Sygn. akt XXIl GWwp 17/11

WYROK ZAOCINY
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 stycznia 2012r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII
Sad Wspodlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w sktadzie nastepujgcym:
Przewodniczgcy SSO Beata Piwowarska
Protokolant starszy sekretarz sgdowy Dorota Zagorska
PO rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 31 stycznia 2012 .
sprawy z powoddztwa D GmbH z siedzibg w Linen (Niemcy)
przeciwko W

- 0 zaptate

1. zasgdza od pozwanego W na rzecz powoda D GmbH z siedzibg w LUinen kwote
15.455,73 (pietnascie tysiecy czterysta piecdziesigt pie¢ 73/100) ztotych z ustawowymi

odsetkami za czas od dnia 17 listopada 2011 r. do dnia zaptaty;

2. zasqdza od pozwanego na rzecz powoda kwote 3.190 (irzy tysigce sto

dziewiecdziesigt) ztotych, tytutem zwrotu kosztéw procesu;

3. zwraca powodowi D GmbH z siedzibg w LUnen, z kasy Sgdu, kwote 17 (siedemnascie)
ztotych uiszczong 19 grudnia 2011 r., a zaksiegowang pod pozycjg WB
0700245/0134/2011.

4. wyrokowi—w punktach 1.i 2. - nadaje rygor natychmiastowej wykonalnosci.



Sygn. akt XXIl GWwp 17/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)J

Dnia 26 marca 2012 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII
Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w sktadzie nastepujgcym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
Protokolant aplikant adwokacji Natalia Chojecka
po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 26 marca 2012 r. w Warszawie
sprawy z powddztwa D GmbH z siedzibg w Liinen (Niemcy)
przeciwko W

- 0 zapfate

utrzymuje w mocy - w catosci - wyrok zaoczny wydany w dniu 31 stycznia 2012 r.



Sygn. akt XXII GWwp 17/11

Uzasadnienie

22 XII1 2011 r. D GmbH z siedzibg w Liinen wniést o zasadzenie na jego rzecz od W kwoty
15.455,73 7zt z ustawowymi odsetkami za czas od 17 XI 2011 r. do dnia zaptaty oraz z kosztami

postepowania.

W motywach powdd powotat sie na przystugujace mu prawa z rejestracji wzoru
wspdlnotowego nr 521489-0003 oraz wspdlnotowych znakéw towarowych DREAM BOX i
DREAM MULTIMEDIA. Zarzucit, ze W, jako uzytkownik kittykat15, oferowat za posrednictwem
portalu internetowego allegro.pl., zakupione w Chinach od Shanzhen E-Best Co., Ltd., satelitarne
odbiorniki cyfrowe DM 500-S, DM500HD i DM800HD, niewyprodukowane przez D GmbH, ale
nasladujace jego wzor i opatrzone jego znakami towarowymi. Ich ceny, znacznie nizsze od cen
odbiornikdw powoda, ktéry ponadto, zakonczyt produkcje urzadzen DM 500-S w 2007 r.,
wskazuja na to, Ze nie mogty to by¢ produkty oryginalne. Naruszajac prawa wytaczne D GmbH,
pozwany bezpodstawnie uzyskat korzys$ci w wysokosci 15.455,73 zt, odpowiadajacej 30% kwoty
51.519,09 zt otrzymanej, w okresie od 23 III do 27 VII 2011 r., ze sprzedazy 93 cyfrowych
odbiornikéw satelitarnych w cenie od 239,99 do 799,99 zt. (k.2-69)

OdpowiedzZ na pozew ztozona przez Damiana Wojtkowiaka z uchybieniem 14-o0 dniowego

terminu, o ktérym mowa w art. 47914 § 2 k.p.c. zostata przez Sad zwro6cona. (k.75)

Wyrokiem zaocznym wydanym 31 1 2012 r. Sad zasadzit od W na rzecz D GmbH z siedzibg
w Liinen kwote 15.455,73 zt z ustawowymi odsetkami za czas od dnia 17 XI 2011 r. do dnia
zaptaty oraz kwote 3.190 zi, tytutem zwrotu kosztéw procesu. Ponadto zwrdécit powodowi

nienaleznie uiszczong optate sgdowa w kwocie 17 zt. (k.80)

W sprzeciwie od wyroku zaocznego W zazadat jego uchylenia, oddalenia powddztwa i
zwrotu kosztéw procesu. Pozwany nie zakwestionowatl praw powoda z rejestracji wspolnotowych
znakow towarowych i wzoru wspdlnotowego, ani faktu sprzedazy, za posrednictwem portalu
internetowego allegro.pl, satelitarnych odbiornikéw cyfrowych DM 500-S, DM500HD i DM80OHD.
Wyjasnit, ze byt przekonany, iz sprowadza z Chin i sprzedaje oryginalne odbiorniki D GmbH, o

czym zapewnit go Shanzhen E-Best Co., Ltd.



Zarzucit, ze jedynie partia 46 odbiornikéw byta opatrzona znakami towarowymi powoda.
Dziatat jednak w dobrej wierze, przekonany o wyczerpaniu praw wylacznych D GmbH. Jego
zdaniem, przy ocenie skutkéw naruszenia nalezy wywazy¢ interesy stron, uwzgledni¢ brak winy
sprawcy i ekonomiczne nastepstwa czynu nieuczciwej konkurencji. Stwierdzil, ze uzyskane
korzysci powinny by¢ pomniejszone o koszty poniesione przezen w zwigzku z zakupem
odbiornikéw satelitarnych - 31.648,40 z}, zaptata prowizji wtascicielowi serwisu internetowego -

1.680,57 zt i odprowadzeniem podatku - 1.277 zt.

Pozwany odwotat sie do dowodéw z dokumentéw - faktur zakupu, informacji serwisu
allegro.pl i dowodu uiszczenia naleznosci skarbowych, niekwestionowanych przez powoda, ktéry
jednak stwierdzil, Ze wskazane przez pozwanego koszty uzyskania przychodu sa nizsze od tych

jakie uwzglednit D GmbH, wystepujac z pozwem. (k.141-142)

Pozwany zakwestionowat wskazang przez powoda liczbe urzadzen zbytych z naruszeniem
praw wylacznych D GmbH. W jego przekonaniu, roszczenie nie powinno sie odnosi¢ do ofert nr nr
1613157410, 1533920562 i 1501420969, na taczna kwote 6.399,89 zt, poniewaz nie sg one
opatrzone znakiem towarowym powoda. Nie odniost sie przy tym do wygladu i konfuzyjnego
podobienstwa oznaczenia oferowanych tam cyfrowych odbiornikéw satelitarnych, co takze

uzasadniato zarzut naruszenia praw z rejestracji. (k.86-127)

W, reprezentowany przez profesjonalnego petlnomocnika, powotat sie takze na
twierdzenia zawarte w odpowiedzi na pozew, ktore jednak nie mogly by¢ przez Sad wziete pod

uwage, ze wzgledu na zarzadzenie zwrotu pisma procesowego z 23 12012 r. (k.75)

Sad pominat twierdzenia i oddalit wniosek pozwanego o dopuszczenie dowodu z jego
przestuchania (k.145), jako zgtoszone z uchybieniem terminu okre$lonego w art. 47914 w zw. z

art. 47914 § 2 k.p.c.

Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych ustalil, ze : D

GmbH w Liinen stuzg prawa do stownych wspdélnotowych znakéw towarowych :

a DREAM BOX - zarejestrowanego w OHIM pod nr 2768794 w dniu 17 X 2003 r. z
pierwszenstwem od 8 VII 2002 r., o czym opublikowano 8 XII 2003 r., dla towaréw w klasie
9. klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla urzadzen do nagrywania, przekazywania i odtwarzania

glosu i obrazu, w szczegdlnosci drogg satelitarna,

a DREAM MULTIMEDIA - zarejestrowanego w OHIM pod nr 2769909 w dniu 18 XI 2005 r. z
pierwszenstwem od 8 VII 2002 r., o czym opublikowano 19 XII 2005 r., dla towaréow w
klasach 8 i 9. klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla urzadzen do nagrywania, przekazywania i

odtwarzania gtosu i obrazu, w szczegdlnosci drogg satelitarng,

4



a takze prawo do wzoru wspdlnotowego nr 521489-0003, zarejestrowanego w OHIM 2 V 2006 r. z

pierwszenstwem od tego dnia, o czym opublikowano 20 VI 2006 r., przedstawiajacego odbiornik

satelitarny : 0003.1

(bezsporne - tak tez §wiadectwa rejestracji OHIM k.21-42)

D GmbH produkuje i oferuje do sprzedazy odbiorniki satelitarne, w ktérych uciele$nione sg
jego wzory wspolnotowe, uzywajac do ich oznaczania wspdlnotowych znakéw towarowych

DREAM MULTIMEDIA i DREAM BOX. (bezsporne)

W prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa P (bezsporne - tak tez kopia
zaSwiadczenia k.20), za posrednictwem portalu internetowego allegro.pl, jako uzytkownik
kittykat 15, sprzedawat satelitarne odbiorniki cyfrowe, ktére nie zostaly wyprodukowane przez

powoda :

- ofertanr 1668794823 - DM 500 HD - 3 sztuki, cena jednostkowa 799,99 z1, facznie 2.399,97 zi,
- oferta nr 1667904957 - DM 500 - 9 sztuk, cena jednostkowa 239,99 z1, facznie 2.159,91 zi,

- ofertanr 1716194664 - DM 500 - 7 sztuk, cena jednostkowa 239,99 zt, tacznie 1.679,93 zi,

- ofertanr 1716194639 - DM 800 HD - 2 sztuki, cena jednostkowa 699,99 zt, tacznie 1.399,98,

- ofertanr 1703085159 - DM 500 HD - 2 sztuki, cena jednostkowa 750 zi, 1acznie 1.500 zt,

- ofertanr 1625799760 - DM 800 HD - 8 sztuk, cena jednostkowa 699,99 zi, facznie 5.599,92 zi,
- ofertanr 1681369382 - DM 500S - 5 sztuk, cena jednostkowa 239,99 zi, tgcznie 1.199,95 zi,

- ofertanr 1667904944 - DM 800 HD - 10 sztuk, cena jednostkowa 699,99 zl, tacznie 6.999,90 zt,
- oferta nr 1690299071 - DM 500 HD - 4 sztuki, cena jednostkowa 749,99 zi, acznie 2.999,96 zt,
- ofertanr 1640166812 - DM 800 HD - 4 sztuki, cena jednostkowa 699,99 zt, tacznie 2.799,96 zi,
- oferta nr 1608896403- DM 800 HD - 13 sztuk, cena jednostkowa 699,99 zi, tacznie 9.099,87 zi,
- oferta nr 1608898818 - DM 500 - 7 sztuk, cena jednostkowa 239,99 zt, facznie 1.679,93 zt,

- oferta nr 1574350555 - DM 800 HD - 8 sztuk, cena jednostkowa 699,99 zi, acznie 5.599,92 zt.

Wyglad tych urzadzen nie wywotuje na zorientowanym uzytkowniku odmiennego
ogo6lnego wrazenia. Wszystkie one charakteryzujg sie falistg linig przecinajaca $ciane frontowg, na
ktérej umieszczono oznaczenie oraz otwory i przyciski, analogicznie do wzoru wspoélnotowego nr
521489-0003. Odbiornik Dreambox 500HD (k.125) jest opatrzony oznaczeniem DREAMBOX na
Sciance frontowej i DREAM MULTIMEDIA TV na stronie spodniej. Odbiornik Dreambox DM
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500HD (k.57-59) jest opatrzony oznaczeniem DREAMBOX na Scianie frontowej. Odbiornik DM
800 HD (k.62-64) jest opatrzony oznaczeniem DREAMBOX na $cianie frontowej. Odbiornik DM
500-S jest opatrzony oznaczeniem DREAM MULTIMEDIA na S$cianie frontowej, za$ na
opakowaniu oznaczeniami DREAM BOX i DREAM MULTIMEDIA TV.

Pozwany postugiwal sie oznaczeniem DREAMBOX, identycznym ze wspdlnotowym
znakiem towarowym DREAM BOX w informacji handlowej na stronie internetowej pod adresem
wwwe.allegro.pl, uzywat go takze, jako hasto wyszukiwania. (dowdd : wydruki ze strony
internetowej allegro.pl k.43-45, 57-59, 62-64, 67-68, 98-102, fotografie k.50v-51v, 125 z opisem
k.126)

Pozwany sprzedawat ponadto urzadzenia o nazwie DREAMER, ktérych wyglad byt bardzo
podobny do wzoru powoda : oferta nr 1613157410 - DM 500 HD Dreamer - 2 sztuki, cena
jednostkowa 499,99 zi, tacznie 999,98 zi, oferta nr 1533920562 - DM 500 HD Dreamer - 3 sztuki,
cena jednostkowa 599,99 zt, facznie 1.799,97 zi, oferta nr 1501420969 - DM 500 HD Dreamer - 6
sztuk, cena jednostkowa 599,99 zt, tacznie 3.599,94 zi. (dowdd - fotografie i opis k.123-124)

W zakupit w Chinach :

- 30 III 2011 r. - 1o odbiornikéw Dreambox 800HD w cenie po 148 USD, tgcznie z kosztami
transportu ptacac za nie 1.688 USD,

- 11V 2011 r. - 8 odbiornikéw DM500S Silver w cenie po 38 USD, tacznie z kosztami transportu
placac za nie 422 USD,

- 51V 2011 r. - 11 odbiornikéw Dreambox 800HD w cenie po 148 USD, tacznie z kosztami
transportu ptacac za nie 1.851 USD,

- 81V 2011 r. - 13 odbiornikéw DM500S Silver w cenie po 38 USD, tgcznie z kosztami transportu
ptacac za nie 679 USD,

- 15 IV 2011 r. - 12 odbiornikéw Dreambox 500HD w cenie po 164 USD, tacznie z kosztami
transportu ptacac za nie 2.145 USD,

- 23 IV 2011 r. - 8 odbiornikéw Dreambox 800HD w cenie po 148 USD, tgcznie z kosztami
transportu ptacac za nie 1.381 USD,

-2V 2011 r. - 12 odbiornikéw Dreambox 800HD w cenie po 140 USD i 1 odbiornik Dreambox
800se w cenie 209 USD, 1acznie z kosztami transportu ptacac za nie 2.085 USD,

-9V 2011 r. - 4 odbiorniki Dreambox 800HD w cenie po 152 USD, tgcznie z kosztami transportu
placac za nie 684 USD,

- 13 V 2011 r. - 7 odbiornikow DM500S Silver w cenie po 38 USD, 1acznie z kosztami transportu
ptacac za nie 368 USD. (bezsporne - tak tez dowody zakupu k.55, 56, 60, 65, 98-102)


http://www.allegro.pl/

W zwigzku z prowadzeniem dziatalno$ci gospodarczej, odprowadzit podatek w igcznej
kwocie 1.277 zl. (bezsporne - tak tez dowody wptaty k.103-104) Zobowiagzany byt takze do
wnoszenia optat na rzecz wilasciciela portalu internetowego w tacznej kwocie 1.680,57 zt

(bezsporne - tak tez wydruk z zestawienia operacji k.105-122)

Powyzsze okolicznosci, istotne dla rozstrzygniecia sprawy, w rozumieniu art. 227 k.p.c,,
ustalone zostaty przez Sad na podstawie zgodnych o$wiadczen stron, popartych dodatkowo -
niekwestionowanymi przez pozwanego - dokumentami i fotografiami zatgczonymi do pozwu i
sprzeciwu od wyroku zaocznego. Powodowa sp6tka, tak jak byta do tego zobowigzana przepisem
art. 47912 § 1 k.p.c., juz w pozwie przedstawita dowody swych praw z rejestracji wspolnotowych
znakéw towarowych i wzoru wspdélnotowego, ktérych zakres ochrony nie byt kwestionowany
przez pozwanego. Przyznat on takze fakt sprzedazy za posrednictwem portalu aukcyjnego
allegro.pl odbiornikéw satelitarnych oraz naruszenie praw powoda w odniesieniu do 46 urzadzen,
ktére nasladowaty wzdr wspolnotowy nr 521489-0003 oraz byty opatrzone znakami towarowymi

DREAM BOX i DREAM MULTIMEDIA.

Réwnoczes$nie jednak pozwany nie odnioést sie do innych form naruszenia praw
wytacznych powoda. Jego zastrzezenie nie moze by¢ uznane za skuteczne. Juz z samych faktur
zakupu przedstawionych przez pozwanego w niniejszej sprawie i w odpowiedzi na zadanie do
udzielenia informacji (sygn. akt XXII GWo 31/11) wynika, Ze oznaczenie DREAMBOX, jako nazwa
handlowa produktu uzyte zostato dla 79 odbiornikdw satelitarnych. Na podobienstwo do
urzagdzen powoda wskazuje ponadto symbol DM oraz wyglad produktéw, ktére cechuje
charakterystyczna falista linia dzielgca frontowa $ciane urzadzenia (tak tez DREAMER na k.123).
Ponadto pozwany uzywat oznaczenia DREAMBOX w informacji handlowej i jako hasto do
wyszukiwania towaru. Brak jest jakichkolwiek dowoddw na to, Ze aukcje z ofert o numerach
1613157410, 1533920562 i 1501420969 byty odmiennie oznaczone, w sposdb nie powodujacy

mozliwo$ci wprowadzenia nabywcéw w btad co do pochodzenia towaréw.

Pozwany nie zakwestionowat faktu uzyskania ze sprzedazy cen, ktére postuzyly
powodowi do okreslenia wysoko$ci, bezpodstawnie uzyskanych przez W, korzysci. Bezcelowe
byto zatem zgdanie informacji od wtasciciela portalu spotki Grupa Allegro. (pkt 3. pozwu) W
postepowaniu toczgcym sie w trybie wlasciwym dla spraw gospodarczych niedopuszczalne
bytoby rozszerzenie powddztwa (art. 4794 § 2 k.p.c.), informacje o innych transakcjach
naruszajacych prawa powoda nie bylyby zatem przydatne dla wydania orzeczenia. Takze inne
dowody wnioskowane przez powoda na poparcie jego roszczen (zeznania $wiadkow G i i,
przestuchanie K w charakterze strony) zostaty oddalone przez Sad, nie dotyczyly one bowiem
okolicznos$ci spornych ani istotnych dla rozstrzygniecia sprawy, w rozumieniu przepisu art. 227

k.p.c.



Wobec stanowiska pozwanego, Sad uznat za bezsporne okolicznosci dotyczgce praw
wylacznych powoda, a takze importowania z Chin, wprowadzania do obrotu, oferowania i
reklamowania przez pozwanego cyfrowych odbiornikéw satelitarnych oznaczonych DREAMBOX i
DREAMER. Ani liczba, ani ceny uzyskane z ich sprzedazy nie zostaly przez pozwanego
zaprzeczone. Podniost on jedynie, Ze dekodery opatrzone oznaczeniem DREAMER nie naruszaty
praw powoda do znakéw towarowych. Kwestia podobienstwa tego oznaczenia do wspo6lnotowych
znakow towarowych DREAM BOX i DREAM MULTIMEDIA oraz podobienstwa wygladu

urzadzenia do wzoru wspélnotowego nr 521489-0003 podlegaly ocenie normatywnej Sadu.

L. Oceniajac zarzut naruszenia praw D GmbH do wspo6lnotowych znakéw towarowych,

Sad zwazyt :

Podstawowa funkcja znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub koicowe-
mu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi oznaczonych znakiem,
odréznienia (bez ewentualno$ci wprowadzenia w biad) ich od towaréw lub ustug innego
pochodzenia. (tak wyroki Trybunatu z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, z 18 VI
2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, z 8 V 2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo, wyrok Sadu Unii
Europejskiej z 8 11 2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life) Z orzecznictwa Trybunatu wynika,
Ze prawo wylaczne zostalo przyznane wilascicielowi znaku towarowego, aby umozliwi¢ mu
ochrone jego szczegdblnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mégt spetnia¢ wiasciwe mu
funkcje zagwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub ustugi oraz ich
jakosci (gwarancyjng), komunikacyjng, reklamowg i inwestycyjng. (tak wyrok Trybunatu
Sprawiedliwo$ci 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’Oréal i in., z 23 111 2010 r. w sprawach potaczonych
od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google)

Wspoélnotowy znak towarowy jest jednolitym tytutem ochronnym, funkcjonujgcym
obecnie w oparciu o unormowania rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 11 2009 r. w spra-
wie wspélnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), ktére reguluje w sposéb cato$ciowy
kwestie zwigzane ze wspélnotowymi znakami towarowymi, w szczegélnosci zasady rejestracji,
wynikajgce z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o charakterze materialno-prawnym
rozporzadzenia, jako cze$¢ acquis communautaire stanowig element polskiego porzadku
prawnego, znajdujac bezposrednie zastosowanie. W wiekszos$ci, sg one powtdrzeniem regulacji
zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. majqcej na celu zblizenie
ustawodawstw parstw cztonkowskich odnoszqcych sie do znakéw towarowych. (Dz.U 1989 L40
str.1) Implementujgca jg ustawa Prawo wtasnosci przemystowej znajduje zastosowanie wytgcznie
tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporzadzeniu, w szczegdélnosci w tym zakresie

w jakim odsyta ono do wiasciwych przepiséw prawa krajowego.



Art. 9 w ust. 1 przyznaje uprawnionemu prawo do wytgcznego i niezaktéconego uzywania
zarejestrowanego wspdlnotowego znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, niemajgcym
jego zgody, uzywania w obrocie m.in. :

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

b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do znaku oraz identyczno$ci
albo podobienstwa towaréw lub ustug, ktérych dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje
prawdopodobienistwo wprowadzenia w btgd opinii publicznej; ktére obejmuje takze prawdo-
podobienstwo ich skojarzenia.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu
oznaczenia powinna sie opiera¢ na ich zgodnoS$ci wizualnej, fonetycznej i znaczeniowe;.
Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne z wcze$niejszym znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza
- bez dokonywania zmian lub uzupetnien - wszystkie elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane
jako calo$¢, wykazuje nieznaczne réznice, ktédre nie zostana dostrzezone przez przecietnego

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

Dwa znaki towarowe sa do siebie podobne jezeli, z punktu widzenia okreslonego kregu
odbiorcéw, sg przynajmniej czeSciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak
wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym
przypadku znaki sg identyczne, czy tez mozna mowic¢ zaledwie o podobienstwie, konieczne jest
dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i ich cato$ciowego
oddzialywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego
przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ
Diffusion)

Dokonujac oceny podobienstwa towaréw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie
czynniki charakteryzujace zachodzace miedzy nimi relacje, szczegoélnie ich rodzaj i przeznaczenie,
sposo6b uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze ich wzajemny,
konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-
388/00 ELS, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo) Cato$ciowa ocena zaklada pewng
wsp6tzalezno$¢ miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczegdlnosci podobiefistwem znakéw
towarowych oraz podobienstwem towaréw lub ustug, ktérych one dotyczg, przy czym niski
stopien podobienstwa towaréw i ustug moze by¢ zréwnowazony znaczacym stopniem
podobienstwa znakéw towarowych i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznosSci - tak wyroki
Trybunatu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen, z 13 1X 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 Echinaciniz 18 V 2011 r. w sprawie T-502/07 Mc Kenzie)

Bezsporna w sprawie jest identyczno$¢ towaréw, dla ktérych chronione sg wspdlnotowe

znaki towarowe oraz towaréw importowanych, wprowadzanych do obrotu, oferowanych i
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reklamowanych przez pozwanego - cyfrowe odbiorniki satelitarne. Uzywane przez W oznaczenia
DREAMBOX i DREAM MULTIMEDIA s3 identyczne ze znakami powoda. W tym zakresie, nie moze
budzi¢ Zadnych watpliwos$ci, Ze pozwany narusza prawa z rejestracji wspélnotowych znakéw

towarowych w sposob okreslony w art. 9 ust. 1a rozporzadzenia.

Kwestig sporng byto uznanie naruszenia praw D GmbH przez pozwanego uzywajacego
oznaczenia DREAMER, ktore nie jest identyczne, jednak - w ocenie Sadu - mozna je uznac za
konfuzyjnie podobne do znakéw towarowych powoda. Nalezy przy tym wyjasni¢, ze znaki seryjne
DREAM BOX i DREAM MULTIMEDIA maj3 jeden, wspélny element odr6zniajacy - stowo DREAM,
ktére w zaden sposob nie jest powigzane z cechami ani funkcjg urzadzenia. Drugi element -
odpowiednio BOX i MULTIMEDIA - opisuje w jezyku angielskim towar [skrzynka, pudetko] lub
jego przeznaczenie [odtwarzacz multimedialny]. Potencjalny klient zapamietuje zatem stowo
DREAMER, jako kojarzace mu sie z D GmbH, od ktoérego pochodzg znane mu wcze$niej satelitarne
odbiorniki cyfrowe. Oznaczenie DREAMER jest wysoce podobne do elementu dystynktywnego
znakow powoda, powiela przy tym ich pierwsza czes¢, najlepiej zapamietywana przez nabywcow.
Zwazywszy wiec, ze w tym przypadku mamy do czynienia z identycznymi towarami, nalezy uznac,
iz uzywanie oznaczenia DREAMER stwarza mozliwo$¢ wprowadzenia nabywcéw w btad co do
pochodzenia towaru. Uczestnicy aukcji internetowych moga by¢ przekonani, Ze satelitarny
odbiornik cyfrowy DREAMER pochodzi od powoda lub od przedsiebiorstwa, ktore jest powigzane
gospodarczo, prawnie lub personalnie z D GmbH. Ryzyko konfuzji dodatkowo wzmacnia
podobienstwo wygladu urzadzenia oraz ograniczona mozliwos¢ zweryfikowania informacji o nim

w warunkach aukcji internetowe;j.

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

Ocena ryzyka konfuzji w zakresie podobienstwa wizualnego, fonetycznego lub
koncepcyjnego spornych znakdéw, powinna sie opiera¢ na wywieranym przez nie cato$ciowym
wrazeniu ze szczegélnym uwzglednieniem ich elementéw odrdzniajacych i dominujacych. (tak
wyroki Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01
Matratzen iz 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 Shaker oraz wyrok Sadu z 14 X 2003 r. w sprawie
T-292/01 BASS) Z zasady, odbiorcy nie uznajg elementu opisowego za odrézniajacy i dominujacy
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w catoSciowym wrazeniu, jakie ten znak wywiera. (tak wyroki Sadu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-
129/01 Budmen i z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 Chufafit) O ile przecietny konsument
postrzega zwykle znak jako cato$¢ i nie zagtebia sie w analize jego poszczegdlnych elementdw (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 wlasnie jego dominujace i odrozniajace cechy sg, co do zasady,
najlatwiej zapamietywane. (tak wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties, z 10 1IX
2008 r. w sprawie T-325/06 Capio)

W przekonaniu Sadu, uzywajac dla identycznych towaréw oznaczenia DREAMER, wysoce
podobnego na ptaszczyznie wizualnej, koncepcyjnej i fonetycznej, pozwany narusza prawa
powoda z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego DREAM BOX w sposéb opisany w art. 9

ust. 1b rozporzadzenia.

Skutki wspoélnotowego znaku towarowego podlegaja wytacznie przepisom rozporzadze-
nia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszgcemu sie do
naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepiséw tytutu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia
realizacji praw z rejestracji moga by¢ zakazane, w szczeg6lnoSci, nastepujgce dziatania :

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

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

c. przywoz lub wywoz towardw pod takim oznaczeniem;

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

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub, ze z jego strony istnieje grozba naruszenia
wspdlnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieja szczegélne powody, decyzje
zakazujgcg pozwanemu takich dziatan. Zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, stosuje
takze $rodki stuzace zapewnieniu przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, ze je$li w
prawie krajowym istniejg inne jeszcze sposoby ($rodki ochrony) znaku przed naruszeniem,
nieznane przepisom rozporzadzenia, Sad Wspoélnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow

Przemystowych powinien je, na wniosek powoda, zastosowa¢ do ochrony znaku wspdlnotowego.

II. Oceniajac zarzut naruszenia praw do wzoru wspdélnotowego :

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. w sprawie wzoréw wspdlnotowych
(Dz.U.UE.L.02.3.1,z 51 2002 r. Dz.U.UE.L.02.3.1) stworzyto ujednolicony system nabywania prawa
wytacznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Wspdlnoty (obecnie Unii
Europejskiej) i jego ochrony. (ust. 3 art.1) Wedtug legalnej definicji, wg ktorej wzorem jest postaé

catego produktu lub jego czesci, wynikajaca w szczegélnosci z cech linii konturéw, kolorystyki,
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ksztattu, tekstury lub materiatéw samego produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Natomiast
produktem jest kazdy przedmiot przemystowy lub rekodzielniczy, wtaczajac w to m.in. czesci
przeznaczone do stworzenia produktu zloZonego, opakowanie, wyglad zewnetrzny, symbole
graficzne i kroje pisma typograficznego, z wylaczeniem programéw komputerowych. Wyglad
(postac) przejawia sie w zewnetrznych cechach charakterystycznych produktu, tzn. w jego formie
i uksztaltowaniu albo w samym jego przyozdobieniu, wyrazajgcym sie w zestawieniu linii,
konturéw, doborze koloréw lub uzyciu powierzchni o specjalnych wtasciwosciach. W wygladzie
zewnetrznym produktu mieszcza sie wszystkie jego charakterystyczne cechy, ktére sg wizualnie
postrzegalne, widoczne w czasie normalnego uzytkowania przez uzytkownika finalnego. (tak M.
PoZniak-Niedzielska Wzér wspdlnoty. w Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemystowych i
oznaczen geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. UPRP W-wa 2004 s.56, 57,

Ochrona wzoréw przemystowych w prawie europejskim. EPS 1/2007 s.4-11)

Zarejestrowany wzdr wspolnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgtoszenia, o
ile spetnia on przestanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b. Uprawniony moze
przedtuzy¢ okres ochrony na jeden lub wiecej okreséw piecioletnich, tacznie do 25 lat. Powstaje w
ten sposdb wylaczne prawo z rejestracji, polegajace na uzywaniu wzoru, obejmujacych w
szczeg6lnosci wytwarzanie, oferowanie, wprowadzenie do obrotu, import i eksport lub uzywanie
produktu, w ktérym jest zawarty lub zastosowany wzoér albo sktadowanie takiego produktu w

tych celach (art. 19 ust.1).

Z rejestracji wynikaja dla uprawnionego roszczenia zakazowe wzgledem osoby, ktéra
narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzajac, wprowadzajac do obrotu, czy
przechowujgc produkty, w ktoérych inkorporowany jest wzor. Dla oceny naruszenia (grozby
naruszenia) istotne jest ustalenie, ze wzér ucieleSniony w produkcie pozwanego jest na tyle
podobny do zarejestrowanego na rzecz powoda wzoru, Ze nie wywotuje on na zorientowanym
uzytkowniku odmiennego ogdélnego wrazenia, uwzglednia sie przy tym stopieni swobody twércy
przy opracowywaniu wzoru, np. wzgledy techniczne, ograniczenia wynikajace ze standaryzacji.
Swobody twdrczej projektanta nie ograniczajg natomiast trendy mody, czy oczekiwania
konsumentow. Wzory nalezy porownywac¢ uwzgledniajgc cechy nowe, nie za$ znane, wcze$niej
stosowane i ogdlnie dostepne. Prawo z rejestracji nie obejmuje tych wtasciwosci, ktore naleza do
domeny publicznej, a tylko nowe, istotne cechy wzoru. Istnienie takie samego ogdlnego wrazenia
nie zawsze przesadza o nasladownictwie; czesto jest nieunikniong konsekwencja sytuacji, gdy

wyglad przedmiotu jest inspirowany tradycjami lub silnie zdeterminowany funkcjg uzytkowa.

Ocena podobienstwa (istnienia lub braku odmiennego ogélnego wrazenia) ma charakter
normatywny, podobnie jak w sprawach o naruszenie wspdlnotowych znakéw towarowych.
Naktada to na obydwie strony procesu obowigzek zgloszenia i udowodnienia ich twierdzen,
stuzacych okresleniu cech determinujacych ogdlne wrazenie, elementéw drugorzednych, cech

wynikajacych z funkcji produktu, w ktérym wzor jest lub ma by¢ zastosowany, wskazanie
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przepiséw decydujacych o jego ewentualnej standaryzacji, a takze zakreSlenie granic swobody
twdrczej przy opracowywaniu danego rodzaju wzoréw. Twierdzenia stron postuza sgdowi przy
rozstrzyganiu sporu o naruszenie, w ktéorym indywidualny charakter wzoru oceniany jest z
punktu widzenia zorientowanego uzytkownika. Kompetencje sgdu w tym zakresie nie mogg by¢ w
zadnym razie cedowane na biegtego, specjalisty, eksperta w swej dziedzinie, nie bedacego
zorientowanym uzytkownikiem. Z tej przyczyny Sad oddalit wniosek powoda o dopuszczenie

dowodu z opinii biegtego z zakresu wzornictwa przemystowego.

W sprawach wzoréw wspoélnotowych sady stosuja przepisy rozporzadzenia (art. 88 ust.1),
a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zar6wno w zakresie przepisow
prawa materialnego (ust.2.) jak i procesowego, stosowanych do tego samego rodzaju postepowan
w sprawach dotyczacych praw z rejestracji krajowego wzoru przemystowego. Uznajac, Ze
pozwany naruszyt lub Ze z jego strony istnieje grozba naruszenia praw z rejestracji wzoru, sad
stosuje, jesli nie stojg temu na przeszkodzie wazne powody, nastepujgce $rodki :
a. zabraniajace kontynuowania dziatan naruszajacych lub grozacych naruszeniem wzoru,
b. zajecie podrobionych produktow;
c. zajecie materiatéw i narzedzi wykorzystanych w przewazajgcej mierze do wytworzenia
podrobionych doébr, jezeli ich wtasciciel wiedziatl do jakich celéw byty uzyte lub w okreslonych
okolicznos$ciach byto to oczywiste,
d. wszelkie $rodki pozwalajagce na natozenie innych sankcji, odpowiednich w okreslonych
okoliczno$ciach, przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym réwniez prawa prywatnego
miedzynarodowego panstwa cztonkowskiego, w ktérym naruszenie grozito lub miato miejsce.
(art. 89 ust.1) Sad w sprawach wzoréw wspdlnotowych podejmuje, zgodnie z prawem krajowym,

niezbedne $rodki zapewniajace przestrzeganie sankcji okreslonych w ust.1. (ust.2)

Rozwazania te znajduja bezpoSrednie odniesienie do oceny naruszenia, gdy
przeciwstawiamy sobie wzoér wspoélnotowy nr 521489-0003 i wzory przemystowe zawarte w
urzgdzeniach DM500S, DM500HD, DM800 HD i DREAMER sprzedawanych przez W. Odbiorniki
satelitarne pozwanego nie wywotujg na zorientowanym uzytkowniku, jakim jest osoba zwykle
korzystajaca z tego rodzaju sprzetu elektronicznego, odmiennego ogdélnego wrazenia niz wzér D
GmbH. O og6lnym wrazeniu decyduje przede wszystkim charakterystyczna wyrazista, ozdobna,
falista linia dzielaca front odbiornika na dwie czeSci. To dzieki niej wzor jest doskonale
rozpoznawalny, wyrozniajac sie sposrdéd innych urzadzen tego rodzaju dostepnych na rynku
elektronicznym (niekwestionowane przez pozwanego twierdzenie powoda zawarte w motywach
pozwu k.5). Wspoélne przeciwstawianym wzorom jest réwniez rozmieszczenie napisow i
oznaczen. Inne elementy, takie jak ksztatt odbiornika, usytuowanie otworéw i przyciskéw maja

raczej charakter funkcjonalny.
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Sad nie moze podzieli¢ zastrzezen pozwanego, ktéry w ocenie braku naruszenia prawa z
rejestracji wzoru wspdlnotowego, nieprawidlowo odwotuje sie do ustawy o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, ktéra nie ma w tej sprawie zastosowania.

Roszczenie D GmbH znajdowalo oparcie w prawie krajowym.

Zgodnie z przepisem art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p., uprawniony z rejestracji
wzoru przemystowego, ktédrego prawo zostalo naruszone moze zada¢ od naruszajacego
zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzy$ci, a w razie zawinionego
naruszenia réwniez naprawienia wyrzadzonej szkody. Identyczne uprawnienia art. 296 ust. 1
p-w.p. przyznaje osobie, ktoéra uzyskata prawo ochronne na znak towarowy. Roszczenie o zwrot
bezpodstawnie uzyskanych Kkorzy$ci ma charakter penalno-kompensacyjny. Pomimo
podobienstwa terminologii nie jest tozsame z bezpodstawnym wzbogaceniem regulowanym w art.
405 i nast. k.c. Jest niezalezne od winy naruszyciela i poniesienia przez uprawnionego szkody. O
uwzglednieniu roszczenia decydowac bedzie stwierdzenie, Ze — w efekcie bezprawnego uzywania
znaku towarowego lub wzoru przemystowego - pozwany uzyskat korzy$¢ (w rozumieniu
przychodu, a nie dochodu). (por. A.Szewc Naruszenie wtasnosci przemystowej. Wydawnictwo

Prawnicze LexisNexis 2003 5.187-192)

Wystepujac na droge sadowa powodd odwotal sie do informacji udzielonej przez
pozwanego i z portalu aukcyjnego allegro.pl (sygn. akt XXII GWo 31/11). Wynika z nich, Ze - jako
uzytkownik kittykat15 — W sprzedat w sumie 93 satelitarne odbiorniki cyfrowe za tgczng cene
51.519,09 zt. Dane te nie byly kwestionowane przez pozwanego, ktéry jednak zazadat odliczenia
od kwoty korzySci kosztéw uzyskania przychodu - 34.605,97 zt. Kwoty tej powo6d nie
zakwestionowal, Sad uznat jg zatem za przyznang, w rozumieniu art. 229 k.p.c. Po jej odliczeniu,
pozostaje jednak 16.913,12 zi, ktora traktowana jako bezpodstawnie uzyskana korzys¢ jest
wyzsza od zadanej pozwem kwoty 15.455,73 =zt Sad wuznal zatem powddztwo za
usprawiedliwione, zaréwno co do zasady, jak i co do wysokosci. (art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292

ust. 1 oraz art. 296 ust. 1 p.w.p.)

W przedmiocie Zadania odsetek za opdZnienie :

Strony mogg umownie okre$lic miejsce i termin $wiadczenia. W braku odno$nych
uzgodnien w tym zakresie bedgce przedmiotem umowy $wiadczenie pieniezne winno by¢
spelnione w miejscu zamieszkania lub siedzibie wierzyciela w chwili wykonania zobowigzania.
(art. 454 § 1 k.c.) Termin $wiadczenia w braku postanowienn umowy, nie wynikajacy tez z
wlasciwoSci zobowigzania wyznacza wezwanie dtuznika do wykonania. Winien on uczyni¢ to

niezwtocznie. (art. 455 k.c.) OpdZnienie dtuznika ze spetnieniem S$wiadczenia pienieznego
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uzasadnia zadanie odsetek przez wierzyciela, chociazby nie poniést on zadnej szkody i chociazby
opo6znienie byto nastepstwem okolicznosci, za ktére dtuznik nie ponosi odpowiedzialnos$ci. Strony
moga umownie okresli¢ stope odsetek, w braku uzgodnien naleze¢ beda sie odsetki ustawowe.
(art. 481 §§ 1, 2 k.c.) Dtuznik popada w opdznienie, jesli nie spetnia Swiadczenia pienieznego w
terminie, w ktérym stato sie ono wymagalne, takze wtedy, gdy kwestionuje istnienie lub wysokos¢
swiadczenia. (tak Sad Najwyzszy w wyrokach z 17 V 2000 r. I CKN 302/00, z 13 X 1994 r. I CRN
121/91, OSNC 1995/nr 1/poz. 21). Termin ten okresla sie wedtug zasad ujetych w art. 455 k.c.
Gdy nie jest on oznaczony, ani nie wynika z wtasciwos$ci zobowigzania, Swiadczenie powinno by¢
spelnione niezwtocznie po wezwaniu dtuznika do wykonania. Stawia ono $wiadczenie w stan

wymagalnosci.

W tym przypadku, W zostat wezwany do zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzysci w
terminie do dnia 16 XI 2011 r. (k.67-68), po ktérego bezskutecznym uptywie zobowigzany jest

zaplaci¢ ustawowe odsetki za opdZnienie.

0 kosztach Sad orzekl na podstawie art. 98 k.p.c. - odpowiedzialno$ci za wynik sporu.

Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie
wynagrodzenie, jednak nie wyZsze niz stawki optat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki
jednego adwokata, koszty sgdowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa

strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)

Optaty za czynnos$ci adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwos$ci okresla
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwos$ci z 28 IX 2002 r. w sprawie optat za czynnosci adwokackie
oraz ponoszenia przez Skarb Paristwa kosztéw nieoptaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu.
Zasadzajac optate sad bierze pod uwage niezbedny naktad pracy, a takze charakter sprawy i wkiad
pracy adwokata w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe
stanowig okreSlone w rozdziatach 3-5 stawki minimalne. Optata nie moze by¢ wyzsza od
szeSciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktorej wysoko$¢ zalezy od wartosci przedmiotu
sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) Przy wartosci przedmiotu sporu powyzej 10.000 do 50.000 zt

minimalna stawka wynagrodzenia wynosi 2.400 zt (§ 6 pkt5.)

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage, stopien skomplikowania i czas trwania
postepowania, Sad uznat, ze adekwatne do naktadu pracy pelnomocnika powoda, wykonujacego

zawod adwokata jest wynagrodzenie w minimalnej wysoko$ci.

Nie znajdujac podstaw do uwzglednienia zarzutow W, Sad orzekl o utrzymaniu w mocy

- w calo$ci - wyroku zaocznego wydanego 3112012 r. (art. 347 k.p.c.)
15



