrok Trybunatu z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion) Ocena nie moze ograniczy¢
sie do zbadania tylko jednego z elementéw tworzacych ztozony znak towarowy i poréwnania go z

innym znakiem. Poréwnania nalezy dokona¢ poprzez analize przeciwstawionych sobie znakéw

postrzeganych jako cato$ci, co nie oznacza, Ze caloSciowe wrazenie pozostawione przez zloZzony
znak towarowy w pamieci wtasciwego kregu odbiorcéw nie moze w niektdrych 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 Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 Sabel,12 VI 2007 r. w
sprawie C-334/05 Shakeriz 20 IX 2007 r. w sprawie C 193 /06 Nestlé).

Dokonujgc oceny podobienstwa towaréw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie
czynniki charakteryzujace zachodzgce miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegolnie ich rodzaj i
przeznaczenie, sposob uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze
ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w
sprawie T-388/00 ELS, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo)

Catosciowa ocena zaktada pewng wspotzalezno$¢ miedzy branymi pod uwage czynnikami,
w szczegblnosci podobieristwem znakéw towarowych oraz towaréw lub ustug, ktérych one
dotycza, przy czym niski stopien podobienstwa towaréw i ustlug moze by¢ zréwnowazony
znaczacym stopniem podobienstwa znakéw towarowych i odwrotnie. (zasada wzajemnej
zaleznosci - tak wyroki Trybunatu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen, z 13 IX 2007 r. w
sprawie C-234/06 Il Ponte Finanziaria, z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix) W mysl
utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienistwo wprowadzenia w biad istnieje wtedy, gdy
znaczna cze$¢ wlasciwego kregu odbiorcow mogtaby zosta¢ sktoniona do omytkowego zakupu
towaru pozwanego, myslac, Ze jest to towar uprawnionego, ewentualnie mogtaby uzna¢, ze dane
towary lub ustugi pochodza z przedsiebiorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki
Trybunatu 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)
Prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad powinno by¢ oceniane w sposéb catoSciowy, wedtug
sposobu postrzegania okre$lonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych
okolicznosci konkretnego przypadku, szczegélnie wzajemnej zalezno$ci miedzy podobienstwem
oznaczen i towaréw lub ustug, ktérych one dotycza. (tak wyroki Trybunatu z 11 XI 1997 r. w
sprawie C-25/95 Sabel, z 23 111 2006 r. w sprawie C-206/04 Miilhens, z 18 XII 2008 r. w sprawie C-
16/06 Mobilix, wyroki Sadu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hillsiz 2012010 r.
w sprawie T-460/07 Medion)



Ocena ryzyka konfuzji w zakresie podobienistwa wizualnego, fonetycznego lub
koncepcyjnego spornych znakéw powinna sie opieraé na wywieranym przez nie calo$ciowym
wrazeniu ze szczegbélnym uwzglednieniem ich elementéw odrézniajacych i dominujgcych. (tak
wyroki Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01
Matratzen i z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 Shaker) Z zasady, odbiorcy nie uznaja elementu
opisowego, stanowigcego cze$¢ zlozonego znaku towarowego, za dominujacy w catosciowym
wrazeniu, jakie ten znak wywiera. (tak wyroki Sadu 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
towarowy jako cato$¢ i nie zagtebia sie w analize jego poszczegélnych elementow (tak wyrok
Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 Sabel), o tyle to wtasnie jego odrdzniajgce cechy s3,
co do zasady, najtatwiej zapamietywane. (tak wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01
Fifties, z 10 1X 2008 r. w sprawie T-325/06 Capio).

Whiasciwy krag odbiorcow skltada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie
poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw
moze sie réznie ksztattowaé w zaleznosci od kategorii towaréw lub ustug. (tak 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 1 2006 r. C-361/04 Ruiz Picasso) Przecietny konsument rzadko ma mozliwo$¢
przeprowadzenia bez-posSredniego poréwnania réznych znakéw towarowych, musi zazwyczaj
zdawac¢ sie na zachowany w pamieci niedoskonaty obraz tych znakéw towarowych. Ryzyko
konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrézniajacy znaku towarowego, ktéry
wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalno$ci znaku na rynku). (tak
wyroki Trybunatu z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 11 X1 1997 r. w
sprawie C-251/95 SABEL iz 29 1X 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon)

[stnieje pewna wspdtzalezno$¢ miedzy znajomoscig znaku towarowego wsrod odbiorcow,
a jego charakterem odrdézniajacym, tym bardziej wzmocniony, im bardziej znak jest znany. Przy
dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy sie wysoce odrdzniajgcym charakterem wynikaja-
cym z jego znajomos$ci wsrdd odbiorcéw, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego
przypadku, w szczegdlno$ci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugo$¢ okresu
jego uzywania, wielko$¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji,
udziat procentowy zainteresowanych grup odbiorcéw, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie
towarow jako pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa. Ciezar udowodnienia sity znaku

towarowego i jego odrdzniajacego charakteru, spoczywa na uprawnionym. (art. 6 k.c.)

Zgodnie z art. 103, do saddéw panstwa cztonkowskiego moze by¢, w odniesieniu do
wspolnotowego znaku towarowego, ztozony wniosek o zastosowanie srodkéw tymczasowych
(w tym zabezpieczajgcych), jakie, na mocy prawa tego panstwa, stosuje sie do krajowego znaku

towarowego. (ust.1) Uprawnionemu stuza zatem zadania okreslone w art. 2861 ust. 1 i 2



p-w.p., zgodnie z ktoérym, sad wlasciwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw wiasnosci
przemystowej miejsca, w ktérym sprawca wykonuje dziatalno$é lub w ktérym znajduje sie jego
majatek, takze przed wytoczeniem powddztwa, rozpoznaje, nie pdZniej niz w terminie 3 dni od
dnia ztoZenia w sadzie lub 7 dni w przypadku sprawy szczegdlnie skomplikowanej, wniosek
uprawnionego o zabezpieczenie roszczen przez zobowigzanie naruszajacego do udzielenia
informacji, ktére sa niezbedne do dochodzenia roszczen okreslonych w art. 296 ust. 1, o
pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw lub ustug naruszajacych prawo ochronne, jezeli

naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne. (ust. 1 pkt 2) Informacje te moga dotyczy¢

wytacznie:

1. firm (nazw) i adreséw producentéw, wytworcow, dystrybutoréw, dostawcoéw oraz innych
poprzednich posiadaczy towaréw lub $wiadczacych ustugi, ktére naruszajg prawo ochronne, jak
rowniez przewidzianych odbiorcow hurtowych lub prowadzacych sprzedaz detaliczng tych
towarow lub ustug;

2. ilosci wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zaméwionych
towaréw lub ustug naruszajacych prawo ochronne, a takze cen uiszczonych za te towary lub

ustugi. (ust. 2.)

Wbrew sformutowaniu tego przepisu, prawo zgadania udzielenia informacji, o ktérym
mowa w ust. 1, nie stanowi w istocie zabezpieczenia roszczenia. Na tym etapie uprawniony nie
tylko nie musi ale czesto nawet nie moze formutowaé roszczen, z ktéorymi ewentualnie w
przysztosci wystapi na droge sagdowa. Moga to by¢ zar6wno roszczenia okreslone w art. 9 ust. 2
rozporzadzenia jak i te z art. 296 ust. 1 p.w.p. Realizacja przyznanego uprawnionemu prawa
dostepu do informacji ma stuzy¢ ustaleniu zakresu odpowiedzialnosci okreslonego podmiotu z
tytutu naruszenia przezen praw wilasnosci przemystowej. Uzyskane informacje pozwola na
podjecie decyzji co do wystapienia wzgledem naruszyciela (lub naruszycieli) z odpowiednimi
roszczeniami. Nie moze by¢é w tym przypadku mowy ograniczeniu do 14 dni mozliwosci
wniesienia pozwu i ewentualnym upadku zabezpieczenia po uptywie zakreslonego przez sad,
zgodnie z art. 733 k.p.c. terminu (art. 744 § 2 k.p.c.) ani o rozliczeniu kosztéw w orzeczeniu
konczacym postepowanie. (art. 745 k.p.c. stosuje sie odpowiednio tylko do zabezpieczenia
dowodéw - ust. 9 art. 286! p.w.p.) Zasadniczym warunkiem uwzglednienia roszczenia
informacyjnego jest uprawdopodobnienie (w stopniu wysokim) naruszenia prawa
wlasnosci przemystowej, w tym przypadku prawa wytgcznego na znak towarowy Inoutic

Prestige.

Aby dokona¢ prawidlowej interpretacji pojecia wysoce uprawdopodobnionego
naruszenia nalezy odwota¢ sie do brzmienia Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z 29 IV 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wtasnosci intelektualnej,

ktora w art. 8 ust. 1 stanowi, ze panstwa czlonkowskie zapewniajg, Zze, w kontekscie



postepowania sgdowego dotyczacego naruszenia prawa wtasnosci intelektualnej oraz w
odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne Zadanie powoda, wtasciwe organy sgdowe
moga nakaza¢ przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw lub
ustug naruszajacych prawo wiasnosci intelektualnej przez naruszajacego i/lub jakgkolwiek inng

osobe.

Z przedstawionego przez wnioskodawce $wiadectwa rejestracji OHIM wynika wytaczno$¢
ID GmbH uzywania stownego wspélnotowego znaku towarowego Inoutic Prestige, m.in. dla
okien i plastikowych profili okiennych. Czy i w jaki sposéb znak ten jest uzywany i jaka jest jego
wtoérna zdolno$¢ odrdzniajgca nie jest mozliwe do ustalenia ze wzgledu na zaniechanie
przedstawienia przez wnioskodawce - reprezentowanego przez profesjonalnego pelnomocnika -

odpowiednich twierdzen i dowodéw na ich poparcie.

Ocena znaku uwzgledniajaca wylacznie jego pierwotng zdolno$¢ odroézniajacg uzasadnia
stwierdzenie, Ze jego elementem dystynktywnym jest pierwsze stowo INOUTIC, identyfikujace
wytworce, za$§ stowo PRESTIGE, powszechnie uzywane w obrocie dla podkreslenia wyzszej
jakosci towaréw przeznaczonych dla klientéw bardziej wymagajacych, ma charakter stricte
opisowy. Powszechno$¢ uzycia tego stowa dla podkreslenia klasy produktu przez producentéw
systemow okiennych wynika choéby z wydrukéw ze stron internetowych przedstawionych przez
obowigzanego (k.70-85) Sad podziela przekonanie RT, Ze uzywanie stowa PRESTIGE,
definiujgcego dobra jako$¢ towaru, nie moze by¢ przyznane na wytgczno$¢ jednemu tylko
uczestnikowi rynku, podobnie jak stowa THERM oznaczajacego w jezyku angielskim jednostke

ciepta i stuzacego do oznaczenia funkcji termoizolacyjnych.

Stosujgc przedstawione wyzej reguty oceny naruszenia praw do znakéw towarowych
nalezy uzna¢, ze oznaczenia Wital Prestige i Wital Prestige Therm nie s3 konfuzyjnie podobne
do znaku towarowego Inoutic Prestige. Nie s3 one - postrzegane catosciowo - identyczne
koncepcyjnie, wizualnie ani fonetycznie. Identyczno$¢ jednego tylko — opisowego - elementu
stownego Prestige nie moze sprawiac, Ze osoba zainteresowana nabyciem systeméw okiennych
uzna, iz towary oferowane przez obowigzanego pochodza od ID GmbH albo, Ze strony sg ze soba
gospodarczo powigzane w taki sposdb, ktéry uzasadnia uzywanie przez R T znaku towarowego
uprawnionej. Rozsadny i uwazny nabywca systemdéw okiennych z fatwos$cig odr6zni pochodzenie
identycznych towaréw stron ze wzgledu na catkowicie odmienne elementy dystynktywne
(najlepiej zapamietywane przez nabywcéw) znaku towarowego uprawnionej - Inoutic i oznaczen
obowigzanego Wital. Towary stron ze wzgledu na poziom cenowy, okolicznosci w jakich s3
nabywane i cel jakiemu majg stuzy¢ determinujg zachowanie przez nabywcéw wiekszej uwagi i
kierowanie sie przy podejmowaniu decyzji zakupowej nie samym tylko oznaczeniem stron ale
sieganie do informacji technicznej i handlowej. W dokumentach przedstawionych przez strony nie
ma zadnych sformutowan, ktére mogtyby wywotywa¢ u nabywcy skojarzenie oznaczen Wital

Prestige i Wital Prestige Therm ze wspélnotowym znakiem towarowym Inoutic Prestige.



W ocenie Sadu, zaoferowany mu material dowodowy nie uzasadnia uznania za
uprawdopodobnione w wysokim (graniczacym z udowodnieniem) stopniu, ze RT narusza prawo
wylaczne ID GmbH, ktéry nie zadbal o przekonanie Sadu do stusznosci swoich racji pomimo

stanowczo$ci formutowanych wobec obowigzanego zarzutéw.

Zasadnicze watpliwosci budzi takze poprawno$¢ jezykowa zawartych we wniosku Zadan
informacyjnych, ktére nie s3a odnoszone do sposobu dziatania obowigzanego i roszczen
wynikajacych dla uprawnionej z naruszenia przez RT prawa z rejestracji wspdlnotowego znaku
towarowego  (niewykazanie przestanki zawinienia  warunkujacej odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza obowigzanego). Uprawniona nie wskazuje okresu za jaki Zada udzielenia
informacji, nie dowodzi ich niezbednosci dla dochodzenia w przysztosci okre§lonych rodzajowo
roszczen. Wniosek zawarty w pkt 2 podlega wiec oddaleniu jako catkowicie nieuzasadniony i
nieudowodniony. (a contrario art. 286! ust. 1 pkt 2 i ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 103 ust. 1i w zw. z

art. 9 ust. 1b rozporzadzenia)

W przekonaniu Sadu, nieuzasadnione jest takze zgdanie zabezpieczenia dowodow, ktore —
catkowicie abstrahujgc od faktu naruszenia wytaczno$ci i potrzeby zabezpieczenia - zmierza
wprost do uzyskania przez konkurenta rynkowego informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa RT. Takie dziatanie uprawnionej moze tez by¢ oceniane w kategoriach
naduzywania prawa podmiotowego. | w tym przypadku nalezy wskaza¢ na budzace zasadnicze
watpliwosci interpretacyjne sformutowanie pkt 1. wniosku, ktéry z tych przyczyn podlega¢ musiat
oddaleniu. (a contrario art. 286! ust. 1 pkt 1 p.w.p. w zw. z art. 103 ust. 1 i w zw. z art. 9 ust. 1b

rozporzadzenia)

O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 98 w zw. z art. 13 § 2 kp.c. -
odpowiedzialno$ci za wynik sporu. Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej
przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie 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 czynnosci radcéw prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwosci
okres$la rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z 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 optate sad bierze pod uwage
niezbedny naktad pracy, a takze charakter sprawy i wktad pracy peltnomocnika w przyczynienie

sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasadzenia optaty stanowia stawki



minimalne okre$lone w rozdziatach 3 i 4, z tym, ze nie moze by¢ ona wyzsza od 6-o Krotnej
stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej wysokos¢ 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 stopienn skomplikowania, Sad uznat, ze
adekwatne do nakladu pracy pelnomocnika obowigzanego wykonujacego zawdd radcy

prawnego jest wynagrodzenie w minimalnej wysokosci.



