Sygn. akt XXII GWzt 22/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dnia 30 kwietnia 2014 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII
Sad Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w sktadzie nastepujacym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant sekretarz sagdowy Katarzyna Ziomek-Wawryniuk
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2014 r. w Warszawie
sprawy z powddztwa M GmbH w [ (Republika Federalna Niemiec)
przeciwko T spoéice z ograniczong odpowiedzialnoscig w P

- 0 ochrone praw z rejestracji wspoélnotowych znakéw towarowych

1. zakazuje T spétce z ograniczong odpowiedzialnoscia w P naruszania praw M GmbH w I do
stownego wspdlnotowego znaku towarowego SATURN zarejestrowanego w Urzedzie

Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerem 005147401 oraz do graficznego

wspolnotowego znaku towarowego " zarejestrowanego pod numerem

011259959, przez uzywanie oznaczenia stownego SATURION, a takze oznaczen stowno-
graficznych zawierajacych element stowny SATURION pisany drukowanymi biatymi literami i
element graficzny w postaci pétkola lub wizerunku planety w kolorze czerwonym na czarnym

tle, w szczegdlnosci oznaczen:



SALURION

V0 SATURION

w zwigzku ze $wiadczeniem ustug sprzedazy produktéw elektroniki uzytkowej, artykutow

gospodarstwa domowego, komputeréw i akcesoriéw komputerowych, sprzetu telekomunikacyj-
nego i fotograficznego, nos$nikow nagran muzycznych i filmowych, gier i oprogramowania
komputerowego, ksigzek i materiatéw biurowych; w tym na papierze firmowym, w materiatach
promocyjnych i reklamowych, na stronie internetowej, na profilach internetowych portali
spotecznosciowych oraz na szyldach i bannerach, a w przypadku oznaczenia stownego
SATURION réowniez w nazwie domeny internetowej, w tym w adresach odsytajacych do innych

stron internetowych zwigzanych z dziatalno$cig pozwanej i w adresach poczty elektronicznej;

2. nakazuje pozwanej zniszczenie, na jej koszt, stanowigcych jej wtasno$¢, zwigzanych z
prowadzong przez T spétke z ograniczong odpowiedzialno$ciag w P dziatalnos$cig handlowa,
materiatéw informacyjnych i reklamowych, w tym banneréw, katalogéw, ulotek i artykutéw
promocyjnych, opatrzonych oznaczeniami o ktérych mowa w pkt 1., dotyczacych produktéw
elektroniki uzytkowej, artykutéw gospodarstwa domowego, komputeréw i akcesoriow
komputerowych, sprzetu telekomunikacyjnego i fotograficznego, nosnikéw nagran muzycznych

i filmowych, gier i oprogramowania komputerowego, ksigzek i materiatéw biurowych;
3. w pozostatej cze$ci powodztwo oddala;

4. optate ostateczng ustala na kwote 4.000 (cztery tysiace) zlotych i uznaje za pobrang od
powoda do kwoty 1.000 (tysiac) ztotych;

5. nakazuje pobranie od T spétki z ograniczong odpowiedzialno$cia w P na rzecz Skarbu
Panstwa - Sadu Okregowego w Warszawie kwoty 3.000 (trzy tysiace) ztotych tytutem pozostatej

czes$ci optaty ostateczne;.
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UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 29 VII 2013 r. w sprawie sygn. akt XXIIGWo 36/13 Sad udzielit
M GmbH w 1 zabezpieczenia jej roszczen o zobowigzanie T spétki z ograniczong
odpowiedzialnoécia w P do zaniechania naruszen praw do stownego wspdlnotowego znaku
towarowego SATURN (CTM-5147401), stowno-graficznego wspélnotowego znaku towarowego
SATURN CONNECT (CTM-11259959) i graficznego wspolnotowego znaku towarowe-go CTM-
5148119, wynikajacych z art. 102 rozporzadzenia w sprawie wspédlnotowego znaku towarowego,
poprzez zakazanie obowigzanej, na czas trwania procesu, uzywania w jakiejkolwiek formie

graficzne;j:

a. oznaczenia stownego SATURION,

b. oznaczen graficznych przedstawiajacych planete z otaczajacym jg pierscieniem -

w odniesieniu do dziatalnosci handlowej, zwigzanej z wyrobami elektroniki uzytkowej, artykutami
gospodarstwa domowego, komputerami i akcesoriami komputerowymi, sprzetem
telekomunikacyjnym i fotograficznym, muzyka, filmami, grami i oprogramowaniem
komputerowym, ksigzkami i materiatami biurowymi, w tym: na papierze firmowym, w
materialach promocyjnych i reklamowych, na stronie internetowej, na profilach internetowych
portali spoteczno$ciowych oraz na szyldach i bannerach, a w przypadku stownego oznaczenia
SATURION, takze w nazwie domeny internetowej i w adresach poczty elektronicznej. (k.181-190
akt sygn. XXIIGWo 36/13)

19 IX 2013 r. Sad oddalit wniosek sp6tki T o wstrzymanie wykonania postanowienia o
udzieleniu zabezpieczenia. Zazalenie obowigzanej zostalo oddalone postanowieniem Sadu
Apelacyjnego w Warszawie wydanym 29 XI 2013 r. w sprawie sygn. akt IACz 2122/13. (k. 248-
250, 277-282 akt sygn. XXIIGWo 36/13)

14 VIII 2013 r. M GmbH w I wniosta o:

1. zakazanie sp6tce T naruszania praw do: stownego wspodlnotowego znaku towarowego SATURN
CTM-005147401, stowno-graficznego wspolnotowego znaku towarowego SATURN CONNECT
CTM-011259959 oraz do graficznego wspdlnotowego znaku towarowego nr CTM-005148119,
zarejestrowanych na rzecz pow6dki w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante, tj.
uzywania w jakiejkolwiek formie graficzne;j:

- oznaczenia stownego SATURION,



- oznaczen graficznych przedstawiajacych planete z otaczajacym ja pierscieniem,

w odniesieniu do dziatalnosci handlowej, w szczeg6lnosci zwigzanej z wyrobami elektroniki
uzytkowej, artykutami gospodarstwa domowego, komputerami i akcesoriami komputerowymi,
sprzetem telekomunikacyjnym i fotograficznym, muzyka filmami, grami i oprogramowaniem
komputerowym, ksigzkami i materiatami biurowymi; w tym na papierze firmowym, materiatach
promocyjnych i reklamowych, na stronie internetowej, na profilach internetowych portali
spotecznosciowych oraz na szyldach i bannerach, a w przypadku oznaczenia stownego SATURION
- rowniez w adresie domenowym (domena internetowa) - zastrzezeniem roszczenia w pkt I1I, w
tym w adresach odsytajacych do innych stron internetowych zwigzanych z dziatalno$cig spétki T i

w adresach poczty elektronicznej;

I1. nakazanie pozwanej podania do publicznej wiadomosci informacji o orzeczeniu, w terminie 14
dni od jego uprawomocnienia sie, w formie ogloszenia o wielko$ci nie mniejszej niz 1/8 strony,
pogrubiong czcionka typu Arial, nie mniejszg niz 16 punktow, w ogdlnopolskim poniedziatkowym
wydaniu dziennika Gazeta Wyborcza, na jednej z pierwszych czterech stron redakcyjnych, bez
jakichkolwiek dodatkowych elementéw lub komentarzy pochodzacych od pozwanej na innych
stronach lub obok wymienionego ogtoszenia, o tresci: T Sp. z o.0. z siedzibq w P informuje, ze w dniu
[data orzeczenia] Sqd Okregowy w Warszawie Sqd Wspélnotowych Znakoéw Towarowych i Wzoréw
Przemystowych uznat, iz powotana spotka, uzywajgc w prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, w
tym w nazwie prowadzonego przez siebie sklepu internetowego, okreslenia ,Saturion” i oznaczen
graficznych przedstawiajqcych planete z otaczajgcym jq pierscieniem, naruszyta przystugujgce M
GmbH prawa do wspélnotowych znakéw towarowych tj.: znaku stownego SATURN numer
005147401, (ii) stowno-graficznego znaku towarowego SATURN CONNECT numer 011259959 oraz

graficznego znaku towarowego numer 005148119;

I1I. nakazanie pozwanej podania do publicznej wiadomo$ci informacji o orzeczeniu, w terminie 14

dni od jego uprawomocnienia sie poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.saturion.pl

oraz utrzymywanie przez okres 60 dni ogloszenia o wielkosci 1/4 strony, pogrubiong czcionka
typu Arial, nie mniejsza niz 16 punktéw, bez umieszczenia na stronie jakichkolwiek dodatkowych
elementéw lub komentarzy pochodzacych od pozwanej, o tresci: T Sp. z o.0. z siedzibg w P
informuje, ze w dniu [data orzeczenia] Sqd Okregowy w Warszawie Sqd Wspdlnotowych Znakéw
Towarowych i Wzoréw Przemystowych uznatl iz powotana spotka, uzywajgc w prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, w tym w nazwie prowadzonego przez siebie sklepu internetowego,
okreslenia ,Saturion” i oznaczen graficznych przedstawiajqcych planete z otaczajgcym jq
pierscieniem, naruszyta przystugujgce M GmbH prawa do wspdlnotowych znakéw towarowych tj.:
znaku stownego SATURN numer 005147401, (ii) stowno-graficznego znaku towarowego SATURN
CONNECT numer 011259959 oraz graficznego znaku towarowego numer 005148119;


http://www.saturion.pl/

IV. nakazanie pozwanej zniszczenia - na wilasny koszt - bedacych jej wiasnoscig bezprawnie
oznaczonych wytworéw tj. wszelkich materiatéw informacyjnych i reklamowych, w tym
banneroéw, katalogdw, ulotek i artykutéw promocyjnych zwigzanych z prowadzona przez pozwang
spotke dziatalnoscig gospodarczg i dotyczacych dziatalnosci handlowej zwigzanej z wyrobami
elektroniki uzytkowej, artykutami gospodarstwa domowego, komputerami i akcesoriami
komputerowymi, sprzetem telekomunikacyjnym i fotograficznym, muzyka, filmami, grami i
oprogramowaniem komputerowym, ksigzkami i materiatami biurowymi, zawierajacych stowne
oznaczenie ,Saturion" lub oznaczenia graficzne przedstawiajace planete z otaczajacym ja
pierscieniem;

V. upowaznienie powo6dki do wykonania na koszt pozwanej czynnosci wskazanych w pkt II., w

razie ich niewykonania przez pozwana spétke w wyznaczonym terminie;

VL. zwrot kosztéw procesu. (k.2-68)

W zatgczniku do protokotu rozprawy z 28 X 2013 r. spotka sprecyzowata zadanie w pkt I.
pozwu, wnoszgc o zakazanie pozwanej naruszania praw do: stownego wspolnotowego znaku
towarowego SATURN CTM-005147401, stowno-graficznego wspdlnotowego znaku towarowego
SATURN CONNECT CTM-011259959 oraz do graficznego wspdélnotowego znaku towarowego nr
CTM-005148119, tj. uzywania w sposéb wprowadzajgcy w biad opinie publiczng obejmujacy
rowniez prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczen pozwanego ze wspolnotowymi znakami
towarowymi powodKi:

a. oznaczenia stownego SATURION - w jakiejkolwiek formie graficznej, tj. w szczegdlnosci
bez wzgledu na kroj i kolor czcionki, samodzielnie i/lub z oznaczeniami wskazanymi w
punkcie b.i/lub

b. oznaczen graficznych przedstawiajacych planete z otaczajagcym ja pierScieniem, w
szczegblnosci w dominujacych kolorach: pomarafnczowym i/lub czerwonym i/lub
czarnym,

w odniesieniu do dziatalnosci handlowej zwigzanej z ktérakolwiek z wymienionych w tym punkcie
kategorii towaro6w, tj. wyrobami elektroniki uzytkowej, artykutami gospodarstwa domowego,
komputerami i akcesoriami komputerowymi, sprzetem telekomunikacyjnym i fotograficznym,
muzyka, filmami, grami i oprogramowaniem komputerowym, ksigzkami i materiatami biurowymi,
co obejmuje réwniez uzywanie w/w oznaczen w zwigzku z ktorgkolwiek z wymienionych
kategorii towardw na papierze firmowym i/lub w materiatach promocyjnych i reklamowych i/lub
na stronie internetowej, w tym na profilach internetowych portali spotecznosciowych oraz/lub na
szyldach i bannerach, a w przypadku oznaczenia stownego SATURION - réwniez w adresie

domenowym (domena internetowa), w tym w adresach odsytajacych do innych stron



internetowych zwiagzanych z dziatalnoscig T Sp. z 0.0, i/lub w adresach poczty elektroniczne;j.

(k.185)

T spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscig w P zazadata oddalenia powddztwa i zwrotu

kosztéw postepowania. (k.81-137)

Sad ustalil, ze:

Spotka z ograniczong odpowiedzialno$cig prawa niemieckiego M GmbH z siedzibg w I jest
przedsiebiorcg zajmujacym sie sprzedaza wyrobow elektrycznych oraz sprzetu komputerowego,
RTV i AGD. Powddka czyni to za posrednictwem spétek-corek, w sklepach stacjonarnych i
internetowym pod nazwg SATURN. (dowdd: odpis z rejestru handlowego A 1 k.156-180 akt sygn.
XXIIGWo 36/13, wydruki ze stron internetowych k.33-38, 47-50 oraz k.23-26 akt sygn. XXIIGWo
36/13)

Spotce stuza prawa do wspdlnotowych znakéw towarowych:

- stownego SATURN zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM)
pod nr 5147401, z pierwszenstwem od 21 XII 1995 r., chronionego m.in. dla towardéw i ustug w

klasach:

9. urzadzenia i przyrzady elektryczne i elektroniczne (ujete w klasie 9); urzadzenia do nagrywania,
transmisji i odtwarzania dzwieku i/lub obrazu i/lub elektronicznie przetworzonych danych (ujete
w Kklasie 9), zwtlaszcza urzadzenia telewizyjne, odbiorniki radiowe, analogowe i cyfrowe
urzadzenia do odtwarzania dzwieku oraz magnetofony kasetowe, analogowe i cyfrowe
odtwarzacze ptyt, glo$niki, aparaty telefoniczne, instalacje telefoniczne, urzadzenia GSM, telefony
komérkowe, automatyczne sekretarki, urzadzenia faksowe, wzmacniacze, anteny; mikrofony,
stuchawki na uszy, kable konektorowe, baterie; urzadzenia nawigacyjne; aparatura i instrumenty
fotograficzne, kinematograficzne i optyczne, zwtaszcza aparaty fotograficzne, obiektywy, lornetki,
kamery wideo, kamery filmowe, nagrywarki wideo, drukarki wideo, na§wietlone filmy, projektory,
Swiattomierze, lampy blyskowe, ekrany projekcyjne, ramki diapozytowe, statywy, torby na
zdjecia; kalkulatory, sprzet do przetwarzania danych, komputery, monitory, drukarki, skanery,
fotokopiarki, beamery, terminarze elektroniczne, komputerowe urzadzenia peryferyjne i ich
akcesoria; no$niki danych (ujete w klasie 9); programy komputerowe; nagrane no$niki informacji;
ptyty CD, ptyty DVD; pliki audio, pliki muzyczne, pliki zawierajgce obrazy, wideo i gry (do
pobrania); gry telewizyjne (ujete w Kklasie 9); oprogramowanie do gier komputerowych i

elektronicznych; konsole do gier elektronicznych; satelitarne instalacje odbiornikowe,



11. urzadzenia elektryczne dla gospodarstw domowych i do kuchni (ujete w klasie 11),

35. ustugi handlu hurtowego i detalicznego w odniesieniu do elektrycznych urzadzen
gospodarstwa domowego, urzadzen i przyrzadéw elektrycznych i elektronicznych, urzadzen i
akcesoriow do odbierania i zapisywania, przesytania i odtwarzania dzwieku i/lub obrazu i/lub
danych przetwarzanych elektronicznie, sprzetu i oprogramowania komputerowego, plikéw do
pobrania, aparatéw fotograficznych, filmowych i optycznych, przyrzadéw i mediéw do

nagrywania, no$nikéw danych, urzadzen i pojemnikéw do gospodarstwa domowego, urzadzen do

gotowania, grzewczych i oSwietleniowych, komputeréw i gier wideo,

>SATURN

onNnnNneaci

- graficznego zarejestrowanego w OHIM pod nr
11259959 z pierwszenstwem od 12 X 2012 r., o czym opublikowano 20 III 2013 r., chronionego

m.in. dla towaréw i ustug w klasach:
7. maszyny elektryczne do gospodarstwa domowego (ujete w klasie 7),

9. programowalne urzadzenia elektroniczne; urzadzenia do nagrywania, transmisji i odtwarzania
dzwieku i/lub obrazu i/lub elektronicznie przetworzonych danych (ujete w klasie 9); aparatura i
instrumenty fotograficzne, kinematograficzne i optyczne, komputery, monitory, drukarki, skanery,
fotokopiarki, beamery, terminarze elektroniczne, komputerowe urzadzenia peryferyjne, oraz ich
akcesoria; nos$niki danych do nagrywania informacji, danych, obrazéw i dzwieku (ujete w Kklasie 9);
programy komputerowe; nagrane nosniki informacji, ptyty fonograficzne, CD i DVD; pliki audio,
pliki muzyczne, pliki zawierajagce obrazy, wideo i gry (do pobrania); gry telewizyjne
(oprogramowanie); oprogramowanie do gier komputerowych i elektronicznych; satelitarne

instalacje odbiornikowe w tym anteny satelitarne; wagi, radia wyposazone w zegar,
11. urzadzenia elektryczne dla gospodarstw domowych i do kuchni (ujete w klasie 11),
28. gry i zabawki; urzadzenia do gier elektronicznych, konsole do gier elektronicznych,

35. ustugi handlu hurtowego i detalicznego z zakresu, takich towaréw jak: elektryczne urzadzenia
gospodarstwa domowego, urzadzenia i przyrzady elektryczne i elektroniczne, sprzet i akcesoria
do odbierania i zapisywania, transmisji i reprodukcji dZwieku i/lub obrazu, i/lub elektronicznego
przetwarzania danych, sprzet i oprogramowanie komputerowe, pliki do pobrania, urzadzenia,
przyrzady i no$niki fotograficzne, filmowe i optyczne, no$niki danych, zapisane no$niki, aparatura i
przyrzady medyczne, elektryczne i nieelektryczne urzadzenia i pojemniki do gospodarstwa
domowego, urzadzenia do gotowania i ogrzewania, gry komputerowe i wideo, zegarki, gry

komputerowe i gry wideo,



- graficznego zarejestrowanego w OHIM pod nr 5148119, z

pierwszenstwem od 4 V 2000 r., chronionego dla towardéw i ustug w klasach:

9. urzadzenia i przyrzady elektryczne i elektroniczne (zawarte w klasie 9); urzadzenia do
nagrywania, transmisji i odtwarzania dZwieku i/lub obrazu i/lub elektronicznie przetworzonych
danych (ujete w Kklasie 9), zwtaszcza urzadzenia telewizyjne, odbiorniki radiowe, analogowe i
cyfrowe urzadzenia do odtwarzania dZwieku oraz magnetofony kasetowe, analogowe i cyfrowe
odtwarzacze ptyt, gtos$niki, aparaty telefoniczne, instalacje telefoniczne, urzadzenia GSM, telefony
komoérkowe, automatyczne sekretarki, urzadzenia faksowe, wzmacniacze, mikrofony, stuchawki;
aparatura i instrumenty fotograficzne, kinematograficzne i optyczne, zwtaszcza aparaty foto-
graficzne, obiektywy, lornetki, kamery wideo, kamery filmowe, nagrywarki wideo, drukarki wideo,
naswietlone filmy, projektory, $wiattomierze, lampy blyskowe, ekrany projekcyjne, ramki
diapozytowe, statywy, torby na zdjecia; kalkulatory, sprzet do przetwarzania danych, komputery,
monitory, drukarki, skanery, fotokopiarki, beamery, terminarze elektroniczne, komputerowe
urzadzenia peryferyjne, oraz ich akcesoria, mianowicie klawiatury, myszy komputerowe, dzojstiki,
ptytki wtykowe; nosniki danych do nagrywania informacji, danych, obrazéw i dzwieku (ujete w
klasie 9); programy komputerowe; nagrane nos$niki informacji; pliki audio, muzyczne i zawierajace
obrazy, wideo i gry (do pobrania); gry telewizyjne (ujete w klasie 9); oprogramowanie do gier
komputerowych i elektronicznych; konsole do gier elektronicznych; satelitarne instalacje

odbiornikowe; zZelazka elektryczne, wagi, radiobudziki,
11. urzadzenia elektryczne dla gospodarstw domowych i do kuchni (ujete w klasie 11),

35. ustugi handlu hurtowego i detalicznego w odniesieniu do elektrycznych urzadzen
gospodarstwa domowego, urzadzen i przyrzadéw elektrycznych i elektronicznych, urzadzen i
akcesoriow do odbierania i zapisywania, przesytania i odtwarzania dzwieku i/lub obrazu i/lub
danych przetwarzanych elektronicznie, sprzetu i oprogramowania komputerowego, plikéw do
pobrania, aparatéw fotograficznych, filmowych i optycznych, przyrzadéw i mediéw do
nagrywania, no$nikéw danych, urzadzen i przyrzadéw medycznych, urzadzen i pojemnikéw
elektrycznych i nieelektrycznych do gospodarstwa domowego, tazienki i kuchni, urzadzen
oSwietleniowych i elementéw oswietleniowych, zegarkéw i przyrzadéw do pomiaru czasu.

(dowdd: wydruki z bazy OHIM k.34-61 akt sygn. XXIIGWo 36/13)

Znak towarowy SATURN jest jedng z najstarszych europejskich marek specjalistycznych
sklepéw z elektronikg uzytkowa. Pierwszy sklep pod tym znakiem powstat w Niemczech w 1961 r.

Dzi$ sie¢ jest obecna w 12 krajach, od 2004 r. takze w Polsce, gdzie dziata 18 z og6lnej liczby 460



sklepéw S oferujacych szeroki asortyment elektroniki uzytkowej, artykuléw gospodarstwa
domowego, komputeréw i akcesoriéw komputerowych, sprzetu telekomunikacyjnego i foto-

graficznego, muzyki, filméw oraz gier i oprogramowania komputerowego. Pod tym znakiem dziata

takze sklep internetowy (www.saturn.pl). (dowéd: wydruki ze stron internetowych k.47-50, k.23-
26,148-152, gazetki k.153 i k.27 akt sygn. XXIIGWo 36/13)

Znaki SATURN, uzywane acznie, w kolorystyce czarno-czerwono/pomaranczowo-biate;j:

s3 znane i rozpoznawalne przez klientéw. Sie¢ sklepéw SATURN
otrzymata Godfo Jakosci Obstugi 2011, zostata tez trzykrotnie wyrdzniona Laurem Konsumenta.
Znaki uzywane s3 przez uprawniong i podmioty powigzane z nig gospodarczo w podejmowanych
przez nie licznych i kosztownych dziataniach promocyjnych i reklamowych. (dowdd: zeznania
$wiadka D. P. k. 230-232, artykuty prasowe i reklamy k.52-62, zrzuty z ekranu k.27-33 akt sygn.
XXIIGWo 36/13)

T spoétka z 0.0. w P jest przedsiebiorcg prowadzacym obecnie - pod nazwg SALURION
(poprzednio SATURION) - dziatalnos$¢ gospodarcza w zakresie sprzedazy hurtowej i detaliczne;j
sprzetu elektronicznego i komputerowego w dwaéch placéwkach handlowych we Wroctawiu i w
Poznaniu oraz poprzez sklep internetowy na stronie www.salurion.pl, w ktérym oferuje:
komputery, sprzet komputerowy, programy i ksigzki, gry, artykuty fotograficzne i Video, telefony i
GPS, RTV, AGD, akcesoria, artykuty biurowe i produkty Apple. Pozwana nie jest abonentem
domeny internetowej saturion.pl (bezsporne - tak tez o$wiadczenie k.300), jednak na stronie
utworzonej pod adresem wwwe.saturion.pl obecne byly oferowane przez nig ustugi sprzedazy
sprzetu RTV i AGD. (dowdd: odpis z KRS k.70-73, wydruki ze stron internetowych k.67, 94-95,
160, 170-171 fotografie k.96-98 oraz wydruki ze stron internetowych k.62-69, 74-134, 235-236,
273, zamo6wienie k.135-136, fotografie k.232-234v akt sygn. XXIIGWo 36/13)



http://www.saturn.pl/
http://www.saturion.pl/

Oznaczenie stowne SATURION wykorzystywane byto przez pozwang w tresciach strony

internetowej, w adresach e-mail, w dokumentach handlowych, jak tez - jako logo

SLRON,

, W oznaczeniu placéwek handlowych: & . Wezwana
do zaniechania naruszen, obowigzana zmienita oznaczenie na stronie internetowej, nieznacznie

modyfikujgc czcionke stowa SATURION i eliminujagc z elementu graficznego pierscien:

ACLILE

. (dowéd: wydruki ze stron internetowych k.94-95, fotografie k.96-98, 228-
229, oraz k.62-69, 74-134, 144-149, dokumenty handlowe k.135-136 akt sygn. XXIIGWo 36/13)

SALURION

Obecnie pozwana uzywa oznaczenia stownego SALURION i stowno-graficznego
(dowdd: wydruki ze stron internetowych k.210-220, 298-299, 302, fotografia k.228-229, zrzut z
ekranu k.297)

Sad zwazyl co nastepuje:

Podstawowg funkcja znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub
koncowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych,
odroznienia go (bez ewentualno$ci wprowadzenia w biad) od towaréw lub ustug innego
pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci, obecnie Trybunatu
Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, z 18 VI
2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, z 8 V 2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo, wyrok Sadu Unii
Europejskiej z 8 I1 2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life)

Z orzecznictwa Trybunalu wynika w spos6b niewatpliwy, Zze prawo wylaczne zostato
przyznane wiascicielowi znaku towarowego, aby umozliwi¢ mu ochrone jego szczegdlnych
intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mégt gwarantowac¢ konsumentom wskazanie pochodzenia
towaru lub ustugi oraz ich jakosci, peli¢ funkcje komunikacyjng, reklamowg i inwestycyjna.
Wykonywanie tego prawa winno by¢ zastrzezone dla przypadkéw, w ktérych uzywanie przez

osoby trzecie okresSlonego oznaczenia wptywa lub moze negatywnie wptywac na pelnione przez



znak funkcje. (tak wyrok Trybunatu z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 Budéjovicky Budvar, a
takze wyroki z 18 VI 2009r. w sprawie C-487/07 L’Oréal iin., z 23 III 2010 r. w sprawach
potaczonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google)

Wspoélnotowy znak towarowy jest jednolitym tytutem ochronnym, funkcjonujagcym
obecnie w oparciu 0 unormowania rozporzgdzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 11 2009 r. w
sprawie wspolnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), ktore reguluje w szczegdlnosci
zasady rejestracji, wynikajace 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 wiekszosci, sa one powtdrzeniem regulacji
zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104 /EWG z 21 XII 1989 r. majqcej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszqcych sie do znakéw towarowych. (Dz.U 1989 L40
str.1) Implementujaca jg ustawa Prawo wtasnosci przemystowej znajduje zastosowanie wytgcznie
tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporzadzeniu, w szczegdlnosci w tym zakresie,

w jakim odsyta ono do przepiséw prawa krajowego.

Z art. 9 rozporzadzenia wynika prawo wtasciciela do wytacznego i niezaktdconego
uzywania zarejestrowanego wspolnotowego znaku towarowego oraz do zakazywania innym

osobom, nie majacym jego zgody, uzywania w obrocie:

a. identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towaréw lub ustug;
b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identycznosci lub podobienistwa do znaku oraz identyczno$ci
albo podobienstwa towaréw lub ustug, ktérych dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdo-

podobienstwo wprowadzenia w biad opinii publicznej, ktoére obejmuje takze

prawdopodobienistwo ich skojarzenia;

c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towardéw lub ustug, ktére
nie sg podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy sie on renoma w
Unii Europejskiej i gdy uzywanie oznaczenia bez wuzasadnionej przyczyny przysparza
naruszycielowi nienalezng korzys¢ albo jest szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy

wspolnotowego znaku towarowego. (ust.1)

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu
znaku (oznaczenia) powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjne;.
Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze wcze$niej zarejestrowanym znakiem, tylko wtedy,
gdy powtarza - bez dokonywania zmian lub uzupetnien - wszystkie elementy tego znaku, lub gdy
rozpatrywane jako cato$¢, wykazuje nieznaczne rdznice, ktore nie zostang dostrzezone przez

przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20 I1I 2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion)



Znak towarowy i przeciwstawione mu oznaczenie mozna uzna¢ za podobne, jezeli, z
punktu widzenia okre$lonego kregu odbiorcéw, s3 one przynajmniej cze$ciowo identyczne w
jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01
Matratzen) Konieczne jest tu dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech
znakéw i ich catosSciowego oddzialywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie
uwaznego i rozsgdnego przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20 III 2003 r. w
sprawie C-291/00 LT] Diffusion)

Dokonujgc oceny podobienstwa towaréw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie
czynniki charakteryzujace zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczeg6lnie ich rodzaj i
przeznaczenie, Sposéb uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze
ich wzajemnym, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w
sprawie T-388/00 ELS, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo) Catosciowa ocena zaktada
pewng wspodtzaleznos¢ miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczeg6lnosci podobienstwem
znakéw towarowych oraz towaréw lub ustug, ktérych one dotycza, przy czym niski stopieni
podobienistwa towaréw i ustug moze by¢ zréwnowazony znaczacym stopniem podobienistwa
znakéw i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznos$ci - 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 XI1 2008
r.w sprawie C-16/06 Mobilix)

W mys$l utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad istnieje
wtedy, gdy znaczna cze$¢ wtasciwego kregu odbiorcéw mogtaby zosta¢ sktoniona do omytkowego
zakupu towaru pozwanego, mys$lac, ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub
ustugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie moglaby uzna¢, ze dane towary
lub ustugi pochodzg z przedsiebiorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z
29 1X 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon,z 4V 1999 r., z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd
Schuh-fabrik Meyer, z 2 1X 2010 r. w sprawie C-254/09 CK Kalvin Klein) Prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btad powinno by¢ oceniane w sposéb catosciowy, wedtug sposobu postrzegania
okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci konkretnego
przypadku, szczegblnie wzajemnej zaleznosci miedzy podobienstwem oznaczen i towaréw lub
ustug, ktérych one dotycza. (tak wyroki Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23
II1 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 Hillsiz 20 1 2010 r. w sprawie T-460/07
Mendion)

Ocena ryzyka konfuzji w zakresie podobienstwa wizualnego, fonetycznego Ilub
koncepcyjnego spornych znakéw powinna sie opieraé na wywieranym przez nie catoSciowym

wrazeniu ze szczegolnym uwzglednieniem ich elementéw 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 iz 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 Shaker) Z zasady, odbiorcy nie uznajg elementu
opisowego, stanowigcego cze$¢ ztozonego znaku towarowego, za dominujacy w catoSciowym
wrazeniu, jakie ten znak wywiera. (tak wyroki Sadu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 Budmen i z
6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 Chufafit) O ile przecietny konsument postrzega zwykle znak
towarowy jako catos$¢ i nie zaglebia sie w analize jego poszczeg6lnych elementéw (tak wyrok
Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 Sabel), o tyle to wtasnie jego odrézniajace cechy s3,
co do zasady, najtatwiej 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)

Wiasciwy krag odbiorcow sktada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie
poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsgdnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw
moze sie roznie ksztattowac¢ w zaleznosci od kategorii towaréw lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z
22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01
Libertel i z 12 1 2006 r. C-361/04 Ruiz Picasso) Przecietny konsument rzadko ma mozliwos¢
przeprowadzenia bezposredniego poréwnania roznych znakéw towarowych, musi zazwyczaj
zdawac¢ sie na zachowany w pamieci niedoskonaty obraz tych znakéw towarowych. Ryzyko
konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrézniajacy znaku towarowego, ktéry
wynika z jego samo-istnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci znaku na rynku). (tak
wyroki Trybunatu z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer,z 11 X1 1997 r. w
sprawie C-251/95 SABEL iz 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon)

[stnieje pewna wspétzaleznos$¢ miedzy znajomoscig znaku towarowego wsrod odbiorcow,
a jego charakterem odrdzniajacym, tym bardziej wzmocnionym, im bardziej znak jest znany. Przy
dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy sie wysoce odrézniajagcym charakterem wynikajg-
cym z jego znajomosci wsrod odbiorcéw, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego
przypadku, w szczego6lnosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dtugos¢ okresu
jego uzywania, wielko$¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji,
udziat procentowy zainteresowanych grup odbiorcow, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie
towaréw jako pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa. Ciezar udowodnienia sity znaku

towarowego i jego odrézniajacego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Z zalgczonych do wniosku o udzielenie zabezpieczenia wydrukéw z bazy OHIM wynikaja

(niekwestionowane przez pozwang) prawa M GmbH do uzywania stownego i graficznych znakéw

towarowych: SATURN, connecl i % Na wstepie nalezy




wyjasnié, ze - inaczej niz zdaje sie tego zada¢ powddka - naruszenie kazdego z tych znakéw
powinno by¢ oceniane odrebnie. Nalezy jednak podkresli¢, Zze — zgodnie z wyrokiem wydanym
przez Trybunat Sprawiedliwo$ci UE w dniu 18 VII 2013 r. w sprawie C-252/12 - wymag
rzeczywistego uzywania moze zostac spetniony, jezeli graficzny wspdlnotowy znak towarowy jest
uzywany wylacznie w potaczeniu z natozonym na niego znakiem stownym, pod warunkiem ze
réznice miedzy postacig, w jakiej znak jest uzywany, a postacia, w jakiej zostat on zarejestrowany,
nie zmieniajg jego odrézniajgcego charakteru. Jezeli wspdlnotowy znak towarowy nie zostat
zarejestrowany w kolorze, jednak uprawniony powszechnie uzywa go w konkretnym kolorze lub
kombinacji koloréw, w zwigzku z czym znaczna cze$¢ odbiorcow kojarzy go z tym kolorem lub
kombinacja koloréw, to kolor lub kolory uzyte przez osobe trzecig w oznaczeniu, ktéremu zarzuca
sie naruszenie, s3 istotne dla cato$ciowej oceny ryzyka konfuzji lub czerpania nienaleznych

korzysci.

Zaoferowany Sadowi material dowodowy przekonuje o diugotrwatym, intensywnym
uzywaniu przez powddke stownego znaku towarowego SATURN (CTM-005147401), pisanego
biatymi drukowanymi literami na czarnym tle, obok znaku graficznego CTM-005148119.
Jakkolwiek pozwana - co do zasady - zaprzeczyta twierdzeniom M GmbH, to jednak nie
przedstawita Zadnych twierdzen, a tym bardziej dowodéw dotyczacych europejskiego rynku
sprzedazy sprzetu komputerowego oraz RTV i AGD. W szczegdlnosci nie podwazyta w zaden
spos6éb pozycji rynkowej uprawnionej, ani prowadzonych przez nig dziatan promocyjnych i
reklamowych, ktérych konsekwencja jest dobra rozpoznawalno$¢ znaku SATURN w relatywnym
kregu konsumentéw. Dowodem tego nie sg w szczegdlnosci zeznania Swiadka Jacka Jaworskiego
(k.280), przemawiajace za racja strony powodowe;j.

Materiat dowodowy pozwala na ustalenie, Ze uprawniona (samodzielnie i przez podmioty
powigzane z nig gospodarczo) intensywnie uzywa znakéw CTM-5147401 i CTM-5148119, ktoére
majg wysoka pierwotng i wtorng zdolno$¢ odrdzniajgca. Znaki sg uzywane tacznie w kolorystyce
czarno-czerwono/pomaranczowo-biatej, a stowo SATURN pisane jest drukowanymi literami,

prosta czcionka, z charakterystycznym zapisem litery A - A, pozbawionym poziomej kreski.

Zeznania $wiadka D.P. przekonujg o rozpoznawalnosci znaku towarowego SATURN, w
szczegblno$ci w postaci, w jakiej jest on uzywany przez powoddke. Pozwana spoétka znacznie
pdzniej niz M GmbH rozpoczeta uzywanie znaku towarowego SATURION w wersji stownej lub
stowno-graficznej - pisanego biatymi, drukowanymi literami (z charakterystyczng litera A na

czarnym tle. Oznaczenie stowne pozwanej byto 1aczone z elementem graficznym,



SATURION
przedstawiajacym planete w kolorze czerwonym el 7apisany drobnym
drukiem slogan nie zmieniat wysoce odrdzniajacego charakteru uzyskiwanego przez ten znak ze
wzgledu na jego element stowny SATURION i wizerunek planety. Wbrew jej twierdzeniom,
zawnioskowany przez spotke T, swiadek ].]. kojarzyt nazwe i element graficzny z planetg Saturn, a
zatem w odbiorze konsumenckim znaki stron nalezy uznac za identyczne koncepcyjnie.

Utrwaliwszy w swiadomosci konsumentéw ten wizerunek, w efekcie dziatan uprawnionej,

LR,

JAINIZS

pozwana zmodyfikowata wyglad elementu graficznego , pozostajac jednak
w tym samym uktadzie graficznym i kolorystyce. Zdaniem Sadu, w kwestionowanym oznaczeniu
stowo SATURION ma charakter odrozniajgcy, wprost kojarzac sie nabywcom (takze

uzytkownikom Internetu) z powddka i jej znakiem towarowym SATURN, szczegélnie w wersji

stowno-graficznej w jakiej jest uzywany

Znaki powddki sg zapamietywane przez nabywcéw ze wzgledu na stowo SATURN,
kontrastowg kolorystyke oraz (w mniejszym stopniu, raczej jako podkreslenie znaczenia elementu
stownego) graficzne przedstawienie planety Saturn z charakterystycznym dla niej pierscieniem.

Oznaczenie pozwanej powiela kolorystyke (czarne tto, biaty napis i czerwony /
pomaranczowy element graficzny), uktad graficzny catosci zbudowanej wokot wyeksponowanego
stowa SATURION, w sposdb niewatpliwy kojarzacego sie ze stowem SATURN - wyrdzniajgcym sie
W uzywanym przez uprawniong jej znaku towarowym. Roéznice miedzy stowami SATURN -
SATURION niwelowat pierwotnie uzywany wizerunek planety Saturn z jej ksiezycem, w kolorze
czerwonym, podobnym do pomaranczowego.

Sad jest przekonany, Ze dziatania pozwanej, pomimo pewnych (nieznacznych) modyfikacji
dokonanych w efekcie sprzeciwu powddki naruszajg prawo M GmbH do stownego wspdlnotowego
znaku towarowego CTM-005147401. Ze wzgledu na podobienstwo graficzne i wyeksponowany w
nim element stowny SATURN, mozna stwierdzi¢ takze naruszenie znaku CTM-011259959,
element stowny CONNECT ma bowiem charakter opisowy i jest stabiej zapamietywany przez
konsumentow, niz dobrze im znane stowo SATURN.

Racje ma pozwana, twierdzac, ze w jej przypadku (spotka prowadzi sprzedaz internetowg
towaréw identycznych z tym, dla ktérych sg chronione znaki M GmbH) nalezy bra¢ pod uwage

mozliwo$¢ pomytki uzytkownika Internetu, nie ma jednak zadnych przestanek do stwierdzenia, ze



osoba taka jest lepiej zorientowana niz nabywca towaréw stron dokonujacych zakupéw w
zwyktych sklepach. Przeciwnie, osoba korzystajaca z wyszukiwarek internetowych jest bardziej
podatna na pomylki, ze wzgledu na tozsamo$¢ poczatkowych liter SATUR, wpisawszy je do
wyszukiwarki otrzymujemy informacje o stronach internetowych obu stron. Pozwana pomija przy
tym swych klientéw dokonujacych zakupéw w sklepach stacjonarnych, w ktorych oznaczeniach
eksponowana jest wersja stowno-graficzna. Nie wyjasnia przyczyn wyboru kolorystyki wysoce
zblizonej do znaku uzywanego przez powodke, jej uktadu graficznego, czcionki stowa SATURION.
Nawet jednak, gdyby jej dziatania ograniczaly sie do sprzedazy towaréw poprzez sklep
internetowy, nie eliminowatoby to ryzyka konfuzji konsumenckiej, nie mozna bowiem uzna¢ za
catkowicie roztgczne kregéow Kklientow sklepéw stacjonarnych i internetowych. Mozliwosci
popelienia omytki nie eliminuja warunki, w jakich sprzedawane s3g towary, o realnych pomytkach
zeznaje chocby swiadek J.].

Zdaniem Sadu, prawa wytgczne powddki do znakéw towarowych CTM-005147401 i CTM-

011259959 narusza takze uzywanie przez pozwang znaku SATURION w wersji stowno-graficznej

SALURION

. Wbrew zapewnieniom pozwanej, trzeci znak w tym wyrazie nie jest
postrzegany jako podwdjna litera L, na marginesie nalezy zauwazy¢, ze w stowie SALURION litera
ta nie jest zdublowana, lecz jako litera T. Dla oceny podobienstwa nie majg znaczenia intencje
pozwanej, lecz odbior jej znaku przez Kklientébw zainteresowanych zakupem sprzetu
komputerowego oraz urzadzen RTV i AGD. Oznaczenie to nawigzuje do uktadu i kolorystyki
uzywanego przez powoddke znaku SATURN. Dziatania spétki T zmierzajace do eliminacji ryzyka
konfuzji konsumenckiej majg wiec charakter pozorny, zachowujac wszystkie elementy decydujace
0 naruszeniu.

W przekonaniu Sadu, uzywanie dla ustug sprzedazy detalicznej (zaliczanych do klasy 35.
Klasyfikacji nicejskiej) towaréw nalezacych do klas 7., 9.1 11., identycznych z objetymi ochrong
znakéw towarowych SATURN i SATURN CONNECT oznaczen bardzo podobnych na ptaszczyznie
graficznej i fonetycznej, uzasadnia stawiany spétce T zarzut naruszenia praw do z rejestracji
znakéw towarowych CTM-005147401 i CTM-011259959 w sposéb zdefiniowany w art. 9 ust. 1b

rozporzadzenia.

Zdaniem Sadu, nie mozna natomiast twierdzi¢ o naruszeniu przez pozwang znaku
towarowego CTM-5148119. Jego uzywanie przez uprawniong - 1gcznie ze znakiem stownym
SATURN - nie miesci sie w granicach okres$lonych w art. 15 ust. 1a rozporzadzenia. (por. wyroki
Trybunatu Sprawiedliwosci UE z 25X 2012 r. w sprawie C-553/11 Bernhard Rintisch vs. Klaus



Eder, z 181V 2013 r. w sprawie C-12/12 Colloseum Holding AG vs. Levi Strauss & Co.) Element
stowny zdecydowanie zwieksza bowiem zdolno$¢ odrézniajacg tego znaku. Samodzielnie
przeciwstawiany kazdemu z oznaczen pozwanej znak CTM-5148119 rézni sie od nich zaréwno na
ptaszczyznie wizualnej, jak i koncepcyjnej. Nalezy przy tym zauwazy¢, ze powddka w zaden sposéb
nie wyjasnita, na czym miatoby polega¢ w tym przypadku naruszenie jej wytacznosci.

Pozwana nie przedstawita zadnych twierdzen i dowoddéw, na ktérych podstawie Sad
mogltby ustali¢, Ze dziatajac na tym samym rynku sprzetu komputerowego oraz RTV i AGD
podejmowata - na wlasny koszt - realne dziatania promocyjne i reklamowe, aby odrdzni¢ sie od
konkurentéw, w szczeg6lnosci od powodowej spotki. Skala poczynionych przez nig naktadéw na

ten cel (udokumentowane na k.129-133) i czas, w jakim miato to miejsce, jest bardzo niewielka,

STRION,

jak na przedsiebiorce wchodzacego - z wysoce konfuzyjnym oznaczeniem
rynek, na ktérym od wielu juz lat wysoka pozycje zajmuje powddka.

Pozwana starata sie przekona¢ Sad o odmiennosci jej znaku ze wzgledu na znaczenie stowa
SATURION. Wnioskowane na poparcie jej zarzutéw opinie bieglych nie majg jednak dla
rozstrzygniecia sporu istotnego znaczenia, biegli ci (z ich wiedzg i rozeznaniem w dziedzinach
grafiki, jezykéw starozytnych taciny i greki oraz astrologéw) nie mogg by¢ uznani za osoby
nalezace do relatywnego grona konsumentéw. Pozwana nawet nie twierdzita, Ze nabywcami
towardw stron sg wytgcznie eksperci w wymienionych dziedzinach lub osoby majace ich wiedze.
Sad oddalit wnioski o dopuszczenie dowoddéw z ich opinii, ich wiedza nie ma znaczenia dla oceny
podobieistwa znakéw, towardw / ustug stron, ani nawet ryzyka konfuzji konsumenckie;j.
Zgtaszajac wnioski dowodowe pozwana nie odnosi ich do regut wypracowanych przez sady
wspolnotowe dla oceny naruszenia praw do znakéw towarowych.

Sad oddalit takze wnioski pozwanej o dopuszczenie dowodow z zeznan $wiadkéw Z. B. i B.
S, a takze z przestuchania jej przedstawiciela w charakterze strony, jako powotywane na
okolicznosci nieistotne dla rozstrzygniecia sprawy lub negatywne, w sytuacji, gdy mogly zaistnie¢
przypadki nieznane prezesowi zarzadu spotki T, jego niewiedza nie moze wiec stuzy¢ budowaniu
og6lnych twierdzen. W szczeg6lnosci zeznania te nie mogly wptywaé na normatywna ocene
istnienia prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad wskutek uzywania przez spotke T znakow
SATURION, spos6b ich uzywania oraz oferta towarowa pozwanej wynika w sposob niewatpliwy z
dokumentdéw, fotografii i wydrukéw ze stron internetowych ztozonych do akt. Bez znaczenia sa
takze przywotywane przez pozwang przyklady uzywania stowa SATURN jako znaku towarowego
(k.101-114), nie pozbawia to bowiem waznosci praw powoddki, ani nie pozbawia jej znakow

towarowych ich zdolnosci odroézniajacej, szczegdlnie wtérnej.



Pozwana nie przedstawita zadnych faktéw, a tym bardziej dowoddéw, ktére pozwolityby
uznac jg za uzywacza uprzedniego w rozumieniu art. 160 p.w.p. Nie wyjasnita takze, w jakim trybie
regulacja prawa krajowego miataby znaleZ¢ zastosowanie do wspélnotowego znaku towarowego.
Nalezy przy tym zwroéci¢ uwage, ze w tym przypadku naruszenie wigze sie z uzywaniem
oznaczenia stowno-graficznego SATURION, kojarzacym sie ze znacznie wcze$niejszym znakiem
stownym SATURN (CTM-005147401) i odrézniajacym elementem stownym SATURN w znaku
CTM-011259959, ktéry nalezy uznac za nalezacy do serii (rodziny) znakéw SATURN. Pozwana nie
moze sie skutecznie powolywaé na uprzednie uzywanie oznaczenia, ktére od poczatku wyraznie
naruszato znak stowny powodki.

Aby ustali¢, w jakich warunkach strony uzywaja swych znakéw (sprzedaz przez sklepy
internetowe), Sad dopuscit i przeprowadzit dowdd z zeznan swiadka J. ]. (k. 280). Nie pozwalaja
one jednak - jak zdawata sie twierdzi¢ pozwana - wyeliminowac¢ ryzyka konfuzji konsumenckie;j.
Przeciwnie, Swiadek potwierdzit, Ze ze wzgledu na uzywanie kwestionowanego znaku SATURION,
pozwana jest mylona z powddka. Stawiane spoéice T zarzuty majg wiec takze uzasadnienie w
faktach. Zasadnosci stawianych pozwanej zarzutéw, w rozumieniu braku bezprawnosci dziatania

spotki T nie neguja takze wydruki ze stron internetowych (k.116-128, 134-136)

Skutki ~ wspolnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom
rozporzadzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszgcemu sie
do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepiséw tytutu X. (art. 14 ust. 1) Dla
zapewnienia wtascicielowi realizacji jego praw z rejestracji moga by¢ zakazane, w szczegdélnosci:

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

b. oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub
oferowanie i $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;
przywéz 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 szczegdlne powody, decyzje
zakazujacg pozwanemu okreSlonych dziatan. Stosuje réwniez $rodki, zgodnie z przepisami
ustawodawstwa Krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.
1) Oznacza to, ze jeSli w prawie krajowym istniejg inne jeszcze sposoby ($rodki ochrony) znaku
przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, Sad powinien je, na wniosek powoda,
zastosowac do ochrony znaku wspolnotowego. Odnosi sie to wprost do przepiséw ustawy z 30 VI

2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej:



- art. 296 ust. 1 stanowigcego, Ze osoba, ktorej prawo ochronne na znak towarowy zostato
naruszone, moze zada¢ od naruszyciela (oprécz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie

uzyskanych korzys$ci oraz naprawienia wyrzadzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,

- art. 286, stanowigcego, ze sad rozstrzygajac o naruszeniu prawa sad moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o bedgcych wtasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych
wytworach oraz $rodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W
szczegoblnosci sad moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet
zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu. Orzekajac, sad uwzglednia wage

naruszenia oraz interesy osob trzecich,

- art. 296 ust. 1a w zw. z art. 287 ust. 2, stanowigcego, Ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu, moze
orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo catosci
orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposoéb i w zakresie okre$lonym przez sad.

Ocena naruszenia lub grozby naruszenia praw wylgcznych dokonywana jest na dzien zamkniecia
rozprawy, co uzasadnia dopuszczenie zgtoszonych w toku postepowania dowod6éw na okolicznos¢

aktualnosci naruszania.

Nie ulega watpliwosci Sadu, Ze pozwana nie miata zgody uprawnionej na uzywanie dla
identycznych towaréw i ustug ich sprzedazy konfuzyjnie podobnego do znakéw SATURN i
SATURN CONNECT znaku towarowego. Dziatania spo6tki T, polegajace na uzywaniu oznaczen:
stownego SATURION i stowno-graficznych sg zatem bezprawne. Uprawnionej stuzg wiec zadania
zakazowe z art. 9 ust. 2 rozporzadzenia oraz zadania usuniecia skutkéw naruszen, zgodnie z
powotanymi przepisami prawa krajowego, stosowanymi do znakéw wspolnotowych poprzez art.

102 ust. 1 rozporzadzenia.

M GmbH w [ moze skutecznie zada¢ zakazania T spétce z ograniczong odpowiedzialnoscig

w P naruszania praw M GmbH w I do stownego wspdlnotowego znaku towarowego SATURN

zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerem

SATURN

CcCoOnMmnmMmectd

005147401 oraz do graficznego wspolnotowego znaku towarowego
zarejestrowanego pod numerem 011259959, przez uzywanie oznaczenia stownego SATURION, a
takze oznaczen stowno-graficznych zawierajacych element stowny SATURION pisany
drukowanymi biatymi literami i element graficzny w postaci potkola lub wizerunku planety w

kolorze czerwonym na czarnym tle, w szczegdlnosci oznaczen:



SALURION

"N 0 SATURION

w zwigzku ze S$wiadczeniem ustug sprzedazy produktéw elektroniki uzytkowej, artykutow

gospodarstwa  domowego, komputeréw i  akcesoriow  komputerowych, sprzetu
telekomunikacyjnego i fotograficznego, nosnikéw nagran muzycznych i filmowych, gier i
oprogramowania komputerowego, ksigzek i materiatéw biurowych; w tym na papierze firmowym,
w materiatach promocyjnych i reklamowych, na stronie internetowej, na profilach internetowych
portali spoteczno$ciowych oraz na szyldach i bannerach, a w przypadku oznaczenia stownego
SATURION réwniez w nazwie domeny internetowej, w tym w adresach odsytajacych do innych

stron internetowych zwigzanych z dziatalno$cig pozwanej i w adresach poczty elektroniczne;.

Zadanie z pkt I. pozwu zostato przez Sad uszczegdétowione i odniesione do konkretnych
sposobdw stwierdzonego naruszenia. Formutowany na przyszto$¢ zakaz nie moze obejmowaé
sjakiejkolwiek formy graficznej” oznaczenia, mozna sobie bowiem wyobrazi¢ taka, ktérej inne
elementy zdominujg stowo SALURION. Nie moze sie takze odnosi¢ do ocennego okreslenia ,w
sposob wprowadzajacy w btad opinie publiczng”. W tym zakresie powddka nie dowiodta tez

istnienia realnej grozby naruszenia jej praw w przysztosci.
W pozostatej czesci powddztwo z pkt 1. podlegato oddaleniu.

Sad oddalit takze Zadania z pkt I i III (a w konsekwenciji takze z pkt V.), powodka nie wnosi
bowiem o podanie do publicznej wiadomosci wyroku lub informacji o nim, jak stanowi o tym
przepis art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a, zadajac w istocie publikacji o§wiadczenia o ustaleniu
faktu naruszenia przez pozwang praw wytacznych powddki, ktére to ustalenie nie jest trescig

wyroku, stanowigc zaledwie przestanke do zastosowania wzgledem spo6tki T ustawowych sankgji.

Zadanie z pkt IV pozwu nakazania pozwanej zniszczenia, na jej koszt, stanowigcych jej
wlasno$¢, zwigzanych z prowadzong przez spotke T dziatalnoscig handlowa, materiatéw
informacyjnych i reklamowych, w tym banneréw, katalogéw, ulotek i artykutéw promocyjnych,
opatrzonych oznaczeniami o ktérych mowa w pkt 1., dotyczacych produktéw elektroniki
uzytkowej, artykuléw gospodarstwa domowego, komputeréw i akcesoriéow komputerowych,
sprzetu telekomunikacyjnego i fotograficznego, no$nikéw nagran muzycznych i filmowych, gier i
oprogramowania komputerowego, ksigzek i materiatéw biurowych, uzasadnione jest, w zakresie

wskazanym w pkt 1, przepisem art. 286 p.w.p.



O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c., obciazajac nimi w

rownych czesciach kazda ze stron, stosownie do wyniku postepowania.

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 sagdowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa
strony. (§3 art. 98 kp.c) Optaty za czynnosci adwokackie przed organami wymiaru
sprawiedliwosci okresla rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z 28 IX 2002 r. w sprawie optat
za czynnosci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Parstwa kosztow nieoptaconej pomocy

prawnej udzielonej z urzedu.

Zasadzajac optate sad bierze pod uwage niezbedny naktad pracy, a takze charakter sprawy
i wkitad pracy adwokata w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2
ust.1.) Podstawe stanowig okre$lone w rozdziatach 3-5 stawki minimalne. Optata nie moze by¢
wyzsza od szeSciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktorej wysokos¢ zalezy od wartosci
przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji stawka
minimalna wynosi 840 zt. (§ 11 ust. 1 pkt 18) Za prowadzenie sprawy w postepowaniu
zazaleniowym nalezy sie pelnomocnikowi wynagrodzenie w wysokos$ci 50% stawki minimalnej. (§

13 ust. 2 pkt 1)

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage, stopien skomplikowania i czas trwania
postepowania, Sad uznal, ze adekwatne do naktadu pracy pelnomocnika powddki, wykonujacego
zawdd adwokata, jest wynagrodzenie w podwdjnej minimalnej wysokosci (takze za postepowanie
zazaleniowe - tacznie 2.520 zt i 34 zt optaty od pelnomocnictwa), za$ pelnomocnika pozwanej

wynagrodzenie w minimalnej wysokosci (840 zti 17 zt optata od pelnomocnictwa).

Sad ustalit optate ostateczng na kwote 4.000 zt i uznat jg za pobrang od powo6dki do kwoty
1.000 zt. Sad natozyt na pozwang obowigzek uiszczenia pozostatej czeSci optaty ostatecznej. (art.

15 ust. 3 iart. 16 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach sqdowych w sprawach cywilnych)

Rozliczajac koszty Sad uwzglednit optaty od pozwu i wniosku o udzielenie zabezpieczenia
(1.300 z1). Nie uwzglednit natomiast wydatkéw poniesionych przez powddke na optaty notarialne,
zachowanie formy aktu notarialnego nie byto konieczne dla udowodnienia roszczen M GmbH. Sad
nie uwzglednil tez wydatkéw na ttumaczenie, ze ztozonych faktur (wystawionych w lipcu i
sierpniu 2013 r. przez biuro ttumaczen) nie wynika bowiem, jakich dotyczyty one dokumentéw (k.
311, 312) Faktura na k. 310 wystawiona zostata za 9 stron ttumaczenia, podczas gdy ztozono

dokument czterostronicowy. Na ttumaczeniach wydrukéw z bazy OHIM ztoZzonych w sprawie



sygn. akt XXIIGWo 36/13 widniejg daty z poczatku 2013 r., watpliwe przeto, aby ustuga ich

ttumaczenia zostata zafakturowana dopiero po upltywie przeszto pé6t roku.

Powodka nie moze zada¢ zwrotu kosztow prawdopodobnie zwigzanych z obecnoscig jej
petnomocnika na rozprawie w Sadzie Rejonowym we Wroctawiu w zwigzku z przestuchaniem
Swiadka w drodze pomocy sadowej (wynajecie samochodu od 16 do 20 marca 2014 r., zakup

benzyny i nocleg k.304-306).

Nie mozna takze stwierdzi¢ koniecznosci ponoszenia wydatkéw na wydruki. (k.307-309)



