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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 marca 2011 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII

Sad Wspoélnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréow Przemystowych

w sktadzie nastepujgcym:
Przewodniczacy =SSO Beata Piwowarska

Protokolant sekretarz sgdowy Dorota Szade

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2011 r.
sprawy z powodztwa R AG w Wetzikon

przeciwko S spofce z ograniczong odpowiedzialnoscig w Balicach

- 0 zakazanie naruszen praw z rejestracji wspoélnotowych znakéw towarowych

1. zakazuje S spoice z ograniczong odpowiedzialnoscia w Balicach importowania i
eksportowania, nabywania, uzywania, wprowadzania do obrotu i magazynowania w tych
celach, w tym jako podzespoty innych urzadzen, ztagczy swiattowodowych serii E 2000 (w tym
pigataili, patchcordéw i adapteréw) opatrzonych, bez zgody powoda, wspdlnotowym znakiem

]
towarowym =R&M , zarejestrowanym w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego
w Alicante pod nr 001583327 na rzecz R AG w Wetzikon;

2. nakazuje pozwanej zniszczenie na jej koszt wszelkich znajdujacych sie w jej wtadaniu lub
dyspozycji, ztaczy swiattowodowych serii E 2000, w tym stanowigcych podzespoty innych
urzadzen (w tym pigataili, patchcordéw i adapteréw), opatrzonych, bez zgody powoda,

wspolnotowym znakiem towarowym nr 001583327;
3. w pozostatej czesci powddztwo oddala;

4. zasadza od S spotki z ograniczong odpowiedzialnosciag w Balicach na rzecz R AG w
Wetzikon kwote 6.197 (szes$¢ tysiecy sto dziewiecdziesiat siedem) ztotych tytutem zwrotu

kosztéw postepowania.



Sygn. akt XXII GWzt 20/10

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 14 IX 2010 r. wydanym w sprawie sygn. akt XXIIGWo 14/10

Sad udzielit R AG z siedziba w Wetzikon zabezpieczenia jego roszczen przez :

a.

1.

zakazanie S spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia w Balicach - do czasu
prawomocnego zakonczenia sprawy : importowania, nabywania, produkowania,
magazynowania w tych celach, wprowadzania do obrotu, w tym jako podzespoty
innych urzadzen, zlaczy $wiattowodowych serii E 2000 (m.in. pigataili, patchcordow i
adapterow) opatrzonych bez zgody uprawnionego stowno-graficznym wspolnotowym

znakiem towarowym R&M, zarejestrowanym w OHIM pod nr 001583327,

zajecie - do czasu prawomocnego zakonczenia sprawy : zlaczy swiattowodowych serii
E 2000 (m.in. pigataili, patchcordéow i adapteréw) bez zgody uprawnionego
opatrzonych tym znakiem, a znajdujacych sie we wladaniu obowiazanej lub - na

podstawie porozumienia - we wladaniu innych podmiotow.

29 IX 2010 1. R AG z siedziba w Wetzikon wnidst o :

zakazanie S spdlce z o.0. w Balicach importowania, nabywania, uzywania,
produkowania, magazynowania, eksportowania, wprowadzania do obrotu, w tym jako
podzespoly innych urzadzen, zlaczy swiattowodowych serii E 2000 (w tym pigataili,

patchcordéw i adapteréw) oznaczonych bez zgody powoda wspdlnotowym znakiem

=R&M

towarowym nr 001583327;

. nakazanie pozwanej zniszczenia na jej koszt wszelkich znajdujacych sie w jej wladaniu

lub - na podstawie porozumienia z nig - we wiladaniu innych podmiotow, zlaczy
swiattowodowych serii E 2000 (w tym pigataili, patchcordéw i adapteréw), w tym
stanowigcych podzespoly innych urzadzen, oznaczonych bez zgody powoda

wspoélnotowym znakiem towarowym R&M nr 001583327;

. nakazanie pozwanej opublikowania - na jej koszt - w terminie 14 dni od

uprawomocnienia sie wyroku w wydaniach ogoélnopolskich Gazety Wyborczej oraz



Rzeczpospolitej na stronach nie przeznaczonych do ogloszen (format nie mniejszy niz
trzy moduly reklamowe, czcionka koloru czarnego co najmniej 12 punktéw Times New
Roman z co najmniej podwdjnym odstepem, na jasnym tle oraz wyodrebnione ramka
koloru czarnego) o$wiadczenia o tresci: Spétka S Sp. z o. o. z siedzibqg w Balicach
oswiadcza, ze oferujqc pigataile, patchcordy i adaptery oznaczone symbolem E2000
naruszyta prawa wtasnosci intelektualnej przystugujqgce spétce R AG z siedzibqg w

Wetzikon w Szwajcarii, z powodu czego wyraza ubolewanie;

4. nakazanie pozwanej opublikowania - na jej koszt - w terminie 7 dni od dnia

uprawomocnienia sie wyroku, na stronie internetowej www.sotronic.com.pl,

oswiadczenia, o tresci jak w pkt 3, przy czym powinno ono zajmowac co najmniej 1/3

ekranu, ukazywac¢ sie na pierwszej stronie, jaka pojawi sie po wpisaniu adresu

www.sotronic.com.pl, by¢ utrzymywane nieprzerwanie na stronie przez co najmniej 60

dni od dnia pierwszej publikacji;

5. zasadzenie od pozwanej kosztdw procesu, w tym kosztow postepowania w sprawie

sygn. akt XXII GWo 14/10.

W motywach powod wyjasnil, ze R AG z siedzibqg w Wetzikon jest jedna ze spotek
grupy kapitatowej R, zajmujacych sie m.in. opracowywaniem i produkcja innowacyjnych
rozwigzan zwigzanych z systemami transmisji danych, w tym systemami okablowania i
urzadzen towarzyszacych. Grupa dziala od lat szes$édziesigtych ubieglego wieku, a jej
firma wywodzi sie od zalozycieli R oraz D, z ktérych nazwiskami zwigzany jest rowniez
znak towarowy R&M. Powdd - lider na rynku szwajcarskim, jest obecny w 16 krajach, w
ktorych ma filie i przedstawicielstwa, a jego dzialalno$¢ nastawiona jest w znacznym
stopniu na eksport. W Polsce dziala m.in. za posrednictwem spotki R zatozonej w 1993 r.
Przez pewien czas pozwana byla autoryzowanym przedstawicielem grupy R, ktora swoj
sukces zawdziecza przede wszystkim innowacyjnosci i najwyzszej jakosci oferowanych

produktow. Pozwana uznata jej renome na swojej stronie internetowej.

Powdd zarzucil, ze pozwana oferuje - po znacznie nizszych cenach - produkty
zawierajace, jako podzespoly, zlacza swiattowodowe (pigataile, patchcordy oraz adaptery)
serii E 2000, w ktérych wykorzystuje nieoryginalne produkty, bezprawnie opatrzone
znakiem R&M, dopuszczajac sie naruszenia praw R AG. Powodd nie zmierza do

ograniczenia jej praw do wykorzystywania w swej dziatalnosci produkcyjnej i handlowej
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produktéow koncernu R, o ile s3 one oryginale, tj. wprowadzone do obrotu przez powoda

lub za jego zgoda.

Wyjasnil, ze dochodzi ochrony swych praw do wspolnotowego znaku towarowego
R&M nr 001583327, wskazujac przy tym, iz dzialania pozwanej wyczerpuja takze
znamiona czynu nieuczciwej konkurencji z art. 10 ust. 1 ustawy z 16 IV 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Na poparcie swych twierdzen zaoferowat dowody

rzeczowe, dokumenty, fotografie i zeznania swiadkow. (k.2-12)

S spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia w Balicach zazadala oddalenia
powodztwa i zwrotu kosztow procesu. Zaprzeczyla zasadnos¢ zarzutu
nieuprawnionego wprowadzania do obrotu urzadzen teleinformatycznych w postaci
pigataili, adapteréw, patchcordéw typu E 2000, oznaczonych znakiem towarowym R&M i
stosowania nierynkowych cen na swoje produkty, wskazujac, ze powdd nie wykazat
wysokosci cen rynkowych takich urzadzen. Wyjasnila, ze dopiero po przeprowadzeniu
postepowania dowodowego w zakresie dowodow rzeczowych i zeznan $wiadkéow bedzie
mogla ustosunkowa¢ sie do twierdzen dotyczacych nabycia od niej zakwestionowanych
towarow. Z faktury zakupu nie wynika, Ze sg to produkty opatrzone znakiem towarowym
R&M, a oznaczenie E 2000 jest powszechnie uzywane dla okreslonego typu zlacz
telekomunikacyjnych i stosowane nie tylko przez R ale takze przez innych producentéw,

jak np. Diamond, Suhner.

Pozwana przyznala, ze uzywa spornych elementéw jako pdtproduktow i
przetwarza je, nie produkuje jednak zlaczy lecz dokonuje obrobki swiattowodéw w celu
ich polaczenia z pigatailem lub patchcordem. Zawiadomiona przez powoda o naruszeniu
jego praw, S zapewnila, ze wedlug jej najlepszej wiedzy i starannego dziatania nie miata
podstaw przypuszczad, iz posiada towary w sposob nieuprawniony opatrzone znakiem
towarowym R&M. Zakupoéw urzadzen typu pigatail SM E 2000/APC, adapter SM E
2000/APC, czy patchcord SM E 2000/APC dokonywata od réznych dostawcow, zawsze z
krajow Unii Europejskiej. Na fakturach wystawianych przez nich nie jest oznaczony
producent, ktoérego takze ona sama nie wskazuje odsprzedajac urzadzenia po ich
przetworzeniu. Powolala sie na zapewnienie dostawcoéw (SENKO Advanced Components
(Euro) Ltd Poland Representative Office i spolki PH Elmat), ze otrzymane od nich

produkty ze znakiem towarowym R&M byty oryginalnymi produktami powoda. Pozwana,



z duza doza prawdopodobienstwa mogla sadzi¢, ze nie narusza wspolnotowego znaku
towarowego skoro zakupow dokonywata w Polsce, nie importujac urzadzen, np. z krajow
Dalekiego Wschodu.

S podwazyta zasadnos$¢ zadania publikacji o$wiadczenia o przeproszeniu, w
sytuacji gdy naruszenie dotyczy zaledwie okoto 100 sztuk podrobionych produktow. Na
wypadek, gdyby postepowanie dowodowe potwierdzito, iz kilkadziesigt sztuk towarow
oznaczonych bez zgody powoda jego znakiem towarowym objetych zakupem
kontrolowanym, pochodzito od niej, wniosta o takie sformulowanie oswiadczenia, aby

wskazywato ono na znikomy charakter naruszenia praw powoda. (k.121-142)

Sad ustalil, ze :

R AG z siedziba w Wetzikon jest jedng ze spdtek grupy kapitalowej R zajmujacych
sie m.in. opracowywaniem i produkcja innowacyjnych rozwigzan zwigzanych z
systemami transmisji danych, w tym systemami okablowania i urzadzen towarzyszacych.
Koncern, ktérego dziatalnos¢ datuje sie od lat 6o-tych ubiegltego wieku, zostal zatozony
przez R i D, z ktorych nazwiskami wiaze sie jego firma i znak towarowy R&M. Powdd,
lider na rynku szwajcarskim, jest obecny w 16 krajach, w ktérych posiada filie i
przedstawicielstwa, prowadzac dziatalno$¢ nastawiong w znacznym stopniu na eksport.
Sukces grupy wynika przede wszystkim z innowacyjnosci i najwyzszej jakosci wykonania
oferowanych produktéw. W Polsce dziala m.in. za posrednictwem spotki z o.0. R
zalozonej w 1993 1. Przez pewien czas autoryzowanym przedstawicielem R byla réwniez

pozwana. (bezsporne -tak tez wydruk ze strony internetowej k.28-29)

R AG stluza prawa do graficznego wspdlnotowego znaku towarowego
R&M
.
L]
zarejestrowanego 2 IV 2004 r. w Urzedzie Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego w Alicante pod nr 001583327, z pierwszenstwem od 29 III 2000 r. m.in. dla
takich towardéw, jak kable elektryczne i $wiattowody, identyfikacyjne znaczniki i ostony
przewodow elektrycznych, faczniki przewoddéw elektrycznych, ostony kabli elektrycznych
i s$wiattowoddw, gniazdka, wtyczki i  inne styki (lacza elektryczne), skrzynki
przelaczeniowe (elektrycznosé), 1lacza $wiattowodowe (klasa 9) oraz skrzynki
przefaczeniowe i zlacza do kabli elektrycznych i $wiattowodow (klasa 37). (bezsporne -tak

tez $wiadectwo rejestracji OHIM k.31-45)



S spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Balicach prowadzi dzialalnosé¢
gospodarcza w zakresie przetwarzania, obrobki swiattowodéw w celu ich polaczenia z
pigatailami czy patchcordami. Jako potproduktéw, uzywa elementdéw typu pigatail SM E
2000/APC, adapter SM E 2000/APC, czy patchcord SM E 2000/APC, nie produkuje ich.

(bezsporne - tak tez wydruk ze strony internetowej www.sotronic.com.pl k.30, 148-149)

Pod koniec ubiegltego roku powodd powzigt wiadomo$é, ze na rynku polskim
dostepne sa, w bardzo niskich cenach, produkty zawierajace zlacza s$wiattowodowe
(pigataile, patchcordy i adaptery) serii E 2000, w ktérych wykorzystuje sie nieoryginalne
produkty opatrzone wspdlnotowym znakiem towarowym R&M. (dowod : zeznania

$wiadka Leszka Sroslaka k.156-157, korespondencja elektroniczna k.45)

Na zlecenie powoda, spétka z 0.0. Optosem zakupita od S 47 sztuk pigataili SM E
2000/APC 2,5 m, 48 sztuk adapteréw SM E 2000/APC, 12 sztuk patchcordow SM simplex
E 2000/APC 5 m, opatrzonych znakiem towarowym R&M (dowod : faktury VAT nr
1274/K/2009/12 z 10 XII 2009 1. i nr 0012/09/FVS k.46,47, zeznania $wiadka Leszka
Sroslaka k.156-157, jego oswiadczenie k.63, zeznania swiadka Doroty Semrau w aktach
IICps 187/10, jej oswiadczenie k.73), ktore zostaly poddane weryfikacji co do ich
autentycznosci. W wyniku porownania zakupionych od pozwanej produktow z
oryginalnymi produktami powoda ustalono, ze wykorzystane przez S  produkty
oznaczone znakiem towarowym R&M nie byly oryginalne. Roéznily sie wygladem
zewnetrznym, uksztalttowaniem wybranych elementéw oraz jakoscia wykonania. Na
elementach uzytych przez S brak jest oznaczenn : DIAMOND symbol oraz Sign for
Mold Cavity, naniesiono btedne Mold Cavity No., brak bylo takze oznaczen wneki

formy. (dowdd : raport k.48-62, dowody rzeczowe k.11, 112)

Zawiadomiona przez powoda o naruszeniu jego praw, spotka zapewnila o
autentycznosci uzywanych urzadzen opatrzonych znakiem towarowym R&M i legalnosci
ich pochodzenia. Powotala sie na potwierdzenie ze strony dostawcéw SENKO Advanced
Components (Euro) Ltd Poland Representative Office i spdtki z o.0. PH Elmat, ze
otrzymane od nich produkty ze znakiem towarowym R&M byly oryginalnymi
produktami powoda. Pozwana jest przekonana, iz nie narusza praw z rejestracji
wspolnotowego znaku towarowego, dokonujac zakupow zlaczy swiattowodowych od

autoryzowanych przedstawicieli powoda. Nie wyklucza jednak, ze w jej posiadaniu
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znalazly sie produkty nieoryginalne opatrzone znakiem towarowym R&M, zakupione w

Niemczech. (dowod : zeznania B k.169-171, korespondencja k.137-141)

Powyzsze okolicznosci, istotne dla rozstrzygniecia sporu, w rozumieniu art. 227
k.p.c., ustalone zostaly na podstawie wynikow przeprowadzonego w sprawie
postepowania dowodowego. Pozwana nie kwestionowala praw wylacznych powoda,
wynikajacych z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego. Nie negowala uzywania
przezen znaku R&M dla znanych i cenionych na rynku zlaczy s$wiattowodowych.
Deklarujac nienaruszanie tych praw, poddawata w watpliwo$¢ zakup kontrolowany. W
ocenie Sadu, jego okolicznosci wynikaja niewatpliwie z zaoferowanych przez powoda

dowodow rzeczowych, faktur oraz z zeznan swiadkow Leszka Sroslaka i Doroty Semrau.

Swiadek Leszek Sroslak potwierdzit zarzut powoda dotyczacy wykorzystania przez
pozwang do produkcji nieoryginalnych urzadzen opatrzonych znakiem towarowym
R&M. Wskazatl na réznice w wygladzie produktéw powoda i tych zakwestionowanych u
pozwanej, ktore na klapce zamykajacej nie maja znaku firmowego Diamonda, maja
odgietke w innym kolorze - bardziej matowym, wykonana z innego materiatu, brak
znaku towarowego na klapce zamykajacej. Wyjasnil, ze badanie autentycznosci
produktow uzywanych przez pozwang bylo uzasadnione informacjami klientow, iz na
rynku pojawily sie tanie produkty : W tym przypadku zastanowita mnie bardzo niska cena
zlgczy z oszlifowanymi kablami, duzo nizsza niz cena samych naszych zlqczy. (...) Oferta
firmy Stronic pojawita sie w Internecie, dostatem maila z ofertq w ktérej cena gotowego
zlgcza z wszlifowanym swiattowodem okoto 17 zt. Sygnaly otrzymywat przez dtuzszy czas,
ostatnio w zeszltym roku w lipcu sierpniu, co wyklucza incydentalny charakter zdarzenia.
Zakupu dokonano za posrednictwem partnera handlowego, ktéry byt wykonawca, Zeby
wygladato bardziej wiarygodnie. Swiadek zidentyfikowal raport z poréwnania
oryginalnych produktéw powoda i tych zakwestionowanych u pozwanej. Swiadek Dorota
Semrau przyznala, ze w grudniu 2009 r. nabyla od pozwanej zlacza swiattowodowe E
2000 - pigataile, patchcordy i adaptery opatrzone znakiem towarowym R&M, ktére

przekazata powodowi, na ktorego zlecenie dokonata zakupu.

Pozwana nie zglaszata zarzutéw dotyczacych oznaczania przez powoda jego
produktow, pozwalajacego na weryfikacje ich autentycznos$ci, ostatecznie zas, w
zeznaniach prezesa zarzadu spotki B przyznala, Ze istnieje taka mozliwos¢, iz spotka

wykorzystala w produkcji zlacza swiattowodowe ze znakiem R&M, nieoryginalne, nabyte



w Niemczech : Uzywamy m.in. ziqczy powoda. Kupujemy je w firmach ELMET i SENKO
(polskie przedstawicielstwo). (..) Wykorzystujemy bardzo malto zlgczy E 2000. (...)
Dopuszczam takq mozliwosé, ze zostaly u nas zakupione zlqcza, ktdre nie sq oryginalnymi
produktami powoda. Nie chce mi sie wierzy¢ zeby ktos to wymyslil. Zastanawialismy sie
jakie mogty by¢ tego powody. Na pierwszy rzut oka nie widze réznicy, moze poza odcieniem
zieleni, te biate elementy, powdd produkuje chyba takze cate zielone zlgcza. Jest tez réznica
polegajgca na tym, ze w produkcie powoda sq wkrety, ktérych nie ma w podréobkach. Nigdy
nie mielismy tego typu probleméw z dostawcami. Takich ztgcz mozemy przerabia¢ 1000-
1500 rocznie. (...) Nasz poprzedni niemieckim udziatowiec - Softronic GmbH zostat przejety
przez innq spotke, a nastepnie zlikwidowany. Produkcja zostata przeniesiona do Czech.
Dostalismy wykaz magazynowy pozostatosci, ktére sprzedano nam po cenie ztomu, wsréd
nich mogty byc¢ te kwestionowane zigcza. Czesto produkujemy tez na materiatach
powierzonych przez klientéw. (...) Obecnie jest wdrozona procedura zeby sprawdza¢ kazdy
pakiet ztqczy, ktore budzq zastrzezenia. Ale nawet mdj szef produkcji powiedzial, ze trzeba
by¢ dobrym specjalistq zeby zobaczyc réznice. Na poziomie obrdébki i polerowania powinno
to wyjs¢. Mozliwe jest tez, ze nasi instalatorzy uzyli materiatéw, ktére pozostaly z
wykonywanej wczesniej pracy. Mysle, ze taka sytuacja nie moze si¢ powtdrzyc.
Pracownikom zwrécono uwage na potrzeby sprawdzania jakosci zigcz i ich oryginalnosci.
(...) Weryfikacja dotyczy jakosci i wyglgdu ztqczy. Zostata wdrozona po otrzymaniu
wezwania przedsqdowego, wtedy ktos zaczqt sie tym interesowac. Wczesniej tego nie byto,
nie przez lekcewazenie tylko dlatego, ze nigdy nie bylto takich probleméw. To dotyczy

wszystkich produktéw jakie kiedykolwiek stosowalismy.

W ocenie Sadu, dowody naruszenia s3 wiarygodne i przekonuja o stusznosci
zarzutu stawianego przez powoda. Nalezy przy tym wyjasni¢, ze dla rozstrzygniecia o
zadaniach zakazowych i publikacji o$wiadczenia o przeproszeniu nie ma znaczenia wina

pozwanej, jej dobra lub zla wola ani nawet $wiadomos¢ naruszenia praw powoda.
Sad Wspolnotowych Znakow Towarowych i Wzoréw Przemystowych zwazyt:

Podstawowa funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub
konicowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi oznaczonych
znakiem, odréznienia (bez ewentualnosci wprowadzenia w biad) tego towaru lub ustugi
od towarow lub uslug innego pochodzenia. (por. wyroki Europejskiego Trybunalu

Sprawiedliwosci 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

Pierwszej Instancji z 8 II 2011 1. w sprawie T-157/08 Insulate for life)

Przepis art. 9 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 1. w
sprawie wspolnotowego znaku towarowego przyznaje uprawnionemu prawo do
wylacznego i niezakldconego uzywania zarejestrowanego znaku oraz prawo do zakazania
innym osobom, ktdre nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie m.in. oznaczenia

identycznego ze wspolnotowym znakiem towarowym dla identycznych towarow. (pkt a)

Ocena identycznosci lub podobienstwa znakéw powinna sie opiera¢ na ich
zgodnosci graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (koncepcyjnej). Sporne
znaki nalezy poréwnywac catosciowo, a decydujace znaczenie mie¢ beda elementy
odrozniajace i dominujace, a nie opisowe. Dwa znaki towarowe s3 do siebie podobne
jezeli, z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcow, 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) Identyczno$¢ porownywanych (przeciwstawianych sobie)
znaku i oznaczenia wystepuje wowczas, gdy sa one doktadnie jednakowe (tozsame) lub
charakteryzuja sie niedostrzegalnymi dla przecietnego konsumenta réznicami. Dla
stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i oznaczenie s3 identyczne, czy tez
mozna moéwi¢ zaledwie o podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych,
fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i ich calosciowego oddzialywania na
percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsagdnego przecietnego

konsumenta. (por. wyrok Trybunatu z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion)

Skutki wspodlnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom
rozporzadzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu
odnoszacemu sie do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisow tytutu X.
(art. 14 ust. 1) W celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji moga

by¢ zakazane, w szczegolnosci, nastepujace dziatania :

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

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

C. przywoz lub wywoz towaréw pod takim oznaczeniem;



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

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub Ze z jego strony istnieje grozba
naruszenia wspoélnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne
powody, decyzje zakazujaca pozwanemu takich dzialan. Stosuje rowniez $rodki, zgodnie
z przepisami ustawodawstwa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania
zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, ze jes$li w prawie krajowym istnieja inne jeszcze
sposoby (srodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia,
Sad Wspdlnotowych Znakow Towarowych i Wzoréow Przemystowych powinien je, na

wniosek powoda, zastosowa¢ do ochrony znaku wspdlnotowego.

Sformutowanie - chyba ze istniejq szczegélne powody zaniechania - uprawnia Sad
do odstgpienia od stosowania sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadajaca klauzuli
generalnej art. 5 k.c., nie moze by¢ stosowana przez sad w postepowaniach w sprawach
gospodarczych z urzedu. Zainteresowany, uniknieciem sankcji pozwany, ktéry dopuscit
sie naruszenia, winien skonkretyzowac te szczegdélne powody i wykazaé ich istnienie,
pozostawiajac Sadowi (jako arbitrowi) ocene, przy rozstrzyganiu o sposobie usuniecia

skutkéw naruszenia prawa z rejestracji.

W ocenie Sadu, zarzut naruszenia jego prawa zostal przez R nalezycie
udowodniony. Zakwestionowane przez powoda towary (identyczne z tymi, dla ktérych
chroniony jest znak towarowy R&M) zostaly opatrzone oznaczeniem identycznym ze
znakiem powoda, cho¢ nie s3 przezen wytworzone. (art. 9 pkt a rozporzadzenia) Zakres
zadan zakazowych zglaszanych przez R jest jednak zbyt szeroki. Powdd moze skutecznie
zada¢ zakazania S importowania i eksportowania, nabywania, uzywania, wprowadzania
do obrotu i magazynowania w tych celach spornych urzadzen, bezzasadne jest jednak
zadanie zakazania jej produkowania zlaczy $wiatlowodowych, ktérych - bezspornie —
pozwana nie wytwarza, uzywajac ich jedynie, jako potproduktédw. (art. 102 ust. 1 w zw. z

art. 9 ust. 2 rozporzadzenia)

Zgodnie z przepisem art. 286 p.w.p., sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze
orzec, na wniosek uprawnionego, o bedacych wlasnoscia naruszajacego bezprawnie
wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz srodkach i materiatach, ktore zostalty
uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczego6lnosci sad moze orzec o ich

wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasagdzonej na jego rzecz sumy



pienieznej albo zniszczeniu. Orzekajac, uwzglednia wage naruszenia oraz interesy oséb

trzecich.

W ocenie Sadu, zadanie nakazania pozwanej zniszczenia towardw opatrzonych
znakiem towarowym R&M, ktore nie =zostaly wytworzone przez powoda ani
wprowadzone do obrotu przezen lub za jego zgoda jest catkowicie uzasadnione.
Charakter naruszenia i specyfika produktéw wykluczaja bowiem mozliwo$¢ usuniecia
jego skutkow w inny sposdb, np. usuniecia oznaczen z zakwestionowanych urzadzen.

Nie zastluguja natomiast na uwzglednienie zadania okreslone w pkt 3. i 4. pozwu.
Stosowane uzupetniajaco, przepisy ustawy z 30 VI 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej
nie przewiduje bowiem roszczenia o nakazanie opublikowania os$wiadczenia o
przeproszeniu, a jedynie podanie wyroku w calosci lub w czesci do publicznej
wiadomosci. Sankcja taka przewidziana jest przepisem art. 18 ustawy z 16 IV 1993 1. 0
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oczywiscie nie jest wylaczone stosowanie do
okreslonego stanu faktycznego przepisow obu ustaw, jednak w niniejszej sprawie
profesjonalny pelnomocnik powoda zadeklarowal wole ochrony praw z rejestracji
wspolnotowego znaku towarowego. Wynika to w sposdb jednoznaczny ze sformutowania
pkt 1 pozwu. Jakkolwiek wskazuje on, ze czyn pozwanej wyczerpuje znamiona czynu

nieuczciwej konkurencji, to nie wystepuje z adekwatnymi roszczeniami z tego tytutu.

Uznajac, ze - co do zasady - zarzut naruszenia praw wylacznych powoda jest
uzasadniony, a pozwana nie wykazala istnienia okolicznosci mogacych uzasadniaé

odstapienie od zastosowania sankcji, Sad :

5. zakazat S spolce z o.0. w Balicach importowania i eksportowania, nabywania,
uzywania, wprowadzania do obrotu i magazynowania w tych celach, w tym jako
podzespoly innych urzadzen, zlaczy swiattowodowych serii E 2000 (w tym pigataili,

patchcorddw i adapteréw) opatrzonych, bez zgody powoda, wspdlnotowym znakiem

=R&M

towarowym , zarejestrowanym w Urzedzie Harmonizacji Rynku

Wewnetrznego w Alicante pod nr 001583327 na rzecz R AG w Wetzikon;

6. nakazat pozwanej zniszczenie na jej koszt wszelkich znajdujacych sie w jej wladaniu
lub dyspozycji, zlaczy swiattowodowych serii E 2000, w tym stanowigcych podzespoty
innych urzadzen (w tym pigataili, patchcordow i adapterow), opatrzonych, bez zgody

powoda, wspolnotowym znakiem towarowym nr 001583327.



W pozostatej czesci powddztwo zostalo oddalone wobec zgloszenia roszczen,
ktore nie zostaly przewidziane przepisami rozporzadzenia ani - stosowanego

uzupelniajaco prawa krajowego (ustawy z 30 VI 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej).

O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie 2 k.p.c., obcigzajac nimi w
calo$ci pozwana poniewaz powod ulegt tylko w nieznacznej cze$ci swego roszczenia. Sad
uznal zasadnosc¢ stawianego pozwanej zarzutu naruszenia praw wylacznych R, odstepujac

zaledwie od stosowania wobec Softronic czesci sankgji.

Do niezbednych kosztow procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza
sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki oplat okreslone w odrebnych przepisach
i wydatki jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego
stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Do niezbednych kosztéw procesu strony
reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki
oplat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sgdowe oraz
koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony. (§3.) Stronom
reprezentowanym przez radce prawnego lub rzecznika patentowego zwraca sie koszty w

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

Oplaty za czynnosci radcow prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwosci
okresla rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 IX 2002 r. w sprawie optat za
czynnosci radcéw prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Parnstwa kosztéw pomocy

prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzedu.

Zasadzajac oplate za czynnosci radcy prawnego sad bierze pod uwage niezbedny
naklad pracy, a takze charakter sprawy i wktad pracy pelnomocnika w przyczynienie sie
do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasadzenia oplaty stanowia
stawki minimalne okre$lone w rozdziatach 31i 4, z tym, Ze nie moze by¢ ona wyzsza od 6-
o krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktorej wysokos¢ zalezy od wartosci przedmiotu
sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 usti.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji

wynagrodzenie radcy prawnego wynosi 840 zt (§ 10 ust. 1 pkt 18).

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznat, zZe

adekwatne do nakladu pracy pelnomocnika powoda wykonujacego zawodd radcy



prawnego bedzie wynagrodzenie w podwojnej minimalnej wysokos$ci. (2x840 zt + 17 zi,
tytutem oplaty skarbowej od pelnomocnictwa) Sad uwzglednit takze koszty postepowania

o udzielenie zabezpieczenia. (art. 745 § 1 k.p.c.)



