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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 grudnia 2011 .

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII

Sad Wspoélnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemyslowych

w skladzie nastepujacym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant starszy sekretarz sadowy Dorota Zagorska

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 21 grudnia 2011 1.

sprawy z powodztwal(...) S.A. z siedzibg w V.

przeciwko (...) spolce z ograniczong odpowiedzialnoScig w W. i (...) spdlce z ograniczong odpowiedzialnoécia w W.

- o zakazanie naruszen praw z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego i czyndéw nieuczciwej konkurencji

1.

zakazuje pozwanej ad. 1 (...) spblce z ograniczona odpowiedzialno$cia w W. naruszania praw powoda z rejestracji
wspoélnotowego znaku towarowego (...) (nr (...)), to jest : oferowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Unii
Europejskiej (w tym za po$rednictwem Internetu), sktadowania w tych celach, importu i eksportu kawy w kapsulkach,
ekspresow do kawy na kapsulki oraz akcesoriow do kawy opatrzonych znakami towarowymi (...), (..) i .. )® (..)
, a takze uzywania tych znakéw w dokumentach handlowych i reklamie, na produktach promocyjnych, w programach
lojalno$ciowych i promocyjnych (w tym na stronach internetowych);

2.

nakazuje pozwanej ad. 1 zniszczenie, na jej koszt, nalezacych do niej, a nie wprowadzonych jeszcze do obrotu opakowan
i materialéw reklamowych ze znakami towarowymi (...), (...) i (..)® (...) w terminie 7 dni od uprawomocnienia
sie wyroku;

3.

nakazuje pozwanej ad. 1 wycofanie z obrotu, nalezacych do niej, towaréw, opakowan i materialéw reklamowych
opatrzonych znakami towarowymi (...), (..)i (..)® (...), a nastepnie zniszczenie tych opakowan i materialow
reklamowych - w terminie 30 dni od uprawomocnienia sie wyroku;

4.

nakazuje pozwanej ad. 1, aby podata do publicznej wiadomo$ci, na swoj koszt, na stronie internetowej (...).pl, w sposéb
widoczny bezposrednio po otworzeniu strony, w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku, informacji o
tresci : ,Wyrokiem wydanym 21 grudnia 2011 r. Sad Okregowy w Warszawie Sad Wspoélnotowych Znakow Towarowych
i Wzoréw Przemyslowych zakazal (...) spolce z 0.0. w W. oferowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Unii
Europejskiej, sktadowania w tych celach, importu i eksportu kawy w kapsulkach, ekspreséw do kawy na kapsulki oraz
akcesoriow do kawy opatrzonych znakami towarowymi (...), (..) i (..)® (...), atakze uzywania tych znakéw w
dokumentach handlowych i reklamie, na produktach promocyjnych, w programach lojalno$ciowych i promocyjnych.
Sad nakazal takze zniszczenie, na koszt (...) , nalezacych do niej, a nie wprowadzonych jeszcze do obrotu opakowan i



materialéw reklamowych ze znakami towarowymi (...), (..) i (...)® (...) oraz wycofanie z obrotu, nalezacych do
niej, towarow, opakowan i materialdbw reklamowych opatrzonych znakami towarowymi (...), (..) i (..J)® (...),
a nastepnie zniszczenie tych opakowan i materialéw reklamowych.” - o wielko$ci calej strony, poprzez umieszczenie
jej przez okres 60 dni;

5.

oddala powddztwo wzgledem (...) sp6lki z ograniczong odpowiedzialnoécia w W. w pozostalej czesci;
6.

oddala powddztwo wzgledem (...) sp6lki z ograniczona odpowiedzialnoécia w W. w caloéci;

1.

zasadza od (...) spokki z ograniczona odpowiedzialno$cia w W. na rzecz (...) S.A. z siedziba w V. kwote 14.217
(czternadcie tysiecy dwiescie siedemnascie) zlotych, tytutem zwrotu kosztéw procesu;

8.

zasadza od (...) S.A. wV.narzecz (...) spolki z ograniczona odpowiedzialnoScia w W. kwote 857 (osiemset piecdziesiat
siedem) zlotych, tytulem zwrotu kosztow zastepstwa procesowego;

9.

oplate ostateczna ustala na kwote 5.000 (pieé tysiecy) zlotych i uznaje za pobrang od powoda do kwoty 1.000 (tysiac)
zlotych;

10.

nakazuje pobranie od (...) spolki z ograniczona odpowiedzialnoScia w W. na rzecz Skarbu Panstwa — Sad Okregowy
w Warszawie — kwoty 2.500 (dwa tysigce piecset) zlotych, tytulem nieuiszczonej czeSci oplaty ostatecznej;

11.

nakazuje pobranie od (...) S.A. w V. na rzecz Skarbu Panstwa — Sad Okregowy w Warszawie — kwoty 1.500 (tysiac
pietset) zlotych, tytulem nieuiszczonej czesci oplaty ostateczne;j.
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UZASADNIENIE

23 lipca 2011 r. spdtka akcyjna prawa szwajcarskiego (...)S.A. z siedziba w V.wniosla o :

1. zakazanie pozwanej ad. 1 (...) spolce z ograniczong odpowiedzialnoscia w W. popelniania czynéw nieuczciwej
konkurencji i naruszania przystugujgcego powodce prawa do stownego wspolnotowego znaku towarowego (...) (nr
(...)) poprzez zakazanie :

- oferowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej (w tym za po$rednictwem Internetu) a takze
skladowania, importu i eksportu kawy w kapsulkach, ekspresow do kawy na kapsulki oraz akcesoriow do kawy,
oznaczonych znakami: (...), (...)i (...)® (...) a takze innymi oznaczeniami zawierajacych stowo (...);

- uzywania powyzszych oznaczen w dokumentach handlowych i reklamie, a takze na produktach promocyjnych oraz
w programach lojalnos$ciowych i promocyjnych (w tym na stronach internetowych); z dniem uprawomocnienia sie
wyroku;

2. nakazanie pozwanej ad. 1 zniszczenia na jej koszt nalezacych do niej a nie wprowadzonych jeszcze do obrotu
towar6w, opakowan i materialow reklamowych oznaczonych znakami: (...), (...) i (..)® (...) a takze innymi
oznaczeniami zawierajacych stowo (...), w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku;



3. nakazanie pozwanej ad. 1 usuniecia skutkéw naruszenia przez wycofanie z obrotu, a nastepnie zniszczenie
nalezacych do niego towaréw, opakowan i materialéw reklamowych oznaczonych znakami: (...), (...)i (..)® (...) a
takze innymi oznaczeniami zawierajacych stowo (...), w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku;

4. orzeczenie o podaniu do publicznej wiadomos$ci na koszt pozwanej ad. 1 informacji o treéci zapadlego wyroku
w brzmieniu nastepujacym (uzupelionym o wlasciwa date) lub innym ustalonym przez Sad: Wyrokiem z dnia
... Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych zakazal pozwanemu - firmie (...)sp. z 0.0
naruszania prawa do stownego Znaku towarowego wspolnoty (...)(nr (...)), przystugujacego firmie (...)S.A. z siedzibg
w Szwajcarii, zakazujac pozwanemu oferowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej (w tym
za poSrednictwem Internetu) a takze skladowania, importu i eksportu kawy w kapsultkach, ekspreséw do kawy na
kapsulki, oraz akcesoriow do kawy, oznaczonych znakami: (...), (...)i (...)J®(...)oraz innymi oznaczeniami zawierajacych
stowo (...). Jednoczeénie firma (...)sp. z 0.0 zobowigzana zostala do usuniecia skutkéw naruszenia przez wycofanie z
obrotu i zniszczenie nalezacych do niej towaréw bezprawnie oznaczonych znakami: (...), (...)i (...)®(...)a takze innymi
oznaczeniami zawierajacych stowo (...). w obramowanym ogloszeniu o wielko$ci co najmniej polowy strony z napisem
wykonanym czcionka Arial lub podobna o wielkosSci 18 w skali Microsoft Word w kolorze czarnym na bialym tle, na
stronach o numerach 1, 3 lub 5 nie przeznaczonych do ogloszen, w nastepujacych czasopismach: Gazeta Wyborcza
(wydanie weekendowe), Dobre Wnetrze, Moda na Zdrowie, Metro, Puls Biznesu, Essence, Exclusiv, Sukces, Tina,
Kalejdoskop, Trendy Food, Top Class, Party, Twoj Biznes, Glos Pomorza, VIP, Wprost, Swiat Elit, w terminie 30 dni
od daty uprawomocnienia sie wyroku;

5. orzeczenie o podaniu na koszt pozwanej ad. 1 do publicznej wiadomosci informacji o wyroku o tresci okreslonej
w punkcie 4. powyzej, o wielkoSci calej strony, poprzez umieszczenie jej przez okres 60 dni na stronie internetowe;j:
www.zepter.pl w sposéb widoczny bezposrednio po otworzeniu strony w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia
sie wyroku;

6. zasadzenie od pozwanej ad. 1 na rzecz powodki zwrotu kosztéw procesu,

7. zakazanie pozwanej ad. 2 (...) spolce z ograniczona odpowiedzialno$cia w W. popelniania czynéw nieuczciwej
konkurencji oraz naruszania przystugujacego powddce prawa do stownego wspodlnotowego znaku towarowego (...)
(nr (...)) poprzez zakazanie :

- oferowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej za po$rednictwem Internetu kawy w
kapsulkach, ekspresé6w do kawy na kapsulki oraz akcesoriéw do kawy oznaczonych znakami: (...), (...)i (..)® (...)
a takze innymi oznaczeniami zawierajacych stowo (...);

- uzywania powyzszych oznaczen w reklamie oraz informacjach zamieszczanych na stronach internetowych, w tym w
programach lojalno$ciowych i promocyjnych; w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku;

8. orzeczenie o podaniu na koszt pozwanej ad. 2 do publicznej wiadomosci informacji o wyroku o tresci nastepujacej
(uzupelnionej o wlaéciwa date), lub innej ustalonej przez Sad: Wyrokiem z dnia ... Sad Wspo6lnotowych Znakow
Towarowych i Wzor6w Przemystowych zakazal pozwanemu - firmie (...) sp. z 0.0 naruszania prawa do stownego Znaku
towarowego wspolnoty (...) (nr (...)), przystugujacego firmie (...) S.A. z siedziba w Szwajcarii zakazujac pozwanemu
oferowania i wprowadzania do obrotu a takze reklamowania na terytorium Unii Europejskiej (za pos$rednictwem
Internetu) kawy w kapsulkach, ekspreséw do kawy na kapsulki, oraz akcesoriow do kawy, oznaczonych znakami:
(), (.0, (.)1i (..)® (...) a takze innymi oznaczeniami zawierajacych slowo (...).” poprzez umieszczenie jej przez
okres 60 dni na stronach internetowych: www.zespressocafe.com, www.zespressocafe.eu, www.zespressocafe.pl,

www.zespressocafe.lt, www.zespressocafe.lv, www.zepter.com, w spos6b widoczny bezposrednio po otworzeniu tych
stron, o wielko$ci calej strony, z mozliwoscia przelaczenia z jezyka polskiego na jezyki: angielski, niemiecki, francuski,
wegierski, czeski, stowacki, bulgarski, rumunski, szwedzki, litewski i lotewski (w ktorych takze ma zosta¢ zamieszczone
tlumaczenie tego tekstu), w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku;



8. zasgdzenie od pozwanej ad. 2 na rzecz powodki zwrotu kosztoéw procesu;

W motywach powodka powolala sie na sluzace jej prawo z rejestracji stownego wspoélno-towego znaku towarowego
(...), dowodzacjego renomy. Zarzucila pozwanym naruszenie tego prawa przez uzywanie — dla towaréw, identycznych
z tymi dla ktorych chroniony jest jej znak — konfuzyjnie podobnych znaku towarowego (...) i oznaczen (...), (...)®
(..).

Na poparcie swych twierdzen zaoferowala liczne dowody z dokumentéw, fotografii, nagran i wydrukéw ze stron
internetowych. Jako podstawe prawna swych zadan wskazala przepisy rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26
IT 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego, ustawy z 30 VI 2000 r. Prawo wlasno$ci przemystowej i
ustawy z 16 IV 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (k.2-966, thumaczenia k.3018-3116)

(...) spotka z ograniczona odpowiedzialno$cia w W. wniosla o oddalenie powo6dztwa i zwrot kosztéw procesu. Zglosita
zarzut przedawnienia roszczen, twierdzac, ze o naruszeniu jej praw wylacznych, powodka dowiedziala sie ponad
trzy lata przed wniesieniem pozwu. Przekonywala, ze naduzywa ona swych praw, tolerujac wieloletnia obecno$é
(...) na polskim rynku. Powolala sie takze na zasade venire contra factum proprium. Zaprzeczyla prawo (...)
S.A. — nie prowadzacej w Polsce dzialalno$ci gospodarczej - do zadania ochrony w oparciu o przepisy ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zapewniala, ze uzywanie znaku towarowego (...) nie wywohluje ryzyka konfuzji
konsumenckiej, zaprzeczajac renome wspdlnotowego znaku towarowego (...) na terytorium Polski, w relewantnej
dla oceny naruszenia dacie 8 XI 2007 r., zdolnoé¢ odrézniajgcg znaku, a nawet fakt uzywania go przez powdédke. W
jej przekonaniu, oznaczanie ekspresow do kawy, kapsulek z kawa i akcesoriow znakiem (...) nie wplywa w zaden
sposob negatywnie na funkcje pelnione przez wspdlnotowy znak towarowy (...) . Pozwana nie narusza zatem prawa
wylgcznego (...) S.A.1inie szkodzi jej interesom gospodarczym. (k. 1002-2377)

(...) spotka z ograniczona odpowiedzialnoScia w W. wniosta o oddalenie powodztwa i zwrot kosztéw procesu. Poparta
zarzuty zgloszone przez pozwang ad. 1. Wyjasnila, ze nie narusza prawa wylacznego powodki, ani nie dopuszcza sie
czynu nieuczciwej konkurencji, nie uzywa bowiem znaku towarowego (...) w taki sposob, jak okre$lony w zadanych
sankcjach zakazowych. Jako host-provider, swiadczy jedynie na rzecz (...) uslugi hostingowe. Nie odgrywa przy tym
czynnej roli umozliwiajacej jej nabycie wiedzy o przechowywanych danych, czy sprawowanie nad nimi kontroli. Nie
oferuje ani nie reklamuje towaréw opatrzonych kwestionowanym znakiem towarowym. (k.2378-2448)

Uznajac, iz w niniejszej sprawie istnieje po stronie pozwanej wspotuczestnictwo formalne i ze przemawiaja za tym
wzgledy ekonomiki procesowej Sad oddalit wnioski (...) i(...) o rozdzielenie sprawy i prowadzenie wzgledem nich
dwoch odrebnych postepowan.

Sad ustalil, ze :

W 1974 r.(...) S.A. nabyla od (...) w G. prawa do nowej technologii hermetycznego pakowania w kapsutki doktadnie
odmierzonej ilo$ci zmielonej kawy, umozliwiajacej przechowywanie w niezmienionej postaci zawartych w niej
zwigzkéw aromatycznych oraz chronigcej je przed szkodliwym wplywem $wiatla, wilgoci i powietrza. Kawa parzona
jest w, specjalnie do tego przystosowanym, ekspresie ci$énieniowym. Technologia ta zostala nastepnie udoskonalona
przez powodke, co umozliwilo zaparzenie kawy o takich samych wlasciwoSciach w warunkach domowych lub
biurowych. (dowdd: publikacje k.410-415, 419-420, 957, dokumenty patentowe k.633-639)

Produkcja i sprzedaz ekspresow ci$nieniowych do kawy na kapsulki rozpoczela sie w Szwajcarii w 1986 r. Nadana
im nazwa - (...) zawiera w sobie element (...) wspdlny znakom towarowym N. (N., (...), (...)). Od 1990 r.
ekspresy sa sprzedawane we Wloszech, a nastepnie we Francji, w Niemczech i krajach Beneluksu, w Austrii, Hiszpanii,



Wielkiej Brytanii i innych krajach Unii Europejskiej. Od 2002 r. produkty (...) sa oferowane takze w Polsce. (dowdd:
o$wiadczenie k.125, publikacja k.410-415, 601-604, porozumienia k.695-730)

Znak towarowy (...) jest uzywany i chroniony, poczawszy od pierwszej rejestracji w Szwajcarii 3 IX 1985 r., w wielu
krajach na calym $wiecie. W 2002 r. zostal zgloszony do ochrony w Polsce. (dowod: Swiadectwa rejestracji k.284-292,
306-382) (...) S.A. stluzy m.in. prawo do stlownego wspdlnotowego znaku towarowego (...) , zarejestro-wanego w
Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod nr (...), z pierwszenstwem od 31 VII 2002 r., dla towar6ow i ustug
w Kklasach 7, 9, 11, 21, 30, 35, 37, 39, 41 i 43 klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla kawy i ekspresow do kawy (w tym
na kapsulki), akcesoriow zwigzanych z kawa (w tym utensylia i pojemniki, artykuly ze szkla i porcelany), reklamy,
promocji i dystrybucji tych artykuléw (zaré6wno w sprzedazy bezposredniej, jak i przez Internet). (dowod: $wiadectwo
rejestracji k.284-292)

Znak (...) jest przedmiotem globalnej licencji udzielonej (...) S.A., uzywajgcej go takze w postaci stlownej i
slowno-graficznej , czy, (dowdd : umowa k.721-733, 3099-3109) dla towardéw sprzedawanych w systemie dystrybucji
selektywnej, za poSrednictwem krajowych sieci wylacznych dystrybutoréw, w Polsce przez (...) S.A., w sieci butikéw,
przez zamoOwienia telefoniczne i za poSrednictwem Internetu. (dowod: publikacje k.410-415, 595-598, umowa
k.3110-3116)

Zalozeniem systemu sprzedazy produktéw opatrzonych znakiem towarowym (...) jest dbalo$¢ o wysoka jakoéc
kawy, ekspresow i akcesoriow (dowod: publikacje prasowe k.416, 419-420, 439, 443, 452, 501, 514, 515, 520, 523,
524, 536, 552, 564, 567, 621-623, 958). Towary z tym znakiem ciesza sie bardzo dobra opinig klientéw (dowod:
publikacje prasowe k.417, 423, 425-427, 430, 442, 443, 468, 491-493, 526, 534, 537, 567, 601-604, 642), cho¢ cena
kawy (...) jest stosunkowo wysoka. (dowod: publikacje prasowe k.589, 626, wydruk ze strony internetowej k.689)
Zaawansowane technologicznie ekspresy do kawy, produkowane specjalnie dla systemu (...) przez renomowanych
wytworcow, jak np. M., A., De’L., M., P., K., maja wysoka jako$¢ i nowoczesne wzornictwo, cieszac sie duzym
zainteresowaniem. (dowod: publikacje prasowe k.410-415, 419-421, 445, 449, 452, 453, 456, 458, 460-461, 473, 483,

488, 496-500, 503-506, 521, 529, 533, 534, 537, 541-542, 553, 555, 563, 569, 572, 574, 575, 580, cennik 640-641,
wydruki ze stron internetowych k.98-103, 104, 686)

Towary opatrzone znakiem towarowym  (...) sa oferowane w ramach zindywidualizowanego systemu obslugi
klienta. Kazdy posiadacz ekspresu staje sie automatycznie czlonkiem Klubu (...) , zyskujac przywileje o charakterze
promocyjnym (informacje o nowosSciach i limitowanych seriach) oraz spolecznoSciowym (regularnie wysylany
Newsletter). (dowod: publikacje prasowe k.442-444, 452) W ciagu oémiu lat liczba czlonkéw Klubu (...) wzrosla z
600.000 do ponad 6 mln (w 2008 r. przybylo ich 2,2 mIn.) W polowie 2009 r. klub liczyl ponad 7 mln czlonkéw w
piecdziesieciu krajach, a polowa z nich podjela decyzje o nabyciu urzadzenia (...) zetknawszy sie z nim u klubowicza.
Prowadzone przez powodke badania wskazuja, ze 95% czlonkéw klubu deklaruje pelne zadowolenie. Produkty (...)
sq adresowane do ludzi bardziej zamoznych, nastawionych na wysoka jako§¢ i prestiz. (dowdd: analiza k.293-305,
publikacje prasowe k.601-604, 607, 679-680)

Od drugiej polowy lat dziewieédziesigtych XX wieku corocznie notowany jest 30-40% wzrosty sprzedazy. W 2005
r. sprzedano w 35 krajach 1,7 mld kapsulek z kawa (...) i ponad 1 mln ekspreséw do kawy. Znak towarowy (...)
byl $éwiatowym i europejskim liderem, z udzialem w rynku wynoszacym okolo 17% i przychodem przekraczajacym
800 mln CHF, w tym prawie 600 mln CHF w krajach Unii Europejskiej. W 2006 r. sprzedaz kapsulek z kawa (...)
wzrosta do 2,3 mld, a ekspreséw do 1,4 mln. Udzial w rynku przekroczyl 18%, a przychéd ze sprzedazy 1,16 mld
CHF, z czego prawie 850 mln CHF w krajach Unii Europejskiej. W 2007 r. przychdd ze sprzedazy produktéw (...)
przekroczyt 1,6 mld CHF (ponad 1,3 mld w krajach Unii Europejskiej). W 2008 r. 2,26 mld CHF (ponad 1,8 mld w
krajach Unii Europejskiej). W kolejnych latach, w Unii Europejskiej, gdzie realizowane jest 90% zamoéwien, przychod
ten przekroczyl 2,25 mld CHF w 2009 r. i 2,63 mld CHF w 2010 r. (dowdd: o§wiadczenie k.126, publikacje prasowe
k.416, 432, 443, 511, 584, 585, 589, 592-594, 598, 601-607, 613, 614, 679-680, 957)



Powodka podejmuje liczne dzialania promocyjne i marketingowe, majace na celu budowe sily i zdolnoéci odrézniajacej
znaku towarowego (...), ktory jest takze obecny na imprezach kulturalnych, sportowych, czy gastronomicznych.
(dowod: o$wiadczenie k.126, 632, 783-857, publikacje prasowe k.123, 457, 464, 482, 532, 535, 536, 543, fotografie
k.105, 112-117, 122, zaproszenie k.106, wydruki ze stron internetowych k.107-111, 118-120, 124, ulotka promocyjna
k.121) Aspiruje do osiggniecia statusu marki odpowiedzialnej, dbajacej o érodowisko naturalne i wrazliwej spolecznie.
Angazuje sie w inicjatywy charytatywne. (dowdd: analiza k.293-305, publikacje prasowe k.440, 441, 444, 448, 450,
451, 459, 465, 507-510, 546, 554, 561, 565, 579, 601-604, pisma k.608, 609)

W reklamie i promocji znaku (...) biora udzial znani i popularni aktorzy. (dowod : publikacje prasowe k.417,
421, 583, 601-604) Od 2006 r. ambasadorem medialnym (...) jest popularny aktor G. C., ktéry, biorac udzial
w kampanii reklamowej, przyczynil sie do wzrostu spontanicznej znajomo$ci marki w krajach europejskich o 80%.
(dowod: publikacje prasowe k. 421, 432, 440, 448, 450, 451, 454-455, 462-463, 465, 470-472, 475-478, 489, 490, 494,
495, 502, 509-510, 512, 516-518, 522, 528, 530, 531, 538-540, 544, 545, 550-551, 556-559, 566, 568, 571, 573, 576-578,
581, 582, 586-588, 590-594, 599-607, 610-611, 615-617, 620, 624, 625, 627, 643-644, 685, 772-774, wydruki ze stron
internetowych k.479, 480, 666-678, 681-684, 690, nagrania filmowe k.956, zestawienie k.775-782, oS§wiadczenie
k.273-279, fotografie k.628-630, katalog k.2632)

Znak towarowy (...) jest przedstawiany jako marka luksusowa, z czym wiaze sie strategia marketingowa polegajaca
na realizacji wspolnych projektow z wlascicielami innych tego typu marek (np. (...), P., F., S., P., L., M. (...)). System
(...) jest obecny w sieciach luksusowych hoteli oraz w klasie business wybranych linii lotniczych. (dowdd: analiza
k.293-305, publikacje k.410-415, 419-420, 433-438, 441, 456, 459, 519, 525, 527, 546, 550-551, 554, 560, 562,
569, 570, 584, 592-593, 598, 601-604, 612, 957) Butiki (...) , znajdujace sie w wielu prestizowych lokalizacjach
na calym $wiecie, maja nowoczesny wystr6j. W ich otwarciu uczestnicza znane i popularne osoby, z czym wiaze
sie zainteresowanie mediéw. Butik w Warszawie zostal otwarty na poczatku 2007 r. (dowod: publikacje prasowe
k.422-432, 440-442, 446-451, 454-455, 459-463, 466-469, 474, 481, 484-487, 513, 550-551, 595-598, 601-604,
fotografie k.763-769)

Znak towarowy (...) znany byl w latach 2008-2009 ponad polowie dorostych konsumentéw mieszkajacych w Austrii,
w Belgii, we Francji, w Niemczech, w Holandii i w Portugalii. (dow6d: o$wiadczenie k.127-232, wydruk ze strony
internetowej k.631) Od kilku lat jest on uznawany za druga co do wartoSci marke kawy na $wiecie (za (...), a przed
M. (...), (...)1i (...)). Wartos¢ znaku wyceniona zostala na 1,935 mld USD w 2007 1., 2,451 mld USD w 2008 r. i 2,799
mld USD w 2009 r. (dowdd: raporty k.233-272) Jest przykladem sukcesu rynkowego. (dowdd: wyniki wyszukiwania
k. 648-665)

Powodka prowadzi aktywne dzialania w celu ochrony znaku (...), sprzeciwiajgc sie uzywaniu konfuzyjnych oznaczen
i naruszaniu jej praw wylacznych przez konkurentéw rynkowych. 21 VI 2011 r. OHIM wydal decyzje uwzgledniajaca
jej opozycje wobec rejestracji wspolnotowego znaku towarowego (...) "http://bazy.uprp.pl/patentwebaccess/
patentImage.aspx?id= (...)&numer=-1" \*  (...) "http://bazy.uprp.pl/patentwebaccess/patentImage.aspx?id=
(...)&numer=-1" \* (...) dla towaréw w klasach 11 i 30 klasyfikacji nicejskiej. (dowdd: decyzja k.401-409) Skutecznie
interweniowala takze w sprawach dotyczacych znakéw wspolnotowego (...) "http://oami.europa.eu/CTMOnline/
RequestManager/RequestManager/getMarkAttachment?idMarkAttach= (...).JPG" \* (...) i krajowych: (...), (..),

(.., (...),, (..), (...). (dowod: pisma 383-388, 392-395, decyzje k.389-391, 396-400, 745-762, 3037-3058)

Dla oferowanych przez nia ekspreséw do kawy, kapsulek z kawa, akcesoriow, produktow oraz w programach
lojalno$ciowych i promocyjnych, spoétka (...) uzywa znaku towarowego (...) , w postaci stownej — takze jako (...)®
(...), (..)islowno-graficznej: (...) "http://cdn2.asteroid.pl/c10/amin.swistak.pl/ (...)_222_p.jpg" \* (...) "http://
cdn2.asteroid.pl/c10/amin.swistak.pl/ (...)_222_p.jpg" \* (...) "http://imgi2.allegroimg.pl/photos/oryginal/ (...)"
\* (...) "http://img12.allegroimg.pl/photos/oryginal/ (...)" \* (...) "http://img12.allegroimg.pl/photos/oryginal/
.)" \* (...) "http://www.zepter.com/I./ (...)/HomeArt/ (...)/ProductRange/zespresso_home-08.aspx" \* (...)
(dowod: wydruki ze stron internetowych k.923, 858, 933-938, 943-947, newsletter k.859-864, publikacje prasowe



k.865-892, 895-911, fotografia k.961) Produkty (...) sa reklamowane, jako towary wysokiej jakoSci, o awangardowym
wzornictwie, innowacyjne i luksusowe. (dowo6d: wydruki ze stron internetowych k.933-938, 943, newsletter
k.859-864, publikacje prasowe k.895-896, 899-904)

Spolka (...) uzywa oznaczen (...), G..J)® (..)i (..) w zwigzku z oferowaniem, wprowadzaniem do obrotu
ekspresow do kawy, kapsulek z kawa i akcesoriow, a takze w informacji handlowej i reklamie. (dow6d: wydruki
ze stron internetowych k.858, 933-938, 943-947, newsletter k.859-864, publikacje prasowe k.865-892, 896-911)
Towary (...) dystrybuuje w salonach wystawowych, w punktach obstugi klienta, w sprzedazy telefonicznej, za
poérednictwem ok. 3.000 przedstawicieli handlowych (tzw. direct sale) - w trakcie tzw. prezentacji, w ekspres linii,
za poérednictwem sklepéw internetowych prowadzonych przez pozwang ad. 1 lub jej przedstawicieli, w witrynach
na stronach internetowych pod adresami (...).pl i (...).com, a takze przez inne wspdlpracujgce z nig podmioty,
np. spotki (...), (...) . Pozwana akceptuje wowczas przyjety przez nie sposéb sprzedazy, nie stawiajac wobec nich
wymogbéw obowiazujacych akwizytoréw (...). (dowod: wydruki ze stron internetowych k.858, 933-938, 943-947,
1736-1737, newsletter k.859-864, publikacje prasowe k.879-882, 893-894, 908-911, nagranie dZwieko-we k.1811,
zeznania $wiadkéw 1. K. (1) k.3003-3006, 1. B. (1) k.3006-3007) Kazdy z przedstawicieli handlowych, odpowiednio
przeszkolonych, ma obowiazek przestrzegania wytycznych i instrukcji sformulowanych w materiatach (...) . (dowod:
Ogoblne warunki wspolpracy k.1738-1742, umowa k.1743, dokumenty szkolenia k.1744-1778, dokumenty Witamy w
Swiecie (...) zo$wiadczeniami G. W. k.1754-1798, publikacja k.1799, print screen strony internetowej k.1806, e-mail
k.1807, wydruki ze stron internetowych k.1808-1810, zeznania Swiadkow 1. K. k.3003-3006, 1. B. k.3006-3007)

Pozwana ad. 1 uzywa takze oznaczen (...), (.)® (..)1i (...) na swojej stronie internetowej pod adresem
www.zepter.pl i w domenie internetowej (...).pl. (dowod: wydruki ze stron internetowych k.858, 965, newsletter
k.859-864) Towary  (...) oferowane sg na terenie Polski, nie ma jednak ograniczen co do pochodzenia i
miejsca zamieszkania osoéb zainteresowanych ich nabyciem. Oferta internetowa dostepna jest takze w innych
panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej. (dowod: publikacje prasowe k.910-911, wydruki ze stron internetowych
k.920, 933-938, fotografie k.1897-1910, materialy reklamo-we k.1911 zeznania $wiadkéow I. K. k.3003-3006, 1.
B. k.3006-3007) Towary oferowane przez pozwana ad. 1 zawieraja wskazanie (...), jako ich producenta. (dowod:
fotografie k.1897-1910, materialy reklamowe k.1911) Nie odnosi sie to jednak do reklamy i informacji handlowej spotki
(...) . (dowod: katalog, ulotka i formularz umowy k.2601)

Oznaczenia (...) , (.. )J® (...) i (...) sa uzywane takze w obrocie gospodarczym w Unii Europejskiej za
posérednictwem stron internetowych pod adresami : (...).com, (...).eu, (...).pl, (...).]t, (...).]v, (...).com, w domenach,
ktérych nazwy sg zarejestrowane na rzecz spolki (...). (dowod : wydruki ze stron internetowych k.924-930, 933-938,
959, 962-964)

Spolce (...) sluzy prawo ochronne (R- (...)) na slowno-graficzny znak towarowy (...) "http://bazy.uprp.pl/
patentwebaccess/patentImage.aspx?id= (...)J&numer=-1" \* (...) , udzielone przez Urzad Patentowy RP decyzja z 1
IV 2009 r., z pierwszenistwem od 8 XI 2007 r., o czym opublikowano 31 VIII 2009 r., dla towaréw dla towaréow w
klasach 11 (elektryczne urzadzenia do parzenia espresso, elektryczne ekspresy do kawy) oraz 30 klasyfikacji nicejskiej
(m.in. kawa w kapsulkach, produkty kawowe). Obecnie, na wniosek powo6dki prowadzone jest postepowanie w jego
uniewaznienie. (bezsporne — tak tez wyciag z rejestru k.1914, kopia wniosku k.966)

(...) spotka z ograniczona odpowiedzialnoScia w W. §wiadczy pozwanej ad. 1 ushugi hostingowe. Nie oferuje, nie
wprowadza do obrotu na terytorium Unii Europejskiej za po$rednictwem Internetu kawy w kapsulkach, ekspresow
do kawy na kapsulki oraz akcesoriow do kawy opatrzonych znakami (...), (...)i (...)® (...) ani innymi oznaczeniami
zawierajacych slowo (...), nie uzywa tych oznaczen w reklamie ani w informacjach zamieszczanych na stronach
internetowych, w tym w programach lojalno$ciowych i promocyjnych. (dowéd: umowa z 1 XII 2008 r. k.2394-2399,
regulamin sklepu internetowego k.2400-2401, protokét k.2402, faktura k.2427, wydruk ze strony internetowej
k.2416-2418)



Czyniac powyzsze ustalenia Sad oparl sie na zaoferowanych mu przez strony dowodach. Na wstepie nalezy wyjasnié,
ze nie wszystkie — z bardzo licznych — wnioskéw dowodowych mialy znaczenie dla rozstrzygniecia sporu. Sad pominat
te twierdzenia i dowody, ktore byly powolywane wylacznie dla przedstawienia wzajemnych negatywnych odniesien
stron i ich pelnomocnik6éw, ograniczajac sie do istotnych dla sprawy kwestii merytorycznych.

Trwajace kilka miesiecy postepowanie wigzalo sie ze duza aktywnoS$cia stron, ktére przedstawialy twierdzenia i
zglaszaly wnioski, nie baczac na rygory wynikajace z przepiséw art. 479 > § 11i art. 479 '* § 2 k.p.c. Sad postanowil
przeto o pominieciu, jako sp6Znionych, tych twierdzen i oddaleniu wnioskow dowodowych, ktére nie zostaly zawarte w
pozwie, odpowiedziach na pozew i replice. Jak stlusznie zauwaza powodka, dostep do tre$ci pozwu i odbidr kierowanej
do nich korespondencji dopiero w czasie powtdrnego awizowania przesylki pocztowej, pozwolil pozwanym na zlozenie

odpowiedzi na pozew faktycznie znacznie po uplywie 14-o dniowego terminu, o ktérym mowa w art. 479 ' § 2 k.p.c.
Nic zatem nie uzasadnia przedstawiania (innych niz prawne) twierdzen i zglaszania wnioskow dowodowych dopiero
w toku postepowania. Brak takze usprawiedliwienia dla zglaszania przez (...) S.A. z op6znieniem takich twierdzen i
dowodow, skoro — w braku twierdzen przeciwnych — nieograniczony byl czas na przygotowanie przez nia pozwu.

Bezsporne w sprawie jest, ze strony sa przedsiebiorcami, a pozwana ad. 1 uzywa kwestionowanych oznaczen pomimo
zdecydowanego sprzeciwu powodki. Zakres tego uzywania (oferowanie, wprowadzanie do obrotu i reklama towaréow
takich, jak ekspresy do kawy, kapsulki z kawa i ich akcesoria) takze nie byl przedmiotem sporu. Strony nie zgadzaly sie
natomiast ze soba co do zakresu ochrony przyznanej powodce w wyniku rejestracji wspélnotowego znaku towarowego
(...) , jego zdolnosSci odrozniajacej, renomy oraz naruszenia prawa przez uzywanie oznaczen (...), (.J)® (..)
i (..) . Kwestie te podlegaly ocenie wedlug stanu z drugiej polowy 2008 r. — udowodnionej daty rozpoczecia
ich uzywania przez pozwang ad. 1. (tak wyrok Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwo$ci wydany 27 IV 2006 r. w
sprawie C-145/05 Levi Strauss & Co.) Bez znaczenia byly natomiast dzialania promocyjne i reklamowe podejmowane
przez pozwang dla budowy znajomosci znaku towarowego (...) wsrdd klientéw. Nie moze ona bowiem odnosié
jakichkolwiek korzyéci z naruszania prawa wylacznego ( nemo ex suo delicto meliorem suam condicionem
Jacere potest) powodki, ktorej nie mozna skutecznie postawic¢ zarzutu Swiadomego tolerowania uzywania przez nia
kwestionowanych oznaczen.

W przekonaniu Sadu, nie mogly mieé istotnego znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy twierdzenia i dowody dotyczace
koncernu, jego wlaéciciela i znaku towarowego (...) (podobnie, jak nie mialyby znaczenia dla orzekania o tym
konkretnym naruszeniu inne prawa (...) S.A.), a takze jakos$ci i cen oferowanych przez kazda ze stron towarow.
Ich znajomo$é¢ wérod klientow, dobra opinia jaka sie ciesza nie maja wplywu na stwierdzenie, czy w tym jednym,
konkretnym przypadku pozwane naruszaja lub nie prawo wylaczne powo6dki. Renoma, w rozumieniu dobrej opinii
o przedsiebiorcy i znajomo$ci jego znaku towarowego nie eliminuje ryzyka konfuzji konsumenckiej, szczeg6lnie, ze
nabywca zainteresowany okreslonym towarem lub ushuga nie gromadzi informacji o producencie lub ustugodawcy,
ani nie weryfikuje, jakie zwiazki gospodarcze, prawne albo personalne lacza go z innymi uczestnikami rynku. Sam
fakt znajomo$ci producenta nie wyklucza naruszenia prawa do znaku towarowego. (por. wyrok Trybunatu z 6 X 2005
r. w sprawie C-120/04 Medion ) Kierujac sie, wyznaczonym granicami pozwu, przedmiotem sporu, Sad ograniczyl
sie wiec do zbadania, czy sposéb dystrybucji ekspresow do kawy, kapsulek z kawa i akcesoriéw opatrzonych znakiem
towarowym (...) sprawia, iz nie istnieje potencjalna mozliwo$¢ wprowadzenia w blad nabywcow co do pochodzenia
tych towar6ow od stron postepowania.

Sad pragnie wyjasnié, ze z przepiséw Kodeksu postepowania cywilnego nie da sie wywie$¢ obowigzku przedstawienia
przez strone, wnioskowanego przez nia dowodu z dokumentu sporzadzonego w jezyku obcym z tlhumaczeniem na
jezyk polski. Strona winna to uczyni¢ dopiero na zadanie sadu (lub na wniosek przeciwnika procesowego). (art.
256 k.p.c.) Sad nie podziela przekonania pozwanych, ze wykluczone jest korzystanie przez sedziego z posiadanej
znajomosci obcego jezyka. Do$¢ powszechna w istniejacych realiach, niezbedna w pracy sadu wlasciwego w sprawach
wspolnotowych znakow towarowych i wzoréw wspolnotowych, umiejetno$¢ czytania ze zrozumieniem w innym niz
polski jezykach nie moze by¢ uznana za pelnienie przez sad roli ttumacza przysieglego. W sprawach z zakresu wlasnosci
przemyslowej, a szczegélnie dotyczacych praw z rejestracji wspdlnotowej, normg jest skladanie dokumentow i



wydrukéw ze stron internetowych, ktére z natury rzeczy sa sporzadzone w jezykach obcych. Tezy dowodowe, ktore
dotycza np. zakresu terytorialnego i intensywno$ci uzywania znaku, nie zawsze wymuszaja jednak przedstawianie
tlumaczen. Zgloszone przez pozwane zastrzezenie zostalo uwzglednione, powddka w terminie przedstawila wszystkie
zadane przez nie tlumaczenia. Wykonanie tego obowiazku w toku procesu nie moze by¢ uznane za spéznione, w

rozumieniu art. 479'% § 1 k.p.c.

Ustalenia faktyczne Sadu oparte zostaly na tych twierdzeniach i dowodach, ktére nie byly kwestionowane co do
meritum, ktérych wiarygodno$¢ nie byta podwazana, ktore lacznie tworzyly spojna caloéé. Sad nie zgadza sie ze
zglaszanymi przez pozwane zarzutami czysto formalnymi, ktore nie przekladaja sie na pozbawienie wiarygodnoéci
wydrukéw ze stron internetowych i dokumentéw, powolywanych przez powodke na okoliczno$ci, co do ktérych nie
zostaly zgloszone zadne konkretne zastrzezenia. Nie mozna sie zgodzi¢ z teza, ze kazdy wydruk ze strony internetowej
powinien by¢ notarialnie po$wiadczony. W przekonaniu Sadu, w sytuacji gdy mamy do czynienia z wydrukiem
niekwestionowanym co do zawartej w nim treSci nie jest wymagane jakiekolwiek potwierdzenie. Wylacznie wowczas,
gdy zarzuca niezgodno$¢ tresci przedstawionych na stronie internetowej z rzeczywistoscia, przeciwnik procesowy
moze zasadnie zadac np. otwarcia strony, ztoZzenia wydruku notarialnie po§wiadczonego lub dopuszczenia dowodu z
opinii bieglego. W innych przypadkach, zadanie — dla zasady — notarialnego poswiadczania kazdego otwarcia strony
internetowej — powinno by¢ uznane za caltkowicie nie-uzasadnione, zwiekszajace koszty procesu i wydluzajace czas
trwania postepowania.

Sad pominat takze dowdd z badan TNS, zaoferowany przez pozwane na okoliczno$é znajomoéci w Polsce znaku
towarowego (...).Nie mial on znaczenia ze wzgledu na, zaloZone ograniczenie badania znajomosci znaku towarowego
— przeprowadzonego w sierpniu 2011 1. (a nie w 2008 r.) - do terytorium Polski jednego tylko panstwa czlonkowskiego
Unii Europejskiej. Nie moze ono stuzy¢ takze ocenie ryzyka konfuzji konsumenckiej, nie odpowiada bowiem przyjetym
regulom (rozsadnemu konsumentowi, znajacemu i zachowujacemu w pamieci wczes$niejszy znak towarowy, po
pewnym czasie zadane zostaje pytanie o znak pézniejszy i ewentualng konfuzje / skojarzenie z nim).

Pozwane nie zakwestionowaly renomy spornego znaku towarowego w innych niz Polska panstwach czlonkowskich
Unii Europejskiej. W sytuacji zatem przyjecia przez Sad innego niz ich zalozenia, ze renoma powinna by¢ udowodniona
w panstwie naruszenia, cala argumentacja przestaje miec¢ dla rozstrzygniecia sporu jakiekolwiek znaczenie, bez
wzgledu na obszerno$¢ skladanych pism procesowych. (tak tez np.: data, wg ktérej powinno by¢ oceniane naruszenie,
pierwotna i wtérna niedystynktywnosé¢ znaku (...) ) Argumenty pozwanych (jak np. wyliczenie znakoéw towarowych
z elementem slownym (...), spdZzniony zarzut nieuzywania przez powddke znaku stownego (...) ) nie maja znaczenia
dla oceny naruszenia. Powolywane przez pozwane na poparcie ich twierdzen, argumenty (np. teza, ze element slowny
(...) w kazdym przypadku ma charakter opisowy), zawezaja perspektywe, w jakiej Sad zobowiazany jest wyjaénic
istotne okoliczno$ci i rozstrzygnac o spornych pomiedzy stronami kwestiach. Cytowane przez strony orzeczenia sagdow
wspoélnotowych odnosza sie czesto do odmiennych od niniejszego stanéw faktycznych. Wobec obszernosSci pism
procesowych i wieloéci argumentdéw, ktore nie zawsze zaslugujg na merytoryczne do nich odniesienie, ograniczony
ramami uzasadnienia, Sad ustosunkuje sie wylacznie do tych twierdzen i zarzutow, ktére uznaje za mogace miec
znaczenie dla oceny zasadno$ci powbddztwa.

Sad zwazyl co nastepuje :

(...) S.A. nie sluzy ochrona jej intereséw gospodarczych gwarantowana ustawaq z 16 IV 1993 r.
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ustrdj Rzeczypospolitej Polskiej opiera sie na zasadach wolno$ci
gospodarczej i swobody konkurencji. Kazdy przedsiebiorca funkcjonujacy na krajowym rynku moze podejmowaé
dzialania zmierzajace do pozyskiwania kontrahentéw — nabywcéw oferowanych przezen towaréw i ustug. Dzialania
konkurencyjne, bez wzgledu na to jak dotkliwe skutki moga wywieraé w sferze interes6w innych uczestnikéw obrotu,
sg co do zasady dozwolone. Ustawodawca zwraca sie przeciwko nim tylko o tyle, o ile sa one sprzeczne z prawem lub



dobrymi obyczajami lub tez podwazaja fundamenty konkurencji jako takiej. (por.: Wojciech Pyziol, Anna Walaszek-
Pyziol Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojecia). Przeglad Prawa Handlowego 1994/10/1)

Ustawa z dnia 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej
konkurencji w dzialalnoSci gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiebiorstw oraz klientow (art. 1) i nie moze by¢
traktowana jako instrument stuzacy wyeliminowaniu konkurencji w ogdle, w celu zachowania dominujgcej pozycji.
(tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) Zgodnie z przepisem
art. 3, czynami nieuczciwej konkurencji sa dziatania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli zagrazaja lub
naruszaja interes innego przedsiebiorcy lub klienta. (ust. 1) Ich przykladowe wyliczenie znajduje sie w ust. 2.

Uznanie dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest zatem kumulatywnym spelnieniem
nastepujacych przeslanek :

 czyn ma charakter konkurencyjny,
 narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,
« jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Jak stusznie stwierdzil Sad Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 22 XI 2000 r. (I ACa 688/00, OSA 2001/5/28),
nie kazde zachowanie naruszajace dobre obyczaje moze by¢ uznane za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
art. 3 ust. 1. Dyspozycja tego przepisu objete sa bowiem tylko te czyny sprzeczne z dobrymi obyczajami, ktore
zagrazaja lub naruszaja interes przedsiebiorcy, co ma miejsce wowczas, gdy dzialania (zaniechanie) konkurenta
powoduja pogorszenie lub brak spodziewanej poprawy mozliwo$ci nabycia lub zbytu oferowanych doébr i ustug. (tak
tez Beata Gadek Generalna klauzula odpowiedzialno$ci za czyn nieuczciwej konkurencji (art.3 u.z.n.k.), Uniwersytet
Jagiellonski, Zeszyt 85, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003 r. s.156-161)

Konkurencyjne sa wylacznie dzialania zewnetrzne, adresowane do innych uczestnikéw wymiany rynkowej, majace
na celu zdobycie klientow dla oferowanych przez nich towaréw przez zwiekszenie wlasnej efektywnos$ci gospodarczej
badz oslabienie cudzej. Naruszenie lub zagrozenie intereséw gospodarczych innych uczestnikéw rynku musi miec
charakter bezposredni i realny. Musza one by¢ zdolne wywieraé wplyw na innych przedsiebiorcow-konkurentéw (albo
na konsumentéw) i niekorzystnie oddzialywac na ich sytuacje.

O naruszeniu interesu innego przedsiebiorcy mozna moéwié wtedy, gdy na skutek dzialania konkurencyjnego
nastapi pogorszenie lub nie nastapi oczekiwana poprawa mozliwoSci nabywania lub zbywania débr badz uslug.
Decyduje o tym sposob, w jaki dzialanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatow. Zwazywszy,
ze prawa przedsiebiorcy uczestniczacego w obrocie maja charakter wzgledny, tylko adresatom dzialan nieuczciwie
konkurencyjnych shluzy¢ bedzie roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowiazek wskazania i
udowodnienia istnienia zagrozenia obcigza wystepujacego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. Deliktowy charakter
odpowiedzialno$ci nieuczciwego konkurenta uzasadnia takze obcigzenie powoda obowigzkiem udowodnienia szkody
iistnienia zwiazku przyczynowego. (art. 4151 art. 361 § 1 w zw. z art. 6 k.c.)

W obecnym stanie prawnym, Sad nie znajduje uzasadnienia dla szerokiej wykladni pojecia naruszenia interesu
gospodarczego, mogacej uzasadnia¢ stosowanie przepisdéw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do
wszystkich samodzielnych podmiotéw prawnych, tylko z tej przyczyny, ze ze wzgledu na istniejace powigzania,
nieuczciwie konkurencyjne dzialania pozwanego ostatecznie wplywaja takze na ich sytuacje ekonomiczng (np.
producenta, dostawcy, kooperanta, nabywcy, agencji reklamowej). Takie rozumienie pojecia naruszenia lub
zagrozenia interesu innego przedsiebiorcy mogloby, w istniejacym ustroju gospodarczym, prowadzi¢ w skrajnych
przypadkach do stwierdzenia, ze wlasciwie kazdy uczestnik gry rynkowej jest w mniejszym lub wiekszym stopniu
dotkniety dzialaniem nieuczciwie konkurencyjnym, kazdy zatem moglby dochodzi¢é na drodze sadowej roszczen
okre§lonych w art. 18 u.z.n.k. Stluszne, w przekonaniu Sadu, jest uznanie, ze roszczenia z art. 18 u.z.n.k. sthuza
wylacznie przedsiebiorcom, prowadzacym dzialalno$é¢ gospodarcza na polskim rynku, ktérych interesy gospodarcze




zostaly bezposrednio naruszone lub zagrozone, a ustawa nie ma zastosowania do podmiotéw zagranicznych,
ktére nie prowadza w Polsce dzialalno$ci, a jedynie sa korporacyjnie powiazane z polskimi przedsiebiorcami,
zachowujacymi odrebno$¢ prawna i ekonomiczng, ktérym zbywaja swoje towary lub udzielaja licencji na uzywanie
znakow towarowych.

Istnienie finansowo-organizacyjnych podstaw funkcjonowania tzw. grupy kapitalowej spoélek z ograniczong
odpowiedzialno$cia oraz wykonywania przez spdlke dominujaca uprawnien w ramach posiadanych udzialow
w spotkach zaleznych nie powoduje powstania zorganizowanego zespolu praw majatkowych i niemajgtkowych
nalezacego do spo6tki dominujacej. (tak wyrok Sadu Najwyzszego z 23 X 2003 r. VCK 411/02; por. takze wyroki Sadow
Apelacyjnych w Poznaniu z 13 XII 2005 r. IACa 568/05 i w Katowicach z 27 IT 2009 r. VACa 308/08)

Powdébdka nie udowodnila w tym postepowaniu, ze dzialania pozwanych w sposob bezposredni
naruszajq jej interesy gospodarcze. Nie wykazala, iz jest obecna na polskim rynku. Z przedstawionych
umoéw wynika, ze znak (...) jest przedmiotem globalnej licencji udzielonej przez powodke spolce (...), ktora
prowadzi w Polsce sprzedaz towaréw (...) za posrednictwem swego dystrybutora - spolki (...) , ktéra bezspornie
jest samodzielnym podmiotem gospodarczym. Sad podziela zarzuty zglaszane w tym wzgledzie przez pozwane,
ktére nie sa jednak do konca konsekwentne, uznajac rownocze$nie, iz powziecie przez N. Polska wiadomosci o
uzywaniu kwestionowanych oznaczen uzasadnia rozpoczecie biegu trzyletniego terminu przedawnienia. Powodka
nie uczestniczy bezposrednio w obrocie gospodarczym ma terytorium Polski, a jej interesy gospodarcze moga by¢
ewentualnie tylko po$rednio naruszane przez pozwane, co nie uzasadnia udzielenie ochrony na podstawie cyt. ustawy.
W okoliczno$ciach faktycznych sprawy, stosunek konkurencji, ktéry moglby by¢ poddawany ocenie z punktu widzenia
zgodnosci z zasadami uczciwosci kupieckiej istnieje wylacznie pomiedzy spétkami(...). (...) S.A. nie moze zatem
skutecznie zadaé uwzglednienia powdédztwa na podstawie art. 18 u.z.n.k. Ochrone jej prawa wylacznego
zapewniajg przepisy rozporzadzenia w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego i Prawa wlasnoS$ci przemystowe;j.

Odnoszaqc sie do zgdania (...) S.A. udzielenia jej ochrony wynikajacej z rejestracji wspolnotowego
znaku towarowego (...) Sad zwazyt:

Prawo znakow towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakldconej konkurencji, ktérego wprowadzenie i
zachowanie jest jednym z celow TWE. W systemie tym przedsiebiorstwa powinny mieé pelna mozliwosé przyciagania
do siebie klientow dzieki wysokiej jakosci ich towaréw lub uslug, co jest uzaleznione od istnienia oznaczen
odrozniajacych, pozwalajacych na ich zidentyfikowanie (tak wyroki Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 17 X
1990 r. w sprawie C-10/89 HAG, z 4 X 2001 r. w sprawie C-517/99 Merz&Krell iz 12 XI 2002 r. w sprawie C-206/01
Arsenal Football Club )

Podstawowa funkcja znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub koicowe-mu odbiorcy mozliwosci
okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi oznaczonych znakiem, odréznienia (bez ewentualnosci wprowadzenia w
blad) ich od towar6éw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunatu z 23 V1978 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 IT 2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life)

Z orzecznictwa Trybunalu wynika, ze prawo wylaczne zostalo przyznane wlascicielowi znaku towarowego, aby
umozliwi¢c mu ochrone jego szczegdlnych interesow, zadbanie o to, aby znak ten mogl spelia¢ wlasciwe mu
funkcje zagwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub ushugi oraz ich jakosci (gwarancyjna),
komunikacyjna, reklamowg i inwestycyjna. Wykonywanie tego prawa winno by¢ zastrzezone dla przypadkow, w
ktorych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia wplywa lub _moze negatywnie wplywaé na pelnione
przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunatu Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej 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’Oréali in., z 23 III 2010 r. w sprawach
polaczonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google )




Rejestracja znaku towarowego skutkuje powstaniem po stronie uprawnionego sfery wylacznosci, w ktorej granicach
bedzie on mogt uzywac tego znaku z wylaczeniem innych oséb. Rejestracja w systemie wspdlnotowym, obejmujaca
terytorium 27 panstw czlonkowskich Unii Europejskiej, nie naklada na uprawnionego obowigzku uzywania znaku w
kazdym z tych panstw. System ochrony stworzony przez ustawodawce wspoélnotowego powinien jednak efektywnie
gwarantowac uprawnionemu niezakl6cone pelnienie przez znak towarowy jego funkeji na calym terytorium Unii i
przez caly okres, na jaki prawo z rejestracji zostalo udzielone.

W przekonaniu Sadu, nie mozna sie zgodzi¢ z opinig pozwanych, ze ograniczone terytorial-nie uzywanie znaku
towarowego uzasadnia odstgpienie od zastosowania sankcji zakazowych na obszarze tych panstw czlonkowskich,
gdzie znak nie jest (lub jest w mniejszym zakresie) uzywany przez uprawnionego. Z rejestracji znaku (...) wynika
dla powo6dki wylaczno$¢ obejmujaca cala Unie Europejska. Uzywanie w Polsce konfuzyjnie podobnego znaku lub
oznaczenia uzasadnia zatem nalozenie na naruszyciela sankcji zakazowych, adekwatnych do sposobu jego dzialania,
nie tylko wowczas gdy stwierdzone zostanie wylaczenie lub utrudnienie pelnienia przez znak funkcji oznaczenia
pochodzenia, jako$ciowej, inwestycyjnej, czy reklamowej, lecz takze wowczas, gdy Sad stwierdzi potencjalng
mozliwo$¢ negatywnego wplywu na nie, odnoszona nie do sposobu faktycznego wykonywania prawa z rejestracji lecz
do calo$ci wynikajacych z niego uprawnien.

Wspolnotowy znak towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym, funkcjonujacym obecnie w oparciu o unormowania
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w spra-wie wspolnotowego znaku towarowego (wersja
ujednolicona), ktore reguluje w sposob calo$ciowy kwestie zwigzane ze wspolnotowymi znakami towarowymi, w
szczegolnosci zasady rejestracji, wynikajace z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o charakterze materialno-
prawnym rozporzadzenia, jako cze$¢ acquis communautaire stanowia element polskiego porzadku prawnego,
znajdujgc bezposrednie zastosowanie. W wiekszoéci, sa one powtdrzeniem regulacji zawartych w Pierwszej
Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich
odnoszacych sie do znakéw towarowych. (Dz.U 1989 L40 str.1) Implementujaca ja ustawa Prawo wlasno$ci
przemyslowej znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporzadzeniu, w
szczegoblnosci w tym zakresie w jakim odsyta ono do wlasciwych przepiso6w prawa krajowego.

Wspoélnotowy znak towarowy wywoluje on ten sam skutek w calej Unii Europejskiej, moze on by¢ zarejestrowany,
zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia sie lub decyzji stwierdzajacej wygaéniecie praw wlasciciela lub uniewaznienie
znaku, ktérego uzywanie moze by¢ zakazane jedynie w odniesieniu do calej Unii. (art.1 ust.2) Znak ten uzyskuje
sie poprzez rejestracje (art. 6) przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM) na okres 10 lat od daty
dokonania zgloszenia (z mozliwoscia przedtuzenia). (art. 46) Prawa z rejestracji sa skuteczne wobec os6b trzecich z
dniem publikacji. (art. 9 ust.3 zd.1)

Art. 9 rozporzadzenia przyznaje uprawnionemu prawo do wylacznego i niezakl6conego uzywania zarejestrowanego
wspolnotowego znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, niemajacym jego zgody, uzywania w obrocie :

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

b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identycznoéci lub podobienstwa do znaku oraz identycznosci albo podobienistwa
towardow lub ushug, ktorych dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej; ktére obejmuje takze prawdo-podobienstwo ich skojarzenia.

c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére nie sa podobne
do tych, dla ktoérych zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy sie on renoma w Unii Europejskiej i gdy
uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszycielowi nienalezna korzysé albo jest szkodliwe
dla odrézniajgcego charakteru lub renomy wspdlnotowego znaku towarowego. (art. 9 ust.1)

Ocena identyczno$ci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku (oznaczenia) powinna
sie opiera¢ na ich zgodnoéci wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej (koncepcyjnej). Znaki nalezy poréwnywac



calosciowo, a decydujace znaczenie mie¢ beda elementy odrozniajace (dominujace), a nie opisowe. Oznaczenie (znak
towarowy) moze by¢ uznany za identyczny ze wcze$niejszym znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania
zmian lub uzupeklien — wszystkie elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako calo$¢, wykazuje nieznaczne
roznice, ktore nie zostana dostrzezone przez przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunalu z 20 III 2003 r.
C-291/00 LTJ Diffusion )

Sad nie podziela przekonania powodki o identycznos$ci stownego wspolnotowego znaku towarowego (...) i znaku
stlowno-graficznego , czy oznaczen (...), (...), (... )® (...).Jakkolwiek r6znica sprowadza sie do jednej litery N / Z,
to jest ona elementem dystynktywnym znaku i oznaczen, wykluczone jest wiec negowanie jej znaczenia. Nie mozna
zatem zasadnie przyjac, ze doszlo do naruszenia prawa wylacznego powddki w sposob zdefiniowany w art. 9 ust.1a
rozporzadzenia.

Dwa znaki towarowe sa do siebie podobne jezeli, z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcow, s one przynajmniej
czeSciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01
Matratzen ) Identyczno$¢ porownywanych znakoéw wystepuje wowcezas, gdy sa one dokladnie jednakowe (tozsame) lub
charakteryzuja sie réznicami niedostrzegalnymi dla przecietnego konsumenta. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym
przypadku znaki sa identyczne, czy tez mozna mowié¢ zaledwie o podobienistwie, konieczne jest dokonanie oceny
wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i ich caloSciowego oddzialywania na percepcje nalezycie
poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunalu z 20 III
2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion )

Dokonujac oceny podobienstwa towarow i uslug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki charakteryzujace
zachodzace miedzy nimi relacje (zalezno$ci), szczegblnie ich rodzaj i przeznaczenie, spos6b uzywania lub korzystania
z nich, warunki w jakich sa sprzedawane, a takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak
wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 ELS, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo ) Calo$ciowa ocena
zaklada pewna wspdlzalezno$¢ miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczego6lnoSci podobienstwem znakow
towarowych oraz podobienistwem towaréw lub ustug, ktérych one dotycza, przy czym niski stopien podobienstwa
towarow i uslug moze by¢ zrownowazony znaczacym stopniem podobiefistwa 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 , wyroki Sadu z 5 IV 2006 r. w
sprawie T-202/04 Echinacin iz 18 V 2011 r. w sprawie T-502/07 Mc Kenzie )

Bezsporna w sprawie jest identyczno$é towaréw, dla ktérych chronione sa wspélnotowy znak towarowy (...) i
pOzniejsze oznaczenia (...), (...)® (...) . Wysoce podobny jest takze sposéb w jaki oferowane sa przez strony ekspresy
do kawy i kapsulki z kawa (system dystrybucji selektywnej). Wbrew przekonaniu pozwanych, rozsagdny nabywca nie
wyprowadzi jednak z tego faktu przekonania o pelnej rozdzielnoéci przedsiebiorstw, z ktérych pochodza oferowane
towary. Przeciwnie, nie znajac istniejacych pomiedzy nimi powigzain, moze przypuszczaé o ich istnieniu na podstawie
tego wlaénie podobienstwa towardw i sposobow ich dystrybucji. Tym bardziej jest to prawdopodobne, ze zaréwno N.
jakiZ. tworza koncern grupujacy wiele podmiotow, zajmujacych sie okre§lonymi dziataniami i oferujacych okreslony
asortyment towarow lub ustug. Pozwana ad. 1 slusznie zauwaza, ze obecnie nagminnie spotykamy sie z grupami
kapitalowymi, a nie z pojedynczymi podmiotami gospodarczymi. (k.2679)

W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad istnieje wtedy, gdy znaczna cze$é
wlaéciwego kregu odbiorcow moglaby zostaé¢ sktoniona do omytkowego zakupu towaru pozwanego, myslac, ze jest
to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub ushugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie
moglaby uznaé, ze dane towary lub ushugi pochodza z przedsiebiorstw powigzanych ze soba 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 IX 2010 r. w sprawie C-254/09 CK Kalvin Klein oraz wyrok Sadu z 9 XII 2010



r. w sprawie T-303/08 Golden Elephant ) Prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad powinno by¢ oceniane w
sposéb caloSciowy, wedlug sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych
okolicznoS$ci konkretnego przypadku, szczegélnie wzajemnej zaleznoéci miedzy podobienstwem oznaczen i towarow
lub ustug, ktorych one dotycza. (tak wyroki Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel , z 23 III 2006 r. w
sprawie C-206/04 Miilhens, z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix oraz wyroki Sadu z 9 VII 2003 r. w sprawie
T-162/01 Giorgio Beverly Hills iz 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 Mendion )

Ocena ryzyka konfuzji, w zakresie podobienstwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych znakéw,
powinna sie opieraé¢ na wywieranym przez nie caloSciowym wrazeniu ze szczegblnym uwzglednieniem ich elementow
odroézniajacych i dominujacych. (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 oraz wyrok Sadu z 14 X 2003 r. w sprawie
T-292/01 BASS ) Z zasady, odbiorcy nie uznaja elementu opisowego za odr6zniajacy i dominujacy w calo$ciowym
wrazeniu, jakie ten znak wywiera. (tak wyroki Sadu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 Budmen iz 6 VII 2004 r. w
sprawie T-117/02 Chufafit ) O ile przecietny konsument postrzega zwykle znak jako calo$¢ i nie zaglebia sie w analize
jego poszczegbdlnych elementéw (tak 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 wlaénie jego dominujace i odrbzniajace cechy sa, co do zasady,
najlatwiej zapamietywane. (tak wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties , z 10 IX 2008 r. w sprawie
T-325/06 Capio )

Ocena podobienstwa dwdch znakéw towarowych nie moze ograniczy¢ sie do zbadania tylko jednego z elementow
tworzacych zlozony znak towarowy i poréwnania go z innym znakiem. Por6wnania nalezy dokonaé poprzez analize
przeciwstawionych sobie znakéw postrzeganych jako calo$ci, co nie oznacza, ze caloSciowe wrazenie pozostawione
przez zlozony znak towarowy w pamieci wlasciwego kregu odbiorcow nie moze w niektorych przypadkach zostac
zdominowane przez jeden lub kilka z jego sktadnikow. Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostale skladniki sg bez znaczenia,
ocena podobienstwa moze zaleze¢ wylacznie od elementu dominujgcego. (tak wyroki Trybunatlu z 11 XI 1997 r. w
sprawie C-251/95 Sabel ,12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 Shaker iz 20 IX 2007 r. w sprawie C 193/06 Nestlé )

W przekonaniu Sadu, uzywanie przez pozwang ad.1 bardzo podobnych (na plaszczyznie fonetycznej i wizualnej) znaku
towarowego (...) oraz oznaczen (...), (...)® (...) dla towaréw identycznych z tymi, dla ktérych chroniony jest
wspolnotowy znak towarowy (...) wywoluje ryzyko konfuzji konsumenckiej. WyraZne wskazanie przez sprzedawce
lub akwizytora, ze oferuje towary (...), nie wyklucza mozliwoSci pomylki w odniesieniu do istnienia powigzan pomiedzy
stronami postepowania. Ryzyka konfuzji nie da sie tym bardziej wykluczy¢ w przypadkach, gdy towar oferuja inne niz
pozwana ad. 1 podmioty (np. spotka (...)), ktérych sposoby dystrybucji nie sg znane, a w ktorych reklamie i informacji
handlowej nie tylko nie wskazuje sie (...), jako producenta, ale w ogole nie okre$la sie pochodzenia oferowanych
towaréw. Z zeznan Swiadka I. K. (1) wynika, ze pozwana ad. 1 wspolpracuje z ta spotka (podobnie jak ze spdtka (...)),
zasady tej wspolpracy nie zostaly jednak Sadowi przedstawione przez (...) , ktéra ograniczyla sie do zapewnienia, ze
(...) nie jest jej dystrybutorem. (brak dowodu obcigzajacy pozwana, zgodnie z ogblng zasadg sformulowang w art.
6 k.c.) Zdaniem Sadu, pozwana ad. 1 nie moze zwolni¢ sie od odpowiedzialno$ci za mozliwe wprowadzenie w blad
konsument6w, wyrazajac zgode na sprzedaz swych towaréw opatrzonych jedynie konfuzyjnymi oznaczeniami, bez
wskazania (...), jako producenta, do czego wszak sama przywigzuje ogromng wage w systemie dystrybucji selektywne;j.
Pozwana wyraznie unika opatrywania ekspreséw do kawy i kapsulek z kawa znakami towarowymi , ograniczajac sie
do uzycia oznaczenia (np. instrukcja obstugi na k.1988) lub Z. (towary oferowane przez spotke (...)).

W normatywnej ocenie ryzyka konfuzji, istotne znaczenie ma takze odmienno$é oznaczania towaré6w (...) od innych
towarow (...), ktére opatrzone sg jej znakami towarowymi i . W odniesieniu do ekspreséw do kawy i kapsulek z kawa
pozwana ad. 1 posluguje sie oznaczeniem , uzupelionym o element graficzny zbiezny ze wspolnotowym znakiem
towarowym powodki , co dodatkowo jeszcze wzmacnia podobienstwo jej oznaczenia do znakéw chronionych na rzecz
(...) . Element ten odbiega natomiast do zwykle uzywanego przez (...) (jego przedstawienie przez pozwang ad. 1 w
prostokatnym obramowaniu nie jest zgodne z tym, w jakiej formie znak ten jest faktycznie uzywany). Opakowania
towar6w zasadniczo roznia sie od tych uzywanych dla innych produktow (...) :



Nie mozna zgodzic sie z teza pozwanej ad. 1, ze wyb6r kwestionowanych oznaczen mial na celu wlasnie zachowanie ich
jednolitoéci. Nawet jezeli rozsadni nabywcy odrdzniaja od siebie znaki towarowe stron, to wysokie ich podobienstwo
i identyczno$¢é towarow, moze powodowac ich skojarzenie i przekonanie o istniejagcych miedzy nimi powigzaniach
ekonomicznych.

Wilasciwy krag odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformo-wanych, dostatecznie
uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie ksztaltowaé w zaleznos$ci od kategorii
towar6ow lub ustug. (tak wyroki Trybunalu z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer , z 6 V
2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel iz 12 I 2006 r. C-361/04 Ruiz Picasso oraz wyroki Sadu z 13 Il 2007 r. w
sprawie T-256/04 Respicur iz 8 II 2011 r. w sprawie T-194/09 LAN ) Przecietny konsument rzadko ma mozliwo$c
przeprowadzenia bezpo$redniego poréwnania r6znych znakdow towarowych, musi zazwyczaj zdawac sie na zachowany
w pamieci niedoskonaly obraz tych znakdéw towarowych. Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter
odrozniajacy znaku towarowego, ktory wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalno$ci
znaku na rynku). (tak wyroki Trybunatu z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer , z 11 XI 1997
r. w sprawie C-251/95 SABELi z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon oraz wyroki Sadu z 1 II 2005 r. w sprawie
T-57/03 Hooligan, z 21 I1 2006 r. w sprawie T-214/04 POLO, z 14 XI 2007 r. w sprawie T-101/06 Castell del Remei
Oda iz15IX 2009 r. w sprawie T-308/08 MANGO adorably)

Istnieje pewna wspoélzalezno$¢é miedzy znajomo$cia znaku towarowego wéréd odbiorcow, a jego charakterem
odroézniajacym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odr6zniajacy.
Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy sie wysoce odrézniajacym charakterem wynikajacym z jego
znajomosci wérod odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznoéci danego przypadku, w szczego6lnoéci
udzial znaku towarowego w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugo$c okresu jego uzywania, wielko$¢ inwestycji
dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udzial procentowy zainteresowanych grup odbiorcow,
ktorym znak towarowy umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa, jak
roOwniez oSwiadczenia izb handlowych i przemystowych lub stowarzyszen zawodowych. (tak wyrok Sadu z 12 VII
2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke ) Ciezar udowodnienia sily znaku towarowego i jego odrozniajacego
charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Nalezy zgodzi¢ sie z powodka, ze sporny znak towarowy cieszy sie wysoka zdolnoécia odrézniajaca, wynikajaca
(pierwotnie) z przynaleznoSci do rodziny znakéw N., budowanych w oparciu o wspélny im element (...). Skojarzenie
ze zroédlem pochodzenia towaru od powodki i podmiotéw powigzanych z nig prawnie, personalnie i gospodarczo
jest niewatpliwe, pomimo, ze opisowe slowo (...) zostalo uzupelione jedna tylko litera N. Wysoka wtérna
zdolno$¢ odrézniajaca zostala wypracowana przez powodke przez lata intensywnego uzywania znaku na ogromnym
terytorium, duze naklady na reklame i promocje, przypisanie do znaku okreslonej idei i konsekwentna realizacje
strategii sprzedazy towaréw luksusowych. Nie mozna sie zgodzi¢ z zarzutem nieuzywania przez powodke znaku
stownego, a jedynie slowno-graficznego lub graficznego . Przecza temu przedstawione przez powodke liczne dowody
z dokumentéw i wydrukéw ze stron internetowych, gdzie — w tekstach (np. zawierajacych informacje handlows i
reklame) powodka postuguje sie wlaénie znakiem stownym.

Pozwana ad. 1 narusza wiec swym dzialaniem prawo powodki z rejestracyi wspolnotowego znaku
towarowego (...) w sposoéb okreslony w art. 9 ust. 1b rozporzadzenia.

Orzecznictwo Sadow wspdlnotowych (odmiennie od krajowego, np. wyrok Sadu Najwyzszego z 10 II 2011 r. IVCSK
393/10) utozsamia za renome ze znajomoscia znaku towarowego, jego stawa, nie za$ z jako$cig towar6éw lub ushug,
dla ktorych znak ten jest chroniony (ekskluzywnos$cig). Juz w wyroku z 14 IX 1999 r. w sprawie C-375/97 ( General



Motors ) Europejski Trybunal Sprawiedliwos$ci stwierdzil, ze elementem renomy znaku, jest jego szeroka znajomosc
przez relewantnych odbiorcéw na okreslonym terytorium (niekoniecznie powszechna znajomos§é w rozumieniu art. 6

bis Konwencji paryskiej o ochronie wlasno$ci przemystowej z 20 111 1883 r.). Oceniajgc, czy wymaganie jest spelnione,
sad musi wzigé pod uwage wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, w szczegdlnosci :

+ udziat w rynku,
+ intensywno$¢, zasieg geograficzny i okres uzywania,
« wielko$¢ inwestycji poniesionych przez przedsiebiorstwo w zwiazku z promocja.

Kryteria te zostaly zastosowane przez Sad Pierwszej Instancji w wyrokach z 13 XII 2004 r. w sprawie T-8/03 Emilio
Pucci, z 25 V 2005 r. w sprawie T-67/04 SPA-Findersiz 7 X 2010 r. w sprawie T-59/08 la Perla . Takze w wyroku
z 6 II 2007 r. w sprawie T-477/04 ( TDK ) Sad ten stwierdzil, ze aby spelni¢ wymoég zwiazany z renoma, znak
towarowy musi by¢ znany znacznej czeSci odbiorcow potencjalnie nimi zainteresowanych. Rozstrzygajac o renomie
Sad dokonuje szczegbdltowej i wszechstronnej oceny zaoferowanych mu dowodéw w odniesieniu do zakresu i poziomu
dzialan handlowych, sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, stuzacych budowaniu renomy. Zwraca uwage
na rodzaj towaru, uzyskany poziom sprzedazy, popularnoé¢ wéréd konsumentéw, rozmiar, czestotliwo$é i regularnoséc
sponsorowania réznych wydarzen przyciggajacych duza liczbe widzow, pozwalajace na uznanie, ze znak towarowy
spelia kryterium renomy, a zatem winien by¢ znany znacznej czeSci odbiorcow.

W ocenie Sadu, powddka dowiodla w tym postepowaniu, ze (...) jest znakiem renomowanym. Przekonuja o
tym podejmowane od wielu lat, na duzym obszarze, znacznymi nakladami sil i rodkéw dzialania marketingowe i
promocyjne, ale takze pozahandlowe, niezwigzane z realizacja celu maksymalizacji wynikéw finansowych sprzedazy
towaréw (...), jak w szczegoélnosci : udzial w imprezach kulturalnych, czy sportowych. Swiadcza o tym dowody
zaoferowane przez powddke, ktorych pozwane w istocie nie kwestionowaly, ograniczajac sie do postawienia
zarzutu niewykazania renomy w Polsce. Nie mozna jednak zgodzi¢ sie z postawiona przez nie teza, ze renoma
wspoélnotowego znaku towarowego powinna by¢ dowiedziona w odniesieniu do tego wlasnie terytorium, na ktérym
dziala domniemany naruszyciel. Taka teza jest sprzeczna z istotg jednolitoéci prawa z rejestracji wspolnotowego
znaku towarowego, a ponadto nierealna do przeprowadzenia w praktyce na wspolnym rynku, rzadzacym sie regulami
swobodnego przeplywu towardw, ustug i oséb. Pozwane zreszta nie zaprzeczaja, o czym zeznajg takze Swiadkowie, ze
towary opatrzone znakiem (...) sa dostepne nie tylko dla Polakéw mieszkajacych w Polsce. Powodka nie byla zatem
obowiazana wykazaé, jaka znajomoScia wlaénie tutaj cieszy sie jej znak. Niekwestionowana renoma wypracowana
we Francji i pieciu innych panstwach czlonkowskich, obejmujacych lgcznie duza czes¢ terytorium i znaczng liczbe
mieszkancow, rozcigga sie na calg Unie Europejska.

W przekonaniu Sqdu, pozwana ad. 1 narusza prawo z rejestracji wspolnotowego znaku
towarowego (...) w sposob okreslony w art. 9 ust. 1c rozporzqadzenia. Uzasadniajac to stanowisko
nalezy réwniez odwotla¢ sie do orzecznictwa Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwoéci. W odpowiedzi na pytanie
prejudycjalne, udzielonej w wyroku z 27 XI 2008 r. w sprawie C-252/07 INTEL , odnoszacej sie do wykladni przepisu
art. 4 ust. 4a pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21 XII 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych, stwierdzil on, ze istnienie zwigzku miedzy wcze$niejszym
renomowanym znakiem towarowym a znakiem pézniejszym, o ktérym mowa w wyroku z 23 X 2003 r. w sprawie
C-408/01 Adidas, a takze uzywanie p6zniejszego znaku powodujgce lub mogace powodowa¢é czerpanie nienaleznych
korzyéci z charakteru odrdzniajacego lub renomy wczeSniejszego znaku badz tez dzialajace lub mogace dzialac
na ich szkode, winno byé¢ oceniane calo$ciowo, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznoéci sprawy.
To, ze pézniejszy znak przywodzi na mys$l przecietnemu, wlasciwie poinformowanemu, dostatecznie uwaznemu

i rozsadnemu konsumentowi znak wczeéniejszy, jest jednoznaczna z istnieniem miedzy nimi takiego zwigzku.
Okolicznose, ze :



« wezeéniejszy znak towarowy dla okre$lonych towar6ow i ustug cieszy sie duza renoma i

« te towary i uslugi nie sa podobne lub w znacznym stopniu podobne do towaréw i ustug, dla ktérych zostal
zarejestrowany pozniejszy znak, i

+ wczesniejszy znak jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek towaréw lub ushug, i

 poOzniejszy znak przywodzi przecietnemu, wlasciwie poinformowanemu, dostatecznie uwaznemu i rozsagdnemu
konsumentowi na mysl wcze$niejszy znak towarowy,

nie wystarczy, aby dowie$¢, ze uzywanie pozniejszego znaku towarowego powoduje lub moze powodowac czerpanie
nienaleznej korzys$ci z charakteru odrézniajacego lub renomy wezesniej-szego znaku towarowego badz tez dziala lub
moze dzialaé¢ na ich szkode. Przedstawienie dowodu na okolicznoé¢, ze uzywanie p6Zniejszego znaku towarowego
dziala lub moze dziala¢ na szkode charakteru odr6zniajacego weze$niejszego znaku towarowego, wymaga wykazania
zmiany rynkowego zachowania przecietnego konsumenta towaréw lub ushlug, dla ktérych wcze$niejszy znak jest
zarejestrowany, bedacej konsekwencja uzywania znaku pdzniejszego lub duzego prawdopodobienstwa, ze taka zmiana
nastapi w przyszlosci.

W wyroku z 18 VI 2009 r. wydanym w sprawie C-487/07 L’'Oréal Trybunal wskazal, ze odnoszenie korzy$ci z uzywania
oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego stanowi czerpanie nienaleznej korzyéci z jego charakteru
odroézniajacego lub renomy, jezeli osoba trzecia probuje w ten sposob dzialaé w cieniu znaku renomowanego, w celu
skorzystania z jego atrakcyjnoéci, reputacji i prestizu oraz wykorzystaé, bez zadnej rekompensaty finansowej, wysitek
wlozony przez uprawnionego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku.

Naruszenie renomy wspdlnotowego znaku towarowego zalezy od oceny normatywnej sadu. Okoliczno$ci stanowigce
podstawe takiego ustalenia powinny niewatpliwie wynika¢ z materiatu dowodowego, jednak niekoniecznie wprost.
Stawianie nadmiernych wymagan co do oparcia oceny na konkretnych dowodach, bez uwzglednienia znajomosci
regul ekonomicznych, czy gry rynkowej, mogloby skutkowaé pozbawieniem ochrony znaku renomowanego przed
naruszeniami na podstawie art. 9 ust. 1c.

Zaoferowane przez pow6dke dowody przekonuja o renomie wspdlnotowego znaku towarowego (...) , a takze o tym,
ze w konkretnych okoliczno$ciach niniejszej sprawy, uzywanie przez pozwana ad. 1 kwestionowanych oznaczen, bez
uzasadnionej przyczyny moze przynosic¢ jej nienalezng korzy$c i moze by¢ szkodliwe dla odrbzniajacego charakteru
lub renomy tego znaku (jego rozwodnienie). Zdolnoé¢ znaku (...) do wskazywania pochodzenia opatrzonych nim
towar6ow od uprawnionej moze ulegaé oslabieniu, ze wzgledu na rozmycie jego tozsamosci, kojarzenie sie nabywcom
takze z towarami pozwanej. Bez koniecznych nakladéw, (...) moze osiagnaé sukces w sprzedazy ekspreséw i kapsulek
z kawa (...) , wykorzystujac skojarzenie, jakie znak (...) wywoluje u nabywcow jej towaréw. Material dowodowy
sprawy potwierdza zatem stawiany pozwanej ad. 1 zarzut. Dzialania skierowane na promocje i reklame znaku (...)
sa bowiem widocznie mniejsze od odnoszacych sie do znaku towarowego (...) .

Skutki wspélnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom rozporzadze-nia. W innych przypadkach,
naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszacemu sie do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisow
tytulu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia wlascicielowi realizacji jego praw z rejestracji moga by¢ zakazane, w

szczegoblnosci :
a.

umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub oferowanie i §wiadczenie
uslug pod tym oznaczeniem;



C.

przywoz lub wywoz towardéw pod takim oznaczeniem;
d.

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

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyl lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia wspolnotowego znaku
towarowego, wydaje, o ile nie istnieja szczegdlne powody, decyzje zakazujaca pozwanemu okreslonych dziatan. Stosuje
rowniez $rodki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, ktérych celem jest zapewnienie przestrzegania
zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, ze je§li w prawie krajowym istnieja inne jeszcze sposoby (§rodki ochrony) znaku
przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, Sad powinien je, na wniosek powoda, zastosowaé do ochrony
znaku wspdlnotowego.

Sformutowanie - chyba zZe istnieja szczeg6lne powody zaniechania — uprawnia Sad do odstgpienia od stosowania
sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadajgca 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 szczegbdlne powody i wykazaé ich istnienie, pozostawiajac Sadowi (jako
arbitrowi) ocene, przy rozstrzyganiu o sposobie usuniecia skutkdw naruszenia prawa z rejestracji.

Rozstrzygajac o zasadno$ci zgdan skierowanych wobec spoiki (...) (z pkt 1-5 pozwu) Sqd uznal za nieuzasadniony
zarzut przedawnienia roszczen. Rozporzadzenie w sprawie wspolnotowego znaku towarowego nie reguluje
kwestii przedawnienia. W tym zakresie znajdzie wiec zastosowanie przepis prawa krajowego - art. 208 w zw. z art. 289
p-w.p., zgodnie z ktorym wszystkie roszczenia przedawniajg sie wraz z uplywem 3 lat od dnia, w ktérym uprawniony

dowiedzial sie 0 naruszeniu i o osobie, ktbra jego prawo naruszyla.

(...) nie zaoferowala dowodu na poparcie tezy, ze powdédka dowiedziala sie o uzywaniu przez nia kwestionowanego
oznaczenia, w taki sam sposob i w takim samym zakresie, ponad 3 lata przed wniesieniem pozwu. Sad nie podziela
jej przekonania, ze dla rozpoczecia biegu terminu przedawnienia wystarczy, zeby uprawniona powinna byla sie
dowiedzie¢ — przy zachowaniu nalezytej staranno$ci — o zgloszeniu znaku towarowego (...) (pozwana powoluje sie
tu na domniemanie faktyczne). Nalezy wyjasnié, ze przedawnienie skutkuje ograniczeniem mozliwo$ci wykonywania
prawa wylacznego, przepis art. 289 p.w.p. nie powinien by¢ zatem wykladany rozszerzajaco. Jezeli mowa jest w nim
o powzieciu wiedzy przez uprawnionego, to nie mozna uznac, iz termin przedawnienia rozpocznie bieg juz w chwili
gdy mogl sie on o fakcie naruszenia i osobie naruszyciela dowiedzie¢.

Pozwana nie moze takze skutecznie twierdzi¢, Ze wystarczajace jest aby o jej dzialaniach wiedzial przedstawiciel
dystrybutora licencjobiorcy N. N. — spdlki (...), zobowigzanej do powiadamiania o przypadkach naruszenia
prawa do znaku towarowego (...). Ewentualne niewykonanie obowiazku okreSlonego umowa skutkowa¢ moze
odpowiedzialno$cig kontraktowa polskiej spolki, a nie uznaniem, ze powddka dowiedziala sie o naruszeniu jej prawa
z rejestracji. Takiej interpretacji w zadnym razie nie da sie wywie$¢ z brzmienia przepisu art. 289 p.w.p. Bez znaczenia
dla rozstrzygniecia sporu sa zatem dowody wnioskowane na okolicznoé¢ istnienia mozliwoéci powziecia przez
N. Polska wiadomo$ci o rozpoczeciu uzywania kwestionowanych oznaczen. (k.1203-1208, 1228, 1229, 1230-1239,
1209-1215, 2217-2324, 1240-1241, 2214, zeznania Swiadkow, przestuchanie strony)

Dlarozstrzygniecia sporu nie mialy rowniez istotnego znaczenia twierdzenia i dowody na okoliczno$é daty rozpoczecia
uzywania przez pozwane znaku towarowego (...) , skoro mialo to miejsce przed uplywem dziesiecioletniego terminu
przewidzianego w art. 289 in fine p.w.p., a nawet terminu piecioletniego tolerowania, wskazanego w art. 9 ust.
1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 X 2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych. Godzi sie tylko wyjaéni¢, ze zgloszenie znaku towarowego
nie jest tozsame z jego uzywaniem, utozsamianie przez pozwane obu pojeé jest wiec calkowicie nieprawidlowe.



Udokumentowane (bezsporne) uzywanie przez (...) spornych oznaczen w drugiej polowie 2008 r. postuzyto Sadowi
jedynie do wyznaczenia czasu, wg ktérego powinna by¢ dokonana ocena naruszenia prawa z rejestracji.

W sytuacji braku dowodu powziecia przez powddke informacji o naruszeniu przez pozwana ad. 1 jej prawa do znaku
towarowego (...) bezcelowe jest takze dokonywanie interpretacji art. 289 p.w.p. pod katem okreslenia pojecia
naruszenia prawa wlasnoS$ci przemystowej dzialaniem ciaglym. Nie jest wiec konieczne przedstawienie pogladu Sadu,
tym bardziej, ze pozwana nie wykazala, ze od marca/kwietnia 2008 r. podejmuje takie same dzialania, w odniesieniu
do tych samych towaréw i ustug.

Zarzut venire contra factum proprium nie uzasadnia oddalenia powédztwa.

(...) przekonuje, ze Swiadomos¢é powddki zgloszenia 8 XI 2007 r. znaku towarowego (...) nr (...) oraz jego uzywania
od lutego 2008 r. sprzeciwia sie zastosowaniu wobec niej sankcji zakazowych ze wzgledu na dlugotrwale tolerowanie
jej dzialalnosci i podjecie przez nia krokdw prawnych w najbardziej dogodnym dla siebie momencie.

Aktualne pozostaja tu rozwazania dotyczace nieudowodnienia powziecia przez powoddke informacji o dzialaniach
pozwanej ad. 1, wkraczajacych w sfere jej wylacznos$ci wynikajacej z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego (...)
oraz $wiadomego tolerowania uzywania kolizyjnego znaku towarowego (...) . Nalezy przy tym wyjasnié, ze regula, na
ktora sie powotuja pozwane jest stosowana w praktyce, na podstawie art. 54 rozporzadzenia i art. 9 ust. 1 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 X 2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich
odnoszacych sie do znakow towarowych, ktére przewidujg _piecioletni termin, po ktérego uplywie uprawniony nie
moze sprzeciwic sie rejestracji, ani uzywaniu kolizyjnego znaku towarowego. (por. wyrok Trybunatu z 22 IX 2011 1.
w sprawie C-482/09 Budéjovicky Budvar )

Sad nie znajduje takze podstaw dla odstapienia od zastosowania wzgledem pozwanej ad. 1 od zakazéw naruszania
prawa wylacznego. Powolywany w motywach, udzielonej przez nia odpowiedzi na pozew, art. 5 k.c. ma zastosowanie
wylacznie w sytuacjach szczegdlnych, z ktérymi nie mamy do czynienia w tym postepowaniu. Pozwana nie moze
skutecznie powolywaé sie na efekty osiagniete przez dzialanie naruszajace wylacznos$é (...) S.A. (bez jej wiedzy i zgody
— brak dowodu przeciwnego). Powolania sie na zasady wspélzycia spolecznego i utrudnianie dostepu do rynku tego nie
uzasadnia (a tym bardziej nie dowodzi), w szczegblnosci, zas brak reakcji na uzywanie kolizyjnego znaku towarowego
przez 3 lata, szczegblnie, ze mamy do czynienia z silnymi podmiotami gospodarczymi, a pozwana ad. 1 ma w swej
ofercie wiele towar6w. Zmiana oznaczenia dwdch z nich (ekspresoéw do kawy i kapsulek z kawa) nie bedzie wiec miala
znaczacego, negatywnego wplywu na wyniki prowadzonej przez (...) dzialalnosci gospodarczej (obciazajacy pozwana
ad. 1, zgodnie z regulg art. 6 k.c., brak dowodu przeciwnego)

Nie mialy znaczenia dla rozstrzygniecia sporu dowody wnioskowane przez (...) na te okolicznoéci, szczego6lnie, ze
spolka stara sie dowodzi¢ prawdziwosci swoich przekonan i zalozen, nie za$ faktow. (k. 1242-1245, 1246-1247)
Sad uznal, ze przepisy art. 9 ust. 2 1 art. 102 ust. 1 uzasadniajq :

1. zakazanie pozwanej ad.1 (...) spolce z 0.0. w W. naruszania prawa do stlownego wspolnotowego znaku towarowego
(..) (nr (...)),tojest:

- oferowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej (w tym za po$rednictwem Internetu) a takze
skladowania w tych celach, importu i eksportu kawy w kapsulkach, ekspres6w do kawy na kapsulki oraz akcesoriow
do kawy, oznaczonych znakami: (...), (...)i (... )® (...),

- uzywania tych oznaczen w dokumentach handlowych i reklamie, a takze na produktach promocyjnych oraz w
programach lojalno$ciowych i promocyjnych (w tym na stronach internetowych).



Powodka nie moze natomiast zgdaé zakazania opatrywania takich towar6w innymi oznaczeniami zawierajacych stowo
(...), co do ktoérych nie zostalo udowodnione naruszenie ani istnienie grozby naruszenia w przyszlosci jej prawa
wylgcznego. Obowigzywanie zakazu od dnia uprawomocnienia sie wyroku wynika z ogblnych zasad postepowania, nie
ma zatem potrzeby wskazania tego terminu. (art. 102 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2 rozporzadzenia)

2, nakazanie pozwanej ad. 1 zniszczenia, na jej koszt, nalezacych do niej, a nie wprowadzonych jeszcze do obrotu
opakowan i materialébw reklamowych ze znakami towarowymi (...), (..) i (..)® (...) w terminie 7 dni od
uprawomocnienia sie wyroku.

3. nakazanie jej wycofania z obrotu, nalezacych do niej, towaréw, opakowan i materialéw reklamowych opatrzonych
znakami towarowymi (...), (...)i (..)® (...), a nastepnie zniszczenie tych opakowan i materialéow reklamowych -
w terminie 30 dni od uprawomocnienia sie wyroku.

Zadania sformulowane w punktach 2 i 3 pozwu znajdowaly oparcie w prawie krajowym. 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 §rodkach i materialach, ktore zostaly uzyte
do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczegblnosci o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet
zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu. Orzekajac, sad uwzglednia wage naruszenia oraz interesy
0sob trzecich.

W ocenie Sadu, nadmierne jest jednak zadanie nakazania zniszczenia towarow (z ktorych z pewno$cig mozna usunaé
kwestionowane oznaczenia, co potwierdza pozwana ad. 1 k.2783), a takze opakowan i materialow reklamowych
opatrywania takich towar6éw innymi oznaczeniami zawierajacych stowo (...), co do ktérych nie zostalo udowodnione
naruszenie ani istnienie grozby naruszenia w przyszlosci jej prawa wylacznego.

4. nakazanie pozwanej ad. 1, aby podala do publicznej wiadomosci, na swoj koszt, na stronie internetowej
www.zepter.pl, w sposdb widoczny bezposrednio po otworzeniu strony, w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia sie
wyroku, informacji o treéci : ,Wyrokiem wydanym 21 grudnia 2011 r. Sad Okregowy w Warszawie Sad Wspolnotowych
Znakoéw Towarowych i Wzoréw Przemyslowych zakazal (...) spolce z 0.0. w W. oferowania i wprowadzania do obrotu
na terytorium Unii Europejskiej, sktadowania w tych celach, importu i eksportu kawy w kapsulkach, ekspresow
do kawy na kapsulki oraz akcesoriow do kawy opatrzonych znakami towarowymi (..), (..) i (.)®
(...) , a takze uzywania tych znakéw w dokumentach handlowych i reklamie, na produktach promocyjnych, w
programach lojalnoSciowych i promocyjnych. Sad nakazat takze zniszczenie, na koszt (...) , nalezacych do niej, a nie
wprowadzonych jeszcze do obrotu opakowan i materialdbw reklamowych ze znakami towarowymi (...) , (..) i
(...)® (...) oraz wycofanie z obrotu, nalezacych do niej, towaréw, opakowan i materialow reklamowych opatrzonych
znakami towarowymi (...), (..) i (..)® (...),anastepnie zniszczenie tych opakowan i materialéw reklamowych.”
- o wielkoSci calej strony, poprzez umieszczenie jej przez okres 60 dni. (art. 296 ust. 1a w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p.
W zw. Z art. 102 ust. 1 rozporzadzenia)

Umozliwi to powiadomienie najbardziej zainteresowanych nabywcow ekspreséow i kapsulek z kawa o bezprawnych
dzialaniach (...) , eliminujac skutki ewentualnego ryzyka konfuzji konsumenckiej. Podanie wyroku do publicznej
wiadomoSci w szerszym zakresie nie jest niczym uzasadnione. Nalezy zauwazy¢, ze powodka nie umotywowala zgdania
w tym zakresie, w szczego6lnoéci nie wskazala, z jakich przyczyn wyrok powinien by¢ podany do publicznej wiadomosci
w tak wielu publikatorach.

W pozostalej czesci Sad oddalil, jako nadmierne, zadania (...) S.A. w V. wzgledem (...) spotki z o.o.
w W.. Nie uwzglednil przy tym wniosku o ograniczenie zakazéw do terytorium Polski.

Whniosek pozwanej ad. 1 jest zasadniczo sprzeczny z zalozeniami jednolitego systemu ochrony wspolnotowego znaku
towarowego. Na uzasadnienie odmowy wystarczajace bedzie odwolanie sie do wyroku Trybunalu wydanego 12 IV
2011 r. w sprawie C-235/09 DHL France. Wylaczne prawo wlasciciela wspdlnotowego znaku towarowego rozciaga



sie co do zasady na cale terytorium Unii. Wywolujac jednolity skutek, znak moze by¢ przedmiotem rejestracji, zbycia,
zrzeczenia sie, wygasniecia lub uniewaznienia, a jego uzywanie moze by¢ zakazane jedynie w odniesieniu do calej Unii.
Orzeczenia dotyczace waznoSci i naruszenia prawa do wspélnotowego znaku towarowego powinno by¢ skuteczne na
calym jej terytorium, tak, aby unikna¢ sprzecznych orzeczen sadéw i decyzji OHIM. Takze wczeéniej, w wyroku z 14 XI1
2006 r. w sprawie C-316/05 Nokia , Trybunal orzekl, iz celem rozporzadzenia jest zapewnienie na calym terytorium
Unii jednolitej ochrony przed naruszeniami praw do wspolnotowych znakéw towarowych. W tym celu zakaz orzeczony
przez wlasciwy sad musi co do zasady rozciagac sie na cate terytorium Unii.

O kosztach procesu Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., obcigzajac nimi w caloéci spotke
(...), ze wzgledu na to, ze powddka ulegla zaledwie niewielkiej czeSci zadanych sankcji, co do zasady za$ potwierdzony
zostal jej zarzut naruszenia prawa wylgcznego.

Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie
wyzsze niz stawki oplat okre§lone 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 lub rzecznika patentowego zwraca sie koszty w wysoko$ci naleznej wedlug przepisow o wynagrodzeniu
adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Oplaty za czynno$ci radcéw prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwo$ci okresla rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwosci z 28 IX 2002 r. w sprawie oplat za czynnoéci radcéw prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa
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 wklad pracy pelnomocnika
w przyczynienie sie do jej wyjadnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasadzenia oplaty stanowia stawki
minimalne okre$lone w rozdziatach 3 i 4, z tym, ze nie moze by¢ ona wyzsza od 6-o0 krotnej stawki minimalnej (§ 2
ust.2.), ktorej wysoko$c zalezy od warto$ci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie
prawa z rejestracji wynagrodzenie radcy prawnego wynosi 840 z} (§ 10 ust. 1 pkt 18).

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznal, ze adekwatne do nakladu pracy
pelnomocnika powodki wykonujacego zawod radcy prawnego bedzie wynagrodzenie w pieciokrotnej minimalnej
wysokosci. (5 x 840 zl + 17 zl tytulem oplaty skarbowej od pelnomocnictwa)

Sad ustalil oplate ostateczna na kwote 5.000 zl i uznal ja za pobrana od powodki do kwoty 1.000 zl. Sad nalozyt na
pozwang ad. 1 obowigzek uiszczenia polowy oplaty ostatecznej — w takiej czeéci w jakiej przegrata ona proces, pozostata
cze$¢ oplaty ostatecznej — 1.500 zl obciaza powddke. (art. 15 ust. 3 i art. 16 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach
sadowych w sprawach cywilnych)

Sad nalozyl na pozwana ad. 1 obowigzek zwrotu powodce polowy wydatkow (zwigzanych z pozwaniem dwoéch
podmiotéw) na thumaczenie, ktorych poniesienie byto celowe i zostalo nalezycie udokumentowane.

Bezzasadno$é i nieudowodnienie zqdan wobec pozwvanej ad. 2 spolki (...).

Rozstrzygajac o zasadnos$ci objetych pozwem sankeji zakazowych Sad uznal, Ze nie sa one adekwatne do sposobu
dzialania spolki (...) , ktora nie oferuje, nie wprowadza do obrotu na terytorium Unii Europejskiej za posrednictwem
Internetu kawy w kapsutkach, ekspresow do kawy na kapsulki, akcesoriow do kawy opatrzonych znakami (...), (..)
i (..)® (...) ani innymi oznaczeniami zawierajacych stowo (...) , ani tez nie uzywa tych oznaczen w reklamie
oraz informacjach zamieszczanych na stronach internetowych, w tym w programach lojalno$ciowych i promocyjnych.
Pozwana nie moze by¢ w zadnym razie traktowana jako naruszyciel posredni. (por. wyrok Trybunatu z 15 XII 2011 r.
w sprawie C-119/10 Red Bull )



Powodka przyznala twierdzenia zawarte w odpowiedzi na pozew, a odnoszace sie do charakteru prowadzonej przez
spolke (...) dzialalnoéci gospodarczej. Swiadczenie przez nig ustlug hostingowych, moze byé — pod pewnymi warunkami
— uznane za uzywanie znaku towarowego, naruszajace wylaczno§¢ uprawnionego, jednak zadanie wobec takiego
naruszyciela powinno dotyczy¢ zakazania mu przechowywania danych lub podejmowania innych okreslonych co do
ich przedmiotu dzialan, ktore nie zostaly wprost wymienione w ust. 2 art. 9 rozporzadzenia. Nie wykraczajac poza
granice orzekania wyznaczone w art. 321 k.p.c., Sad nie moze z urzedu wskazaé na czym polegaja dzialania pozwane;j
ad. 2 i sformulowa¢ zakazy inne od tych, ktorych nalozenia (...) S.A. zada w pkt 71 8 pozwu.

Dopiero sformulowanie roszczenia adekwatnego do charakteru dzialan pozwanej uzasadnialoby dokonanie przez
Sad merytorycznej oceny naruszenia prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego (...). W tym miejscu
nalezy tylko wyjasni¢, ze zgodnie z art. 14 ustawy z 18 VII 2002 r. o $wiadczeniu uslug droga elektroniczna, nie
ponosi odpowiedzialno$ci za przechowywane dane ten, kto udostepniajac zasoby systemu teleinformatycznego w
celu przechowywania danych przez ustugobiorce nie wie o bezprawnym charakterze danych lub zwigzanej z nimi
dzialalnosci, a w razie otrzymania urzedowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomosci o bezprawnym
charakterze danych lub zwigzanej z nimi dzialalno$ci niezwlocznie uniemozliwi dostep do tych danych.

Swiadczenie ustug przez operatoréw rynku elektronicznego podlega ocenie takze z punktu widzenia przepisow
dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 VI 2000 r. w sprawie niektorych aspektéw prawnych
ustug spoleczenstwa informacyjnego, w szczegoblnosci handlu elektronicznego w ramach rynku wewnetrznego,
w szczeg6lnosci jej art. 14. Wydane dotychczas przez Trybunal SprawiedliwoSci Unii Europejskiej (poprzednio
Europejski Trybunal Sprawiedliwo$ci) wyroki nie pozwalaja na uznanie, ze Swiadczenia uslugi spoleczenstwa
informacyjnego polegajacej na przechowywaniu informacji przekazanych przez ustugobiorce — w kazdym przypadku -
moze by¢ uznane za uzywanie znaku towarowego. Umozliwienie swym klientom przedstawienia znakéw towarowych
w swym serwisie — w kontek$cie prowadzonej przez nich dzialalno$ci handlowej polegajacej np. na oferowaniu do
sprzedazy, nie oznacza, ze podmiot §wiadczacy taka ustuge sam znakoéw tych uzywa. (por. w szczegdlnosSci wyrok z 12
VII 2011 r. w sprawie C-324/09 L’Oréal , zgodnie z ktérym art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE ma zastosowanie
do operatora rynku elektronicznego online, jezeli nie odgrywa on czynnej roli, ktéra moglaby mu pozwoli¢ na
powziecie wiedzy o przechowywanych danych lub na sprawowanie nad nimi kontroli. Operator odgrywa taka role,
jezeli udziela wsparcia polegajacego w szczegolnosci na optymalizacji prezentacji konkretnych ofert sprzedazy lub na
ich promocji. Art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 IV 2004 r. w
sprawie egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej wymaga od panstw czlonkowskich zapewnienia, ze sady krajowe
wlaéciwe w zakresie ochrony praw wlasnoéci intelektualnej beda mogly nakaza¢ operatorowi rynku elektronicznego
online podjecie takich dzialan, ktbére przyczynia sie do zaprzestania naruszen i zapobiezenia nowym naruszeniom.
Nakazy te musza by¢ skuteczne, proporcjonalne i odstraszajace.)

Takze w wyroku z 23. III 2010 r. w sprawach polaczonych C-236/08 do C-238/08 Google, Google France Trybunatl
stwierdzil, ze zasada ustanowiona w art. 14 dyrektywy 2000/31/WE ma zastosowanie do podmiotu $wiadczacego
ustuge odsylania w Internecie, jezeli przy Swiadczeniu swych uslug nie odgrywa czynnej roli, ktéra moglaby sprawic,
ze bedzie on posiadal wiedze o przechowywanych informacjach lub mial nad nimi kontrole.

W przekonaniu Sadu, stwierdzone naruszenie przez ustugobiorce - (...) prawa wylacznego powodki nie bylo ewidentne
(brak podwdjnej identycznosci znakow i towardw, dla ktorych byly one chronione i uzywane). Jego stwierdzenie
zalezalo od stwierdzenia dystynktywnosci i renomy znaku (...) oraz konfuzyjnego podobienistwa kwestionowa-nych
oznaczen. Pozwanej ad. 2. nie mozna przeto zasadnie zarzucic, iz powinna byla wiedzieé, ze dzialania te sa bezprawne.
Nalezy takze wskazaé na nieudowodnienie przez (...) S.A., iz pozwana ad. 2 odgrywa czynna role, ktéra moze pozwolic¢
jej na powziecie wiedzy o naruszeniu jej praw lub na sprawowanie kontroli nad danymi dostarczanymi przez pozwanag
ad. 1.



Calkowicie nieuzasadnione zgdania skierowane wzgledem spoélki (...), wynikajace z zarzutu
naruszenia prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego (...), podlegaly zatem oddaleniu
w calosci. (a contrario art. 9 ust. 2 rozporzadzenia)

O kosztach procesu Sad orzekl na zasadzie art. 98 k.p.c. — odpowiedzialno$ci za wynik sprawy, obciazajac
nimi powo6dke w sporze ze sp6lka (...). Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopiefi skomplikowania, Sad uznal,
ze adekwatne do nakladu pracy pelnomocnika pozwanej ad. 2 bedzie wynagrodzenie w minimalnej wysokoSci.



