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W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 7 sierpnia 2019 roku
Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzorow
Wspolnotowych
w sktadzie:
Przewodniczacy: SSO Ewa Dietkow
Protokolant: Patrycja Chantaj
po rozpoznaniu na rozprawie 24 lipca 2019 roku w Warszawie
sprawy z powodztwa gldwnego B. GmbH & Co. KG
z siedziba w Hamburgu (Niemcy)
przeciwko F. spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w Krakowie
0 ochrong prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego
oraz z pozwu wzajemnego F.spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedzibg w
Krakowie
przeciwko B. GmbH & Co. KG z siedzibg w Hamburgu (Niemcy)
0 uniewaznienie znaku towarowego
|. zakazuje pozwanemu gltéwnemu naruszania praw powoda glownego z rejestracji

nastepujacych migdzynarodowych znakoéw towarowych wskazujacych Uni¢ Europejska:

a) stownego znaku towarowego ,,Body Attack” zarejestrowanego pod numerem IR
1059911,
b) stownego znaku towarowego ,,ATTACK” zarejestrowanego pod numerem IR
110977,

to jest dziatan polegajacych na:

1. produkowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, sktadowaniu w wyzej
wymienionych celach oraz reklamowaniu przez pozwanego gldwnego suplementow
diety  opatrzonych  oznaczeniem  stownym ,MASS ATTACK” lub
»MASSATTACK?” oraz oznaczeniem stowno-graficznym:



2. uzywaniu oznaczen ,,MASS ATTACK” lub ,,MASSATTACK” w nazwie domeny
internetowej <massattack.pl>, pod ktdra prowadzona jest strona internetowa dziatajaca
pod adresem https://www.massattack.pl, za posrednictwem ktorej pozwany glowny
oferuje i reklamuje suplementy diety opatrzone oznaczeniami ,,MASS ATTACK” lub
»MASSATTACK”, w adresie internetowym profilu ,,Mass Attack” na portalu
spotecznosciowym Facebook: www.facebook.com/MassAttackPL oraz w reklamie,
dokumentach handlowych, w ofertach i cennikach, w odniesieniu do suplementow
diety;

nakazuje pozwanemu gltdéwnemu zniszczenie na wiasny koszt, w terminie 14 dni od dnia

uprawomocnienia si¢ wyroku, wszystkich, stanowigcych wlasno$¢ pozwanego gtownego

opakowan towaréw w postaci suplementow diety opatrzonych oznaczeniem slownym

»MASS ATTACK?” lub ,, MASSATTACK?” oraz oznaczeniem stowno-graficznym:

zobowigzuje pozwanego gtownego do wycofania z obrotu, w terminie 14 dni od dnia
uprawomocnienia si¢ wyroku, w szczegdlnosci od swoich dystrybutoréw i partnerow
handlowych, bedacych wlasnoscia pozwanego glownego towaréw w postaci
suplementéw diety opatrzonych oznaczeniem stlownym ,,MASS ATTACK” Ilub

»MASSATTACK?” oraz oznaczeniem stowno-graficznym:



VI.
VII.

VIII.

zobowigzuje pozwanego gtownego do zniszczenia wszelkich materialdow handlowych 1
reklamowych stanowigcych wlasno$§¢ pozwanego gléwnego dotyczacych suplementow
diety opatrzonych oznaczeniem stownym ,,MASS ATTACK” lub ,,MASSATTACK”
oraz stowno-graficznym jak w pkt 11 Il1;

zobowigzuje pozwanego gtownego do opublikowania na jego koszt ogltoszenia o wydanym
W sprawie orzeczeniu uznajagcym naruszenie przez pozwanego glownego praw powoda
gtownego wynikajacych z wymienionych w pkt I rejestracji migdzynarodowych znakoéw
towarowych wskazujacych Uni¢ Europejska w polskim wydaniu czasopisma ,,(...)”
wydawanego przez Wydawnictwo (...), na drugiej lub trzeciej stronie tego magazynu, w
terminie 1 miesigca od daty uprawomocnienia si¢ wyroku, przy czym tre$¢ ogloszenia
zostanie opublikowana czarng czcionka Times New Roman nie mniejsza niz 16 na bialym
tle 1 nie moze zajmowac mniej niz 20% powierzchni jednej strony czasopisma;

w pozostatej czesci powddztwo gtdéwne oddala;

zasgdza od pozwanego gtownego na rzecz powoda gldéwnego kwote 6.697,00 PLN (szes¢
tysiecy szescset dziewiecdziesigt siedem zlotych) tytutem zwrotu kosztéw procesu z
powddztwa gtéwnego;

oddala powddztwo wzajemne;

zasadza od powoda wzajemnego na rzecz pozwanego wzajemnego kwote 1.697,00 PLN
(tysigc szeS¢set dziewigédziesigt siedem ztotych) tytutem zwrotu kosztéw procesu z

powddztwa wzajemnego.

SSO Ewa Dietkow
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UZASADNIENIE

Powodd B. GmbH & Co. KG z siedzibg w Hamburgu (Niemcy) wnidst na podstawie art. 9
ust. 2 pkt b), art. 9 ust. 3, art. 124 (a), art. 125 ust. 1, art. 130 oraz art. 189 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej oraz na podstawie art. 296 ust. 1 i 2 pkt 2), art. 286 oraz art.
2861 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasno$ci przemystowej (tekst
jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 776) przeciwko pozwanemu F. spdlce z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg w Krakowie o:

I. zakazanie pozwanemu naruszania praw powoda z rejestracji nast¢pujacych

mig¢dzynarodowych znakow towarowych wskazujacych Uni¢ Europejska:

o stownego znaku towarowego “Body Attack” zarejestrowanego przez Biuro
Miedzynarodowe Swiatowej Organizacji Wiasnosci Intelektualnej (WIPO) pod
numerem IR1059911,;

. stownego znaku towarowego ,, ATTACK” zarejestrowanego przez Biuro
Migdzynarodowe WIPO pod numerem IR110977;

o stowno-graficznego znaku towarowego ,,Body Attack SPORTS NUTRITION”

zarejestrowanego przez Biuro Migdzynarodowe WIPO pod numerem IR1217783 ,

to jest zakazania dziatan polegajacych na:

3. produkowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, skladowaniu w wyzej
wymienionych celach oraz reklamowaniu przez pozwang suplementow diety
opatrzonych oznaczeniami ,,MASS ATTACK” lub ,,MASSATTACK?” bez wzgledu
na rozmiar, tlo oraz kolor i kroj czcionki, ktoéra zapisano te oznaczenia, w

szczegoOlnosci w opakowaniach zewnetrznych o nastgpujacym wygladzie:




XI.

4. uzywaniu oznaczen ,,MASS ATTACK” lub ,,MASSATTACK” bez wzgledu na
rozmiar, kolor czy grafik¢ czcionki, ktora zapisano to oznaczenie, w nazwie domeny
internetowej <(...).pl>, pod ktdéra prowadzona jest strona internetowa dziatajaca pod
adresem https://www. (...).pl, za posrednictwem ktorej pozwana oferuje i reklamuje
suplementy  diety opatrzone  oznaczeniami ,,MASS ATTACK” lub
»MASSATTACK”, w adresie internectowym profilu ,(...)” na portalu
spotecznosciowym (...): www. (...)oraz w reklamie, dokumentach handlowych, w
ofertach i cennikach, w odniesieniu suplementow diety;

nakazanie pozwanemu zniszczenia na wlasny koszt, w terminie 14 dni od dnia

uprawomocnienia si¢ wyroku, wszystkich, stanowigcych wlasno$¢ pozwanego opakowan

towaréw w postaci suplementoéw diety opatrzonych oznaczeniami ,MASS ATTACK?” lub

"MASSATTACK?” bez wzgledu na rozmiar, tlo oraz kolor i kroj czcionki, ktora zapisano

te oznaczenia, w szczegolnosci produktow w opakowaniach o nastepujacym wygladzie:

zobowigzanie pozwanego do wycofania z obrotu, w terminie 14 dni od dnia
uprawomocnienia si¢ wyroku, w szczegdlnosci od swoich dystrybutorow 1 partnerow
handlowych, bedacych wlasno$cia pozwanego towaréw w postaci suplementow diety
opatrzonych oznaczeniami ,,MASS ATTACK” lub "MASSATTACK” bez wzgledu na
rozmiar, tlo oraz kolor 1 kroj czcionki, w szczego6lnosci produktow w opakowaniach o

nastepujacym wygladzie:




XIl.

XII.

zobowigzanie pozwanego do zniszczenia wszelkich materiatow handlowych i
reklamowych stanowigcych wlasno$¢ pozwanego dotyczacych suplementow diety
opatrzonych oznaczeniami ,,MASS ATTACK” lub "MASSATTACK” o wygladzie
przedstawionym we wczesniejszych punktach;

zobowigzanie pozwanego do opublikowania na jego koszt ogloszenia o wydanym w
sprawie orzeczeniu obejmujacego: dane pozwanego, dane powoda oraz fakt wydania przez
Sad Okregowy w Warszawie wyroku uznajacego naruszenie przez pozwanego praw
powoda wynikajagcych z wymienionych w pkt I pozwu praw 2z rejestracji
migdzynarodowych znakow towarowych wskazujacych Uni¢ Europejska, w polskim
wydaniu czasopisma ” (...)” wydawanego przez Wydawnictwo (...)z siedzibg przy ul.
(...)w W. (...), na drugiej lub trzeciej stronie tego magazynu, w terminie 1 miesigca od
daty uprawomocnienia si¢ wyroku, przy czym tre$¢ ogloszenia zostanie opublikowana
czarng czcionka Times New Roman nie mniejsza niz 16 na bialym tle i nie moze

zajmowac mniej niz 20% powierzchni jednej strony czasopisma.

W odpowiedzi na pozew pozwany F. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z
siedzibg w Krakowie wniost o oddalenie powddztwa w catosci oraz o zasgdzenie na rzecz
pozwanego kosztow postepowania wedlug norm prawem przepisanych, w tym kosztow
zastgpstwa procesowego wg norm przepisanych - kK. 231-244.

W pozwie wzajemnym ztozonym 4 marca 2019 roku powod wzajemny F. spotka z
ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Krakowie wniost na podstawie art. 198 ust 2 w
zZwiazku z art. 59 ust. 1 lit. a) w zwigzku z art. 7 ust. 1 lit. b), lit. ¢) 1 lit d) Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej o: uniewaznienie skutkow rejestracji migdzynarodowej wskazujacej Unie w
zakresie stownego znaku towarowego ,, ATTACK" o numerze zgloszenia 1110977,
zarejestrowanego na rzecz pozwanego wzajemnego w dniu 31 pazdziernika 2011
roku oraz o zasgdzenie od pozwanego wzajemnego na rzecz powoda wzajemnego kosztow
postepowania, w tym kosztow zastgpstwa procesowego, wedlug norm prawem
przepisanych.

W odpowiedzi na pozew wzajemny pozwany wzajemny B. GmbH & Co. KG z
siedziba w Hamburgu wnidst o oddalenie w cato$ci pozwu wzajemnego jako niezasadnego
oraz o zasadzenie od powoda wzajemnego na rzecz pozwanego wzajemnego kosztow
postepowania, w tym kosztow zastepstwa procesowego, wedlug norm prawem przepisanych -

k. 491-502.



Sad Okregowy ustalil:

B. GmbH & Co. KG z siedzibg w Hamburgu zostalo zalozone w 1994 roku, obecnie
zatrudnia ponad 180 pracownikdéw, posiada ponad 40 wiasnych sklepow w N., A. a takze sie¢
sklepow partnerskich w S. i, I. oraz S.. Sprzedaz towaréw powoda gtdéwnego prowadzona jest
ponadto w sklepach z produktami fitness, placéwkach treningowych i klubach sportowych,
aptekach, marketach, drogeriach i na stacjach benzynowych w wielu krajach na swiecie.
Niemal od poczatku dzialalno$ci istotnym elementem polityki ekonomicznej powoda
gléwnego byly internetowe kanaly sprzedazowe. Pierwszy sklep internetowy zostat
uruchomiony w 1997 roku, a pierwszy sklep stacjonarny ruszyt w 2003 roku. Za pomoca
oficjalnych kanalow dystrybucji produkty Body Attack dost¢pne sa w ponad 30 krajach na
caltym S$wiecie, przez co w branzy produktéw spozywczych i suplementow diety ma
ugruntowang silng pozycje — dowdd - wydruk z podstrony informacyjnej (...) sklepu
internetowego Body Attack k. 46 — 48. Powod glowny ma prawo do:

a)  stownego znaku towarowego ,,Body Attack" nr 1059911 z datg pierwszenstwa od 15
wrzesnia 2010 roku, a zarejestrowanego m.in. dla towarow z klasy 5 Klasyfikacji
Nicejskiej, w tym dla preparatéw odzywczych, wzmacniajacych 1 od§wiezajacych na
bazie aminokwasow i/ lub witamin i / lub mineratéw — dowod - wydruk z bazy EUIPO k.
50-52;

b) stownego =znaku towarowego , ATTACK" nr 110977, chronionego z data
pierwszenstwa od 3 maja 2011 roku, a zarejestrowanego m.in. dla towaréw z klasy 5
Klasyfikacji Nicejskiej, w tym dla preparatow do przygotowywania napojow
dietetycznych — dowod - wydruk z bazy EUIPO k. 54-57 oraz:

. Eevefay AT X aa¥s
c) stowno - graficznego znaku towarowego nr 1217783

chronionego z datg pierwszenstwa od 21 czerwca 2013 r. zarejestrowany dla towarow i
ustug z nastgpujacych klas Klasyfikacji Nicejskiej: 5: m.in. dla suplementéw diety, 35:
m.in. dla ustugi handlu hurtowego i detalicznego obejmujacych suplementy diety - dowod
- wydruk z bazy EUIPO k. 59-62.
Stowny znak towarowy ,,ATTACK” zostal zarejestrowany pod numerem 1110977 dla
towarow i ushlug w nastepujacej klasyfikacji nicejskiej: 5 — produkty farmaceutyczne;
substancje dietetyczne do celow medycznych; preparaty do redukcji masy ciata do uzytku
medycznego; preparaty do przygotowywania napojow dietetycznych; suplementy diety do
celéow leczniczych gléwnie zawierajagce witaminy, w szczegolnosci kwas askorbinowy i/lub

aminokwasy i/lub biatka i/lub kreatyne¢ i/lub mineraty i/lub sproszkowane owies i/lub



koenzymy, w szczegolnosci kwas liponowy i/lub weglowodany i/lub triglicerydy i/lub
wtokna; wszystkie wyzej wymienione towary rowniez jako proszki, granulaty, pigutki,
kapsulki, pasty, batoniki i/lub z dodatkami smakowymi, przyprawami, ekstraktami ro$linnymi
i/lub innymi sktadnikami aktywnymi; 25 — odziez, obuwie, nakrycia glowy; wszystkie wyzej
wymienione towary réwniez do uzytku w sporcie, w szczegolnosci rekawice do gimnastyki;
30 — suplementy diety do uzytku niemedycznego na bazie widkien lub weglowodandéw, a
takze witaminy, w szczego6lnosci kwasy askorbinowe i/lub aminokwasy i/lub biatka i/lub
kreatyna i/lub mineraty i/lub koenzymy, w szczegélnosci kwas liponowy oraz i/lub
weglowodany i/lub wtokna; ekstreakty stodu i1 stodu do celow zywienia; skrobia i produkty
skrobiowe do zywienia; napoje kawowe; glukoza; wszystkie wyzej wymienione towary
réwniez jako proszki, granulaty, pigutki, kapsulki, pasty lub batoniki i/lub z dodatkiem
aminokwasow, biatek, triglicerydow, aromatdéw, przypraw, ekstraktow roslinnych i/lub innych
aktywnych sktadnikow; 32 — napoje bezalkoholowe, soki owocowe i hapoje owocowe; napoje
bezalkoholowe, mianowicie napoje dla sportowcow, napoje energetyczne, napoje odzywcze,
napoje mineralne i napoje witaminowe; napoje izotoniczne; napoje dietetyczne do uzytku
niemedycznego; proszki i syropy do przygotowywania wyzej wymienionych napojow; 41 -
ustugi gym, fitness i ustugi klubéw ¢Ewiczen; organizacja zawodow sportowych, aranzacja
seminaribw, wypozyczanie wyposazenia sportowego z wyltaczeniem pojazdow— dowdd —
$wiadectwo rejestracji k. 54-56, tabela z zestawieniem towardéw i ustug w poszczegdlnych
klasach k. 71-74.

Na rynku polskim powod gtowny jest obecny od 2011 roku, w ktérym uruchomiony zostat
oficjalny polskoj¢zyczny profil B. w portalu spotecznosciowym (...)k. Poczatkowo sprzedaz
prowadzona byta poprzez sie¢ partnerow zamawiajagcych w N. , ale wraz z dynamicznym
rozwojem sprzedazy oraz ciagglym wzrostem popularnos$ci produktéw uruchomiony zostat
odrebny polskojezyczny sklep internetowy, funkcjonujacy pod adresem: www. (...).pl oraz
www.yambam.pl — okoliczno$ci nieckwestionowane. Produkty powoda glownego oraz
powiazane z nimi znaki towarowe zyskaly w P. ugruntowana pozycje i wysoki stopien
rozpoznawalnos$ci w branzy produktow spozywczych, napojow i suplementow diety dla osob
uprawiajacych tzw. sporty sylwetkowe, takie jak kulturystyka i fitness. Dotyczy to zar6wno
klientow biznesowych (sklepy, hurtownie, sitownie, salony fitness), jak réwniez osob
zawodowo zajmujacych si¢ dietetyka sportowa (sportowcy, trenerzy, dietetycy), a takze
konsumentéow — dowod - wydruk strony glownej polskiego sklepu internetowego B. K. 76,
wydruk przyktadowego opisu produktu Body Attack w sklepie internetowym powoda K. 78-

79. Produkty B. dostepne sa rowniez w statej ofercie innych sklepow internetowych w
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szczegblnosci specjalizujgcych si¢ w produktach zywnos$ciowych i1 suplementach diety dla
0sOb uprawiajacych sporty sylwetkowe. Produkty powoda gtdéwnego sg dostepne za pomoca
porownywarek cen sklepow internetowych np. skapiec oraz na platformie aukcyjnej
allegro.pl. W tych serwisach dostgpne sg opcje zawezania wynikoOw wyszukiwania jedynie do
produktéw sprzedawanych pod marka B. , a tego typu opcje udostepniane sg jedynie dla
marek popularnych i regularnie poszukiwanych w danym serwisie — dowod - oferty
produktow k. 81-83, 85-86, 88-93, 95. Body Attack jest promowany w P. takze za
posrednictwem oficjalnych polskojezycznych profili w portalach spoteczno$ciowych, m.in.
(...) (od grudnia 2011 r.) oraz (...) (od wrzesnia 2017 roku) — dowdd - wydruki z portalu (...)
k. 97-98, 104-105, 107-112, 133-136, 138, wydruk z portalu (...) k. 101-102, 114-124, 140.
Kazdy z tych portali jest aktualizowany kilka razy dziennie, skupiajac duze grupy aktywnych
uzytkownikéw (ponad 5000 uzytkownikow na (...) oraz ponad 6200 na (...)),
zamieszczajacych komentarze, a takze polecajacych lub ,lajkujacych" posty — dowdd —
wydruki jak wyzej. Powod gtéwny nawigzal state oraz incydentalne relacje sponsorskie z
szeregiem czotowych polskich zawodnikow, trenerdéw i dietetykow, w szczegdlnosci z branzy
kulturystycznej oraz fitness, ktorzy aktywnie promujg produkty powodki w czasie pokazow,
zawodow, targdw oraz na biezaco, na swoich profilach w portalach spoleczno$ciowych,
dzielac si¢ przy tym swojg wiedzg i doswiadczeniem - dowod - wydruki profili z portalu (...)
k. 104-140. Powod ma state stanowiska promocyjne i handlowe na najwazniejszych polskich
wystawach i targach poSwieconych branzy kulturystycznej i fitness - dowdd — filmy dostepne

w portalu (...)ptyta CD k. 140. Stowno-graficzny znak towarowy powoda glownego

- -
SRS MR S wykorzystywany jest przede wszystkim w

oficjalnych materiatach i kanatach komunikacyjnych oraz sprzedazowych powoda gtownego,
takich jak sklep internetowy oraz profile na portalu (...) i (...). Znak ten widnieje takze na
akcesoriach promocyjnych firmy powoda — dowod - wydruki z portalu(...)k. 97-98, 104-105,
107-112, 126-128, 133-136, 138, wydruk z portalu Instagram k. 101-102, 114-124, 140.
Stownymi znakami towarowymi powoda glownego ,,Body Attack” i ,,ATTACK” oznaczane
sg produkty powoda dostepne na rynku polskim — dowod — wydruk ze strony internetowej
powoda k. 85-86.

Pozwany gléwny/powdd wzajemny zostal zarejestrowany w KRS 29 grudnia 2015
roku z przewazajacym przedmiotem dzialalnosci: dziatalnos$¢ portali internetowych, opieka
zdrowotna, dziatalno$¢ ustugowa zwigzana z poprawa kondycji fizycznej, dzialalnos¢

ustugowa zwigzana z wyzywieniem oraz produkcja artykutow spozywczych — dowod — odpis



KRS k. 145-150. Pozwany glowny/powdd wzajemny utrzymuje strony dedykowane
produktom z oznaczeniem MASS ATTACK (www. (...).pl), ale tez RED BURN
(www.r(...).pl), TRIZER (www. (...).pl) oraz BERRATOR (www. (...).pl) - bezsporne.
Strona www. (...).pl zostata zarejestrowana 23 maja 2017 roku i stuzy pozwanemu/powodowi
wzajemnemu do reklamy oraz oferowania suplementu diety, oznaczonego ,MASS
ATTACK", z elementami opisowymi: ,.Suplement diety” oraz ,,BLACK”. Dla tego
suplementu diety prowadzony jest profil w portalu (...)k, dostgpny pod adresem www. (...),
zatozony 5 czerwca 2017 roku i obecnie skupiajacy ok. 680 uzytkownikow — dowdd -
wydruk strony internetowej www. (...).pl k. 152-157, informacja o rezerwacji domeny
(...).pl k. 159, wydruk profilu ,,Mass Attack” w portalu (...) k. 161-162. Pozwany
gtowny/powod wzajemny wykorzystuje w swej dziatalnosSci gospodarczej wiele oznaczen
zawierajacych stowo ,,Attack”, z reguty z dodatkiem ,,Mass”, na opakowaniach suplementu
diety produkowanego przez pozwanego, a na stronie internetowej, na profilu (...) oraz na
opakowaniach produktow stosowane sa oznaczenia ,,Mass Attack” w réznych kombinacjach

matych i wielkich liter, takze nastepujace stowno-graficzne:

_ - - dowod — wydruk strony k. 152-157.

W tresci strony internetowej www.massattack.pl silnie eksponowany jest znak graficzny
przedstawiajacy wyrazenie ,,MASS ATTACK” zapisane w catosci wielkimi literami w
kolorze czerwonym, z dodatkiem opisowych elementéw ,,Suplement diety” 1 ,,BLACK”.
Znak MASS ATTACK BLACK jest statym elementem strony zawsze widocznym w lewym
gornym rogu ekranu w trakcie przewijania, widoczny jest takze na podstronie zawierajacej

formularz zamo6wienia produktu (Www. (...)z:
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http://www.massattack.pl/
http://www.redburn.pl/
http://www.trizer.pl/
http://www.berrator.pl/
http://www.massattack.pl/
http://www.facebook.com/MassAttackPL
http://www.massattack.pl/zamow-teraz

Na stronie internetowej przedstawiona jest takze grafika opakowania produktu ,,MASS

ATTACK” w dominujacej czarnej kolorystyce z nazwa i wieczkiem w kolorze czerwonym:

Strona internetowa www. (...).pl zawiera w dolnej cze¢$ci niewyrazne wskazanie producenta,
czyli pozwanego/powoda wzajemnego (w formie graficznej uniemozliwiajgcej wyszukiwanie
i zaznaczanie tekstu), zapisane trudng do odczytania jasnoszarg czcionka na biatym tle, a
oznaczenie ,,MASS ATTACK” widoczne jest w kazdym miejscu strony:

<> C @ @ @ https://www.massattack.pl

przeznaczony dla osob zdrowych i petne

F) I
MAss A I I Aﬁ“\yjako zamiennik zroznicowanej diety. I

stosowac w przypadku uczulenia na ktorykolwie

- dowod - wydruki stron internetowych k. 152-157. Na profilu produktu MASS ATTACK w
serwisie (...), w lewym goérnym rogu, w miejscu zdjecia profilowego zamieszczone zostato

zdjecie opakowania produktu z widocznym oznaczeniem

- dowod - wydruk ze strony internetowej k. 161. W okresie 1,5 roku ponad 320.000
uzytkownikow odwiedzito strong www. (...).pl przez okoto 560 000 razy z iloscig odston
przekraczajaca tacznie 1.566.000 - dowdd — wyniki z narzedzia (...)k. 335-336. Oznaczenia i
produkty ,,Mass Attack” reklamowane sg przez J.O. m.in. (...), reklama, w ktorej wystepuje
zawodnik, miata ponad 10 milionéw odston — dowdd — reklama w magazynie k. 332, 334,
informacja w portalu (...) k. 325, 327. Produkt byt tez reklamowany przez popularnego
zawodnika (...) P.,,P.”, ktora do dnia wydruku miata ponad 3,6 milionéow odston — dowdd —
wydruk z portalu (...) k. 326. Pozwany/powdéd wzajemny pozycjonuje wilasng witryng
internetowg za posrednictwem wyszukiwarki ,,(...).pl” - bezsporne. Produkt z oznaczeniem

»Mass Attack" jest promowany w dostepnym w ogolnopolskiej dystrybucji (m.in. przez sie¢
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http://www.massattack.pl/
http://www.massattack.pl/

(...)), W jednym z najpopularniejszych magazynoéw dotyczacych kulturystyki i treningu
sitowego ,,(...)” — dowod — kopie okladki i stron magazynu k. 331-334. We wniosku
ztozonym 3 pazdziernika 2017 roku pozwany/powod wzajemny zglosil do rejestracji w
Urzedzie Patentowym RP stowne znaki towarowe Mass ATTACK (Z.477212) i Mass
ATTACK (Z. 477217) dla towardéw i ustug w klasie 5 (m.in. suplementy diety), 25 (m.in.
odziez), 30 (m.in. kawa i napoje na bazie kawy), 32 (m.in. napoje izotoniczne, napoje
wzbogacone proteinami), 35 (m.in. informacje handlowa, reklama) — dowdd - wydruk z bazy
znakow towarowych Register Plus k. 164, 166 - 168. Powod glowny/pozwany wzajemny 6
lutego 2018 roku ztozyt sprzeciwy do obydwu ww. zgloszen, ze wskazaniem na wysokie
podobienstwo zgtoszonych znakéw do wezesniejszych znakow towarowych zarejestrowanych
na rzecz powoda gtdéwnego/pozwanego wzajemnego. Sprzeciwy powdd glowny skierowat co
do wszystkich towarow w klasach 5, 25, 30, 32 oraz co nastepujacych ustug w klasie 35:
zgromadzenie towarow umozliwiajace ich wybieranie 1 kupowanie w sklepach detalicznych;
hurtowych 1 internetowych ze $rodkami spozywczymi, sportowymi, odziezowymi;
prezentowanie towar6w w mediach dla celow sprzedazy — dowod - sprzeciwy k. 170-180,

182-192. Postgpowanie w sprawie obydwu sprzeciwow jest obecnie w toku — bezsporne.

Sad Okregowy ocenil material dowodowy:

Zgodnie z art. 3 k.p.c. 1 art. 232 k.p.c. strona zobowigzana jest dawa¢ wyjasnienia co
do okolicznos$ci sprawy zgodnie z prawdg 1 przedstawia¢ dowody. Ewentualne ujemne skutki
nie przedstawienia dowodu obcigzaja strong, ktora nie dopelnita spoczywajacego na niej
obowigzku — wyrok Sadu Najwyzszego z 15 lipca 1999 oku CKN 415/99. Skutkiem
niewykazania przez stron¢ prawdziwosci jej twierdzen o faktach, ale tylko istotnych dla
sprawy jest to, ze twierdzenia strony zasadniczo nie beda mogly stanowi¢ podstawy
rozstrzygnigcia sporu. W mysl ogolnych zasad procesowych na powodzie spoczywa cigzar
udowodnienia faktow uzasadniajacych dochodzone roszczenie — wyrok Sadu Najwyzszego z
19 grudnia 1997 roku II CKN 531/97, za$ na stornie pozwanej obowigzek wykazania, ze
powodowi jego zadanie nie przystuguje — wyrok Sadu Najwyzszego z 20 grudnia 2006 roku
IV CSK 299/06.

Podkreslenia wymaga, ze w sprawach nalezacych do wlasciwosci sadow
gospodarczych podstawowe znaczenie dowodowe maja — co do zasady — dowody z

dokumentow 1 dowody rzeczowe.
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Stan faktyczny Sad ustalit na podstawie dokumentoéw urzedowych, a takze w oparciu o

niekwestionowane przez strony dokumenty prywatne.

Sad Okregowy zwazyl:

Pozew glowny

B. GmbH & Co. KG z siedzibg w Hamburgu wywodzi swoje roszczenia przeciwko F.
spolce z ograniczong odpowiedzialno$cig z siedzibg w Krakowie z praw wynikajacych z
rejestracji mi¢dzynarodowych znakow towarowych wskazujacych Uni¢ Europejska. Zgodnie
z art. 189 ust. 1 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14
czerwca 2017 roku w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U.UE L z 16 czerwca
2017 roku) rejestracja migdzynarodowa wskazujaca Uni¢ ma ten sam skutek co zgloszenie
unijnego znaku towarowego od dnia jej rejestracji w zastosowaniu art. 3 ust. 4 protokotu
madryckiego lub od dnia pdzniejszego wskazania Unii w zastosowaniu art. 3 ter ust. 2
protokotu madryckiego. Jednolity charakter znaku oznacza, iz znak towarowy Unii
Europejskiej wywotuje ten sam skutek w catej UE, a zatem w kazdym Panstwie
Cztonkowskim.

Przepis art. 9 rozporzadzenia 2017/1001 przyznaje wiascicielowi prawo wylacznego i
niezaktoconego uzywania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, niemajacym
jego zgody, uzywania w obrocie m.in. oznaczenia identycznego ze znakiem oznaczenia dla
identycznych towaréw lub ustug - ust.la, to jest takiego, ktore powtarza — bez dokonywania
zmian lub uzupelnien — wszystkie elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako cato$é,
wykazuje nieznaczne roznice, ktore nie zostang dostrzezone przez przecigtnego konsumenta.

Skutki unijnego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom rozporzadzenia.
W art. 9 ust. 3 rozporzadzenie stanowi, ze na podstawie ust. 2 moga by¢ zakazane w
szczegolnosci:

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

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

c. przywoz lub wywoz towardéw pod takim oznaczeniem;

d. uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsigbiorstwa, lub jako
czesci tych nazw;

e. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;
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f. uzywanie oznaczenia w reklamie porownawczej w sposéb sprzeczny z dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia
unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje
zakazujacg okreSlonych dziatan. Stosuje rowniez $rodki, zgodnie z przepisami prawa
krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu - art. 130 ust. 1. oznacza to,
ze jesli w prawie krajowym istnieja inne jeszcze sposoby ($rodki ochrony) znaku przed
naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, sad powinien je, na wniosek powoda,
zastosowac¢ do ochrony znaku unijnego. Odnosi si¢ to wprost do przepisow art. 296, art. 286
oraz art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. la ustawy z 30 czerwca 2000 roku Prawo wtasnos$ci
przemystowej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku poz. 776).

W orzecznictwie 1 doktrynie powszechnie wskazuje si¢, ze aby skutecznie dochodzi¢
roszczen zwigzanych z naruszeniem praw z rejestracji znakow towarowych, niezbedne jest
wykazanie iz dziatalno$¢ potencjalnego naruszyciela moze negatywnie wplywac na petnione
przez znak towarowy funkcje. ,,Wylaczne prawo przewidziane w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy
89/104 zostalo przyznane wlascicielowi znaku, aby umozliwi¢ mu ochrong jego szczegdlnych
interesow jako wtasciciela znaku, to znaczy umozliwi¢ mu zadbanie o to, aby znak ten mogt
spelnia¢ wlasciwe mu funkcje, oraz ze wykonywanie tego prawa winno by¢ w rezultacie
zastrzezone dla przypadkoéw, w ktorych uzywanie oznaczenia przez osoby trzecie wptywa lub
moze negatywnie wplywac na pelnione przez znak funkcje.” - tak wyrok TSUE z dnia 22
wrzesnia 2011 roku w sprawie C-482/09 (...), LEX nr 936782.

Znak towarowy pelni nastepujace funkcje: oznaczania pochodzenia (odrdzniajacy),
gwarancyjng 1 reklamowa. Funkcja oznaczania pochodzenia (odrdzniajaca) polega na
przekazywaniu potencjalnemu kupujacemu informacji o pochodzeniu oznakowanych
towarow. Pozwala zarazem zidentyfikowac¢ zroédto danego towaru lub ustugi a takze sprawia,
1z towar lub usluga odrdézniajg si¢ od innych towarow/ustug tego samego rodzaju
znajdujacych si¢ w obrocie. Funkcja gwarancyjna znaku, nazywana niekiedy jakoSciowa,
powoduje, ze znak zapewnia o statym poziomie cech towaru lub ustugi, ktére potencjalny
odbiorca ma prawo oczekiwac. Znak ma co do zasady odzwierciedla¢ w oczach kupujacego
zespot wlasciwosci lub jakosci oznaczanego nim towaru lub ustugi, symbolizujac je. W
efekcie, na podstawie pochodzenia towaru lub ustugi od danego przedsigbiorcy klient nabywa
przekonanie o jego jakosci. Funkcja reklamowa znaku realizuje si¢ przez zachg¢canie

kupujacych do nabycia oznakowanych nim towaréw lub ustug.
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Dla stwierdzenia naruszenia praw wynikajacych z rejestracji unijnego znaku
towarowego, niezbedne jest wystapienie nastepujacych przestanek:

a) istnienie prawa do znaku wynikajace z jego rejestracji;

b) bezprawne uzywanie w obrocie gospodarczym;

C) identyczno$¢ lub podobienstwo znaku;

d) identycznosc¢ lub podobienstwo ustug;

e) ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad (w przypadku braku jednoczesnej
identyczno$ci znakow i ustug).

Ponadto nalezy wykazaé, ze dziatanie podmiotu wobec, ktérego kierowane sa
roszczenia, negatywnie wplyneto na funkcje znaku towarowego. Na podstawie art. 129
rozporzadzenia 2017/1001 sady obowigzane sg stosowaé przepisy prawa krajowego, a co za
tym idzie, na podstawie art. 286 p.w.p. oraz 296 p.w.p. w zwigzku z art. 287 ust 2 p.w.p.
uprawniony ma prawo zada¢ od osoby, ktéra naruszyta jego prawo:

a) zaniechania naruszania,

b) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci,

C) a w razie zawinionego naruszenia rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody:

na zasadach ogolnych albo poprzez zaptat¢ sumy pieni¢znej w wysokos$ci
odpowiadajacej optacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktore w chwili
ich dochodzenia bytyby nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie
ze znaku towarowego,

d) Zniszczenia bezprawnie oznaczonych towarow,

e) podaniu orzeczenia do publicznej wiadomosci.

Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie stanowiskiem, oceny podobienstwa oznaczen
dokonuje si¢ na trzech ptaszczyznach - wizualnej, fonetycznej (brzmieniowej) i znaczeniowej
(koncepcyjnej) - tak: wyrok TSUE z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 (...),
Legalis nr 149778; wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 26 wrzesnia 2013 r., sygn. akt II CSK
710/12, LEX nr 1419284. Dla uznania, ze badane oznaczenia s3 podobne wystarczy
stwierdzenie podobiefistwa na jednej z trzech powyzszych ptaszczyzn - tak: wyrok Sadu Unii
Europejskiej z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie T-434/07 Volvo, pkt 50-53, wyrok
Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2008 r., sygn. akt
VI SA/Wa 1892/2007.

Znaki nalezy pordwnywacé calo$ciowo, a decydujace znaczenie maja elementy
odrdzniajace 1 dominujace. Bada si¢ przy tym ogélne wrazenie wywolywane na kazdej z

wymienionych ptaszczyzn na przecietnym odbiorcy, ktory szybciej zwraca uwage na wspolne
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elementy w poréwnywanych oznaczeniach, anizeli na réznice migdzy nimi. Zgodnie z
utrwalonym orzecznictwem Trybunalu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej dwa znaki sga do
siebie podobne migdzy innymi woéwcezas, gdy sa chocby czesciowo postrzegane przez
wiasciwy krag odbiorcoéw, jako identyczne pod wzgledem jednego lub kilku aspektow (tak:
wyrok Sgdu UE z dnia 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 (...), LEX nr 141118).

W judykaturze przyjmuje si¢, ze przy ocenie naruszenia prawa ochronnego na
slowny znak towarowy istotne znaczenie ma poréwnanie - w plaszczyznie wizualnej -
wyrazéw uzytych w znaku chronionym oraz w znaku bezprawnie uzywanym, a nie
porownanie postaci graficznej obu znakéw. Znak towarowy slowny przedstawia si¢
bowiem jako zapis liter i dlatego przy poréwnaniu chodzi o warstwg stowng plaszczyzny
wizualnej, a nie o rodzaj uzywanej grafiki, nie ma zatem znaczenia odwotywanie si¢ do
koloru 1 grafiki poréwnywanych znakow - tak uzasadnienie wyroku Sadu Najwyzszego z dnia
26 wrzesnia 2013 roku, sygn. akt II CSK 710/12, OSNC rok 2014, nr 5, poz. 54, LEX nr
1419284.

Stowne znaki towarowe wykazuja wigksza podatno$¢ na utrwalenie si¢ w
postrzeganiu przecietnego odbiorcy, niz znaki, ktorych dominujacymi elementami sa
forma lub grafika. W zwiazku z tym taki znak pozwala na kwestionowanie uzywania
oznaczen oso6b trzecich w szerokim zakresie. ,,W szczegélnos$ci czgsto pozwala na
potwierdzenie podobienstwa znaku wczesniejszego ze znakiem podzniejszym o tym samym
(lub zblizonym) elemencie stownym, pomimo innego charakteru czcionki i grafiki
zastosowane] w znaku pdzniejszym. Ochrona jest tym szersza, im bardziej fantazyjny jest
znak slowny wzgledem oznaczanych towarow (ustug)” - tak P.Podrecki, E.Traple w
R.Skubisz (red) System Prawa Prywatnego. Tom 14C: Prawo wlasnosci przemystowe;j,
Warszawa 2017. Ponadto, jak zauwaza si¢ w judykaturze przy ocenie naruszenia prawa
ochronnego na slowny znak towarowy szczegélny nacisk polozony jest na poréwnanie w
plaszczyznie wizualnej wyrazow, ktore zostaly uzyte w znaku towarowym oraz
oznaczeniu bezprawnie uzywanym, a nie postaci graficznej obu znakow — tak wyrok TS
WE z 22 czerwca 1999 roku w sprawie C-342/97 (...).

Nie budzi watpliwosci doktryny, ze ,identyczno$¢ towarow (ustug) moze byc
stwierdzona przez zestawienie wykazu towarow (ustug), dla ktorych zostal zarejestrowany
znak uprawnionego, oraz towaréw (ustug) komercjalizowanych pod spornym znakiem przez
osobg trzecig..." (A. Tischner [w:] P. Kostanski (red.), Prawo wlasnosci przemystowe;.
Komentarz, 2014, Legalis). Identyczno$¢ towaréw oraz skierowanie produktu do

identycznego kregu odbiorcow wplywa znaczaco na ryzyko wprowadzenia konsumentow w
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btad. Zgodnie z tezg wyroku Sadu Apelacyjnego w Lodzi z 20 sierpnia 2010 r., I ACa 486/10
(Opubl.: Orzecznictwo Sadu Apelacyjnego w Lodzi rok 2010, Nr 3, poz. 25, str. 23): ,,Dla
oceny, czy znaki sg podobne w stopniu grozacym pomytka, istotne znaczenie ma towar, dla
ktorego sg uzywane. Im wigksze podobienstwo migdzy towarami, tym surowsze powinny by¢
wymagania, co do koniecznych cech odrozniajacych konkurujace znaki. Jednorodzajowo$¢
towaréw zwigksza ryzyko pomytki podobnych znakéw. W sytuacji, gdy dla towardow takiego
samego rodzaju uzywane s3 podobne oznaczenia, ryzyko przypisania im wspolnego
pochodzenia jest znaczne”.

Nie bylo w sprawie sporu co do tego, ze powodowi przystuguja prawa z rejestracji
migdzynarodowej trzech znakéw towarowych wskazujacych Uni¢ Europejska: stownego

znaku towarowego: ,,Body Attack” (nr 1059911), stownego znaku towarowego: ,,ATTACK”

(nr 110977) i stowno-graficznego znaku towarowego (nr 1217783). Wszystkie
te znaki towarowe podlegaja ochronie, m.in. w klasie 5 Klasyfikacji Nicejskiej, w odniesieniu
do suplementow diety. Powod nalezycie udowodnil, ze powyzsze znaki towarowe sg uzywane
w sposob rzeczywisty na terytorium P..

Pozwany w ramach prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej oferuje i wprowadza do obrotu
suplementy diety identyfikowane, badZz opisywane przy uzyciu oznaczen zawierajacych
wyraz ,,ATTACK”. Zdaniem pozwanego pomi¢dzy wykorzystywanym przez niego
oznaczeniem MASS ATTACK oraz stownymi znakami BODY ATTACK i ATTACK nie ma
podobienstwa wizualnego, gdyz zapis tych znakow jest r6zny. Nalezy przypomnie¢, ze znaki
BODY ATTACK i ATTACK zostaly zarejestrowane jako stowne znaki towarowe, w ktorych
ochronie podlegaja sktadajace si¢ na te znaki stowa jako takie bez wzglgdu na rozmiar, kolor,
czy grafike czcionki ktéra je zapisano. Nie moze by¢ kwestionowane, ze wyraz ,,ATTACK”
stanowi jedyny dystynktywny element w oznaczeniach pozwanego stosowanych dla
suplementow diety. Wyraz ,,MASS” w spornych oznaczeniach opisuje wlasciwosci
(cechy) produktu, dla ktorego jest uzywany tj. odzywek wspomagajacych przyrost masy
mie¢sniowej. Nie jest zatem dystynktywny. Jest utrwalony w orzecznictwie poglad, ze ,,0g6Ina
ocena podobienstwa wizualnego, brzmieniowego lub koncepcyjnego rozpatrywanych znakoéw
musi opiera¢ si¢ na cato§ciowym wrazeniu wywieranym przez te znaki, majac na uwadze w
szczegolnosci ich elementy odrozniajace i dominujace” — wyrok TS z 11 listopada 1997 roku
w sprawie C-251/95, (...). Ponadto podobienstwo znakow ocenia si¢ wedtug cech wspolnych,
a nie wedlug wystepujacych w nich roéznic. Zatem rdznice nie wykluczaja podobienstwa

znakoéw” — wyrok NSA z 3 marca 2015 roku w sprawie Il GSK 51/14, LEX nr 1666195. Tak
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wigc nie mozna przyznaé racji pozwanemu, Ze stosowane przez niego oznaczenia nie sg
podobne do stownych znakéw towarowych powoda, w sytuacji wspotuzywania stowa
»attack”, a ktore w oznaczeniach pozwanego stanowi jedyne dystynktywne stowo. Nalezy
takze podkresli¢, ze przy badaniu ryzyka konfuzji wynikajacego z podobienstwa oznaczen
stosowanych do identycznych lub podobnych towaréw bierze si¢ pod uwage odrozniajace i
dominujace elementy spornych oznaczen. Poréwnanie za$ dystynktywnych elementow
oznaczen pozwanego i stownych znakéw towarowych powoda §wiadczy o tym, Zze sg one
identyczne.

Nie mozna oceni¢ opisowosci elementow stownych znakow towarowych powoda w
oderwaniu od produktow dla ktérych zostaty zarejestrowane i sg uzywane. Ocena opisowego
charakteru oznaczenia, a co za tym idzie sily odrdzniajacej oznaczenia moze byc
przeprowadzona z jednej strony tylko w odniesieniu do przedmiotowych towarow i ushug, z
drugiej strony tylko w odniesieniu do jego zrozumienia przez okre$lony, wilasciwy krag
odbiorcow. W celu oceny podobienstwa stownych znakow towarowych ,,Body Attack”,
LATTACK” do oznaczen uzywanych przez pozwanego w plaszczyznie wizualnej nalezy
porowna¢ wyrazy uzyte w znaku chronionym oraz w znaku bezprawnie uzywanym, a nie
posta¢ graficzng obu znakéw. Porownanie calo$ciowe znakéw powoda ,,ATTACK” i ,,.Body
Attack” oraz oznaczenia uzywanego przez pozwanego ,,MASS ATACK” na ptaszczyznie
wizualnej oraz fonetycznej wskazuje na bardzo wysokie podobienstwo, fonetyczng wrecz
identycznos¢.

Nie ma racji pozwany co do tego, ze ochrona wynikajaca z rejestracji znaku towarowego nie
rozcigga si¢ na pozniejsze oznaczenia inkorporujace ten znak towarowy o ile oznaczenia te
beda zawieraty jakikolwiek element dodatkowy. Dodatkowy element w pozniejszym
oznaczeniu, ktory ma charakter opisowy w odniesieniu do towarow, w stosunku do ktorych
uzywane jest oznaczenie, nie wyeliminuje ryzyka konfuzji wséréd konsumentéw. Ryzyko to
moze by¢ wyeliminowane tylko poprzez element o charakterze dystynktywnym, a to nie
dotyczy elementu ,mass”. Jak byla o tym mowa ten dodatkowy element MASS w
oznaczeniach pozwanego (do ktorego dodano znak towarowy powoda ATTACK) ma
charakter opisowy w stosunku do suplementéw diety wspomagajacych rozbudowe masy
mig$niowej. Nie eliminuje zatem ryzyka konfuzji wérdéd konsumentéw co do pochodzenia
towarow. Z argumentéw pozwanego bezsprzecznie wynika, ze semantyka znakéw stownych
znakoéw towarowych Body Attack oraz oznaczenia Mass Attack jest podobna, a podkreslenia
wymaga utrwalone stanowisko EUIPO oraz Trybunatu Sprawiedliwosci UE, ze gdy znaki

dzielg to samo stowo lub wyrazenie, sg koncepcyjnie podobne.

18



Zdaniem pozwanego wyraz ,attack” jest powszechnie uzywany do oznaczenia suplementow
diety i tym samym jest pozbawiony w stosunku do tych towaréw charakteru odrézniajacego.
Pozwany powolat si¢ na rejestracj¢ znakow towarowych na rzecz osob trzecich,
inkorporujacych stowo ,attack”, w odniesieniu do podobnych towaréw. Nalezy zatem
zauwazy¢, ze istnienie rejestracji kilku znakow towarowych zawierajgcych ten sam element w
stosunku do podobnych towaréw lub ustug nie jest samo w sobie czynnikiem rozstrzygajacym
o charakterze odrdzniajacym, gdyz nie musi odzwierciedla¢ faktycznego uzywania tych
znakéw, a tym samym postrzegania przez odbiorcow danego elementu jako
charakterystycznego dla konkretnych dobr i ustug. Pozwany nie przedstawit zadnych
dowodow na potwierdzenie faktu szerokiego kontaktu odbiorcéw z tymi znakami
towarowymi, a wigc ze stlowo ,,attack” postrzegane jest przez nich jako charakterystyczne w
Odniesieniu do suplementéw diety. Poza tym tylko pig¢ sposrod wskazanych przez
pozwanego znakow towarowych zawierajacych stowo ,,attack” zostalo zgloszone przed 3
maja 2011 roku, ktora jest datg pierwszenstwa ochrony wynikajacej z rejestracji stownego
znaku towarowego ATTACK na rzecz powoda. Dalej tylko dwa z nich tj. ,,Speed Attack” i
»Race Attack” zostaly zarejestrowane dla towarow identycznych lub podobnych do
suplementow diety, a tylko znak towarowy ,Speed Attack” ma date pierwszenstwa
wczesniejszag niz 3 maja 2011 roku. Pozwany takze nie przedstawil dowodoéw na
rozpoznawalno$¢ towarow oznaczonych stlowem ,,attack”, ktére zarejestrowal Departament
Zywnosci Prozdrowotnej Inspektoratu Sanitarnego. Z rejestru wynika wprawdzie informacja
0 zawiadomieniu o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Polski, ale ten rejestr
nie jest dowodem na skale sprzedazy tych produktow i ich rozpoznawalnos¢. Ponadto wsrdd
48 pozycji z przedstawionego przez pozwanego wydruku tylko 13 zawiera stowo ,,attack™, a
wsrdd tych 13 do 9 postgpowanie si¢ toczy, za§ co do 2 przedsigbiorcy zrezygnowali z
wprowadzenia ich na terytorium Polski.

Pozwany postuguje si¢ oznaczeniami, ktérych jedynym elementem dystynktywnym jest
stowo ,,attack” w odniesieniu do towarow identycznych do objetych rejestracjg znakow
towarowych powoda pod dacie zgloszenia tych znakow. Krag wilasciwych odbiorcow
produktéw objetych rejestracja powoda oraz produktow pozwanego jest identyczny. Pozwany
uzywajac oznaczen ATTACK identycznych do stownego znaku towarowego ,,ATTACK”
powoda na towarach identycznych z towarami wprowadzanymi do obrotu przez powoda
(suplementy diety) powoduje naruszenie podstawowej funkcji znaku towarowego ATTACK —
funkcji oznaczenia pochodzenia. Potencjalny odbiorca bedzie bowiem postrzegal produkty

oferowane przez pozwanego jako pochodzace od powoda, w szczegolnosci przez wzglad na
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tozsamos$¢ towarow. Naruszona zostaje zatem mozliwo$¢ poprawnej identyfikacji podmiotu
oferujacego te towary. Tak wiec powdd udowodnil, ze pomigdzy zarejestrowanymi na jego
rzecz stownymi znakami towarowymi ,,ATTACK” i ,,Body Attack” , a oznaczeniami ktoérymi
postuguje si¢ pozwany ,,MASS ATTACK” zachodzi ryzyko konfuz;i.

Powdd nie udowodnit, ze pozwany uzywa znak towarowy identyczny lub wysoce podobny do

nalezacego do powoda stowno-graficznego znaku towarowego Bodu Artack

przez pozwanego oznaczen _ i -

nie mozna uzna¢ za podobne (porownanych catosciowo) ze stowno-graficznym znakiem

towarowym powoda. Przeci¢tny konsument nie be¢dzie bowiem

. Uzywanych

postrzegat produktow oferowanych przez pozwanego jako pochodzacych od powoda, w
szczeg6lnosci przez wzglad na tozsamo$¢ towarow. Grafika oznaczen pozwanego jest tak
réozna od znaku towarowego powoda, ze nie jest naruszona mozliwo$¢ poprawnej
identyfikacji podmiotu oferujacego towary. Biorac pod uwage, ze ogolna ocena podobienstwa
wizualnego, brzmieniowego lub koncepcyjnego rozpatrywanych znakéw musi opiera¢ si¢ na
cato§ciowym wrazeniu wywieranym przez te znaki i majac na uwadze w szczegdlnosci ich
elementy odrézniajace i dominujace to nalezy zauwazyé, ze elementy odrdzniajace i
domunujace to kolor i czcionka. Znak towarowy powoda jest zapisany biata czcionka na
czerwonym tle, a oznaczenie pozwanego czerwong czcionkg na czarnym tle. Podobienstwo
sprowadza si¢ do uzycia wspolnego oznaczenia stownego ,,attack”, co dla znaku stowno-
graficznego obejmujgcego oznaczenie zlozone z kilku stow 1 odrdzniajgce si¢ w caloSci
grafikg jest niewystarczajace. W przypadku powoda jest to bowiem ,,Body Attack Sports
Nutrition”, u pozwanego ,,Mass Attack” Tak wigc mimo, ze znaki te posiadaja wspolny
elemnt ,,attack”, to rozpatrywane catosciowo sa catkowicie odmienne w warstwie graficznej,
wizualnej i koncepcyjnej. W tym zakresie powodztwo podlegato zatem oddaleniu.

Sad uznajac za usprawiedliwione roszczenie powoda co do udzielenia mu ochrony przed
naruszeniami praw z rejestracji stownych znakow towarowych orzekl na podstawie art. 129
rozporzadzenia 2017/1001 w zwiazku z art. 286 p.w.p. oraz 296 p.w.p. w zw. z art. 287 ust 2
p.w.p. 0 zniszczeniu, wycofaniu z obrotu bezprawnie oznaczonych towarow, a takze
zniszczeniu materiatdow handlowych i reklamowych — pkt 1, 11l, IV wyroku oraz o podaniu
orzeczenia do publicznej wiadomosci — pkt V.

To wszystko majac na wzgledzie Sad orzekt jak w wyroku co do powddztwa gtdéwnego.
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O kosztach Sad orzekt na podstawie art. 100 zdanie 2 k.p.c. Sad uznal, ze powdd ulegt tylko
co do nieznacznej czgsci swego zadania i1 dlatego na pozwanego gléwnego wlozyt obowigzek
zwrotu wszystkich kosztow powodowi, na ktore sktadajg sie:

opfata stosunkowa od pozwu — 5.000,00 zt,

oplata za czynno$ci adwokackie na podstawie z § 8 ust. 1 pkt 19 rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwos$ci z 22 pazdziernika 2015 roku w sprawie optat za czynno$ci adwokackie (Dz.
U. poz. 1800) - 1.680,00 z1,

optata skarbowa od petnomocnictwa — 17,00 zt.

tacznie 6.697,00 zt.

Pozew wzajemny

Przepis art. 95 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001 przewiduje, Zze w postepowaniu o

uniewaznienie znaku towarowego na podstawie art. 59 Sad ogranicza si¢ do zbadania podstaw

i argumentow przedstawionych przez strony. Znak towarowy Unii Europejskiej korzysta z

domniemania waznosci 1 do wnioskujacego o uniewaznienie nalezy udowodnienie

konkretnych faktow, ktore podwazaja wazno$¢ znaku towarowego. Powdd wzajemny

wnoszac o uniewaznienie skutkow rejestracji migdzynarodowej wskazujacej Uni¢ Europejska

w zakresie stownego znaku towarowego ,,ATTACK” nie wskazal czy uniewaznienie ma

dotyczy¢ wszystkich klas towaréw dla jakich znak zostat zarejestrowany, wnosit tym samym

o uniewaznienie skutkoéw rejestracji we wszystkich klasach klasyfikacji nicejskiej, w ktorych

znak zostat zarejestrowany — 5, 25, 28, 29, 30, 32, 41. Powoda wzajemnego obcigzat cigzar

dowodu co do podstaw uniewaznienia znaku w stosunku do wszystkich klas towaréw i ustug

dla jakich znak ten zostal zarejestrowany. Tymczasem powdd przywotywal w uzasadnieniu

argumenty stanowigce podstawe uniewaznienia znaku towarowego ATTACK wylacznie dla

towarow stanowigcych suplementy diety. Powdd wzajemny powotat si¢ na:

a) zwyczajowe uzywanie stowa ,attack” w uczciwych i utrwalonych praktykach
handlowych — art. 7 ust. 1d rozporzadzenia 2017/1001;

b) potoczno$¢ stowa ,.attack” — zarzut — wejscie stowa do jezyka potocznego przed
rejestracjg art. 7 ust. 1d rozporzadzenia 2017/1001;

C) brak charakteru odrozniajacego znaku towarowego w dacie rejestracji z
powotlaniem na przepis art. 7 ust. 1b rozporzadzenia 2017/1001;

d) opisowos¢ znaku towarowego ,,Attack” — zarzut - udzielenie prawa ochronnego

nastapito z naruszeniem art. 7 ust. 1¢ rozporzadzenia 2017/1001.
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Zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001, unijny znak towarowy podlega
uniewaznieniu na podstawie wniosku do Urzedu lub roszczenia wzajemnego w postgpowaniu
w sprawie naruszenia w przypadku, gdy znak taki zostat zarejestrowany z naruszeniem
przepisoOw art. 7. Podstawa uniewaznienia musi istnie¢ w momencie zgloszenia danego
znaku towarowego.

W mysl art. 7 rozporzadzenia nie sg rejestrowane znaki towarowe, ktore pozbawione sa
jakiegokolwiek odrozniajacego charakteru (lit b); znaki towarowe, ktore sktadaja sie
wylgcznie z oznaczen lub wskazéwek mogacych stuzy¢ w obrocie do oznaczania rodzaju,
jakosci, ilosci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji
towaru lub $wiadczenia ustugi, lub innych wtasciwosci towaréw lub ustug (lit ¢); jak tez znaki
towarowe, ktore skladaja si¢ wylacznie z oznaczen lub wskazowek, ktoére weszty do jezyka
potocznego lub sa zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych
(lit d).

Podkreslenia wymaga, ze kazda z podstaw odmowy rejestracji wymienionych w art. 7 ust. 1

rozporzadzenia jest niezalezna i wymaga odrgbnego rozpatrzenia.

Argumenty powoda ad d):

Niedopuszczalna jest rejestracja oznaczen, ktére maja charakter opisowy w stosunku do
towaru lub ustugi, dla ktorej zada si¢ udzielenia ochrony, w interesie ogélnym jest bowiem
pozostawienie w domenie publicznej wszystkich oznaczen, ktore moga by¢ przydatne takze
innym dzialajacym na rynku przedsigbiorcom dla opisania wlasciwosci oferowanych przez
nich towaréw 1 ustug. Wylaczeniu od rejestracji podlegaja te oznaczenia, ktdre stanowig opis
cho¢by jednej z wilasciwosci towarow lub ustug, dla ktoérych oznaczenie to miatoby by¢
zarejestrowane. Jego opisowy (informacyjny) charakter powinien wynika¢é wprost
(bezposrednio) z samego oznaczenia. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunalu
Sprawiedliwosci Unii Europejskiej przestanka charakteru opisowego oznaczenia stanowigca
bezwzgledng podstawe odmowy rejestracji oznacza, iz wlasciwy krag odbiorcéw postrzega
natychmiast znaczenie danego oznaczenia jako zrodto informacji na temat zgltoszonych
towaréw 1 ustug. Podkresla si¢, iz zwigzek pomiedzy pojeciem a towarami i ustugami musi
by¢ wystarczajaco konkretny, bezposredni i zrozumialy bez dhluzszego zastanowienia.
Stosownie do wyroku Sadu z dnia 20 lipca 2004 r.: ,,w celu zastosowania art. 7 ust. 1 lit. C)
rozporzadzenia nr 40/94, w oparciu o stosowne znaczenie przedmiotowego stownego

oznaczenia, czy istnieje, z punktu widzenia docelowego kregu odbiorcéw, wystarczajgco
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konkretny 1 bezposredni zwigzek miedzy oznaczeniem a towarami lub ustugami, dla ktorych
ztozono wniosek o rejestracje” - (...), sprawa T-311/02.

Znaczenie stowa ,attack” (thumaczone, jako gwalttowne dzialanie, atak) nie jest postrzegane
przez relewantny krag odbiorcéw jako majace charakter opisowy w stosunku do suplementoéw
diety. Pomiedzy stowem ,,attack” i suplementami diety nie zachodzi bowiem konkretny i
bezposredni zwigzek, ktoéry prowadzitby do natychmiastowego skojarzenia stowa ,,attack” z
suplementami diety przez przecigtnego odbiorce.

W doktrynie (m.in. "Prawo wilasnosci przemystowej" Praca zbiorowa pod redakcjg Urszuli
Prominskiej wyd. II str. 212) za znaki opisowe w rozumieniu ustawy Prawo wiasnosci
przemystowej nalezy uznaé takie znaki towarowe, ktore sktadaja si¢ wylacznie z oznaczen
mogacych stuzy¢ w obrocie do przekazywania informacji o cechach towarow.
Charakterystyke znakow opisowych mozna uzupetni¢ przez wskazanie trzech regul:
aktualnej, konkretnej 1 bezposredniej opisowosci. Aktualno$¢ oznaczen shuzacych do
przekazywania informacji powinna podlega¢ ocenie obiektywnej. Nalezy ustali¢, czy z
punktu widzenia aktualnych warunkéw rynku, oznaczenie jest przydatne do opisu towaru i
jako takie powinno pozosta¢ dostepne dla wszystkich jego uczestnikow. Reguta konkretnej
opisowosci wskazuje, ze wylaczony od rejestracji jako opisowy moze by¢ tylko taki znak,
ktéry wskazuje na konkretne cechy tego towaru, dla ktérego oznaczania jest przeznaczony. W
pewnej zalezno$ci z regula wyzej wskazang pozostaje zasada bezposredniej opisowosci. Znak
opisowy wykazuje ceche¢ bezposredniosci opisu wowczas, gdy informacja o cechach
konkretnego towaru jest przekazywana wyraznie i jednoznacznie, a wigc mozliwa do
odczytania wprost, a nie ,,drogg skojarzen”. Nalezy takze odmowic rejestracji oznaczenia
stownego na podstawie tego przepisu, jesli przynajmniej jedno z jego potencjalnych znaczen
okresla wtasciwos¢ danych towaréw lub ustug - wyrok Trybunatu z dnia 23 pazdziernika
2003 roku w sprawie C-191/01 (...).

Wbrew stanowisku powoda stowny znak towarowy ,,ATTACK” nie sktada si¢ z takich
elementow, jak wskazane w art. 7 ust. lc rozporzadzenia, a tym samym posiada on
dostateczne znamiona odrdzniajace, jako oznaczenie sktadajace si¢ ze stow, ktore nie dotycza
,»Izeczy” istniejacej. Nie istnieje suplement diety majacy w skladzie substancje o nazwie
wlasnej ,,attack”. Stowo ,,attack” nie stanowi informacji w odniesieniu do zakresu ochrony
spornego znaku towarowego, wskazujacego czy to na rodzaj towaréw nim sygnowanych, czy
to na ich pochodzenie, jako$¢, warto$¢, przeznaczenie, sposob wytwarzania, sktad, funkcje
lub przydatno$¢. Sporny znak nie sugeruje cech towarow, do oznaczania ktérych zostat

przeznaczony. Tak wigc slowo ,,attack”, jako aluzyjne, fantazyjne ma dostateczng zdolno$¢
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odrozniajaca, albowiem bezposrednio nie odnosi sie do towaréow z klasy nicejskiej 5.
Podkresli¢ nalezy, ze w $wietle orzecznictwa zaréwno sadéw europejskich i polskich sadow
administracyjnych, pomiedzy oznaczeniem, a towarami, czy ustugami musi wystapi¢ zwigzek
o charakterze bezposrednim i rzeczywistym, a nie aluzyjnym. Oznaczenia sugestywne to
takie, ktore przywodza na mysl cechy oznaczanych nimi towaréw/ustug, jednakze nastepuje
to dopiero w wyniku glebszego procesu myslowego odbiorcy. Nawet jednak po takiej
dhuzszej 1 glebszej analizie stowa ,attack” w odniesieniu do suplementéw diety nie mozna
doszukac sie sugestii co do cech oznaczanych tym stownym znakiem ATTACK suplementow
diety. Powdd bezpodstawnie doszukuje si¢ informacji o produkcie i jego cechach w
skojarzeniu ,,ataku” na mase¢ ciata. W art. 7 ust. 1c chodzi o taki znak towarowy, ktéry ma
mie¢ jednoznacznie znaczenie informacyjne, zatem posredni, mozliwy przekaz informacyjny
nie moze uzasadnia¢ twierdzenia o braku zdolno$ci odrézniajacej znaku towarowego, bowiem
brak ten istnieje tylko wowczas, gdy przekaz stanowi wprost o oznaczonym towarze i nie
trzeba si¢ go doszukiwaé. Tak wigc stowny znak towarowy ATTACK nawet posrednio nie
nawigzuje do towaréw nim oznaczonych. Posiada pierwotng zdolnos¢ odrdzniajaca. Z tego
znaku nie wynika wprost jakie towary sa nim oznaczane. Nie wskazuje zatem rodzaju towaru,
jego pochodzenia, jakos$ci, ilo$ci, warto$ci, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, sktadu,

funkcji lub przydatnosci. Znak ten nie opisuje wigc rodzaju suplementu diety, ani jego cech.

Argumenty powoda ad c):

Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwos$ci wydanym 22 VI 2006 r. w
sprawie C-25/05 (...), charakter odrozniajacy znaku towarowego (w rozumieniu art. 7 ust. 1b
rozporzadzenia) nalezy ocenia¢ biorgc pod uwage towary lub ustugi objete zgltoszeniem 1
sposob postrzegania znaku przez wlasciwy krag odbiorcow, ktory sktada si¢ z przecigtnych,
wlasciwie poinformowanych, dostatecznie uwaznych 1 rozsadnych konsumentéw tych
towaréw lub ustug (tak tez np. teza 3. wyroku ETS z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99
(...).Oznaczenia opisowe powszechnie uzywane w Obrocie sg przy tym co do zasady
wylaczone od rejestracji w charakterze wspdlnotowego znaku towarowego, jednak moga by¢
one rejestrowane wowczas gdy zostang zaprezentowane lub zestawione z innymi elementami
w taki sposob, ze nadaja si¢ do odrdzniania na rynku przedsigbiorstw (tak w wyroku ETS z
20.09.2001 r., C 383/99 (...) Orz. 2001, s 1-6251, pkt 39). Ponadto nalezy podkresli¢, ze
stowny znak towarowy, ktory stanowi opis wlasciwosci towarow lub ustug w rozumieniu art.
7 ust. lc rozporzadzenia, jest tym samym w sposOb oczywisty pozbawiony charakteru

odrdzniajacego wzgledem samych towaréw lub ustlug w rozumieniu art. 7 ust. 1b tego
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rozporzadzenia, a Skoro znak ten nic stanowi opisu wiasciwos$ci towarOw to nie jest
pozbawiony charakteru odrézniajacego — tak wyrok z 12 stycznia 2005 roku T-367/02 (...).
Stowny znak towarowy ,,ATTACK” nadaje si¢ do odrdzniania w Obrocie towarow i ustug
obje¢tych ochrong znaku towarowego. Ten znak towarowy w dacie jego zgloszenia, mogt
spetnia¢ prawidtlowo funkcje¢ odrozniajacag, poniewaz ma cechy, ktore pozwalajg
zindywidualizowa¢ dany, konkretny towar — suplementy diety - na rynku wsroéd towardw i
ustug tego samego rodzaju, ale pochodzacych z réznych przedsigbiorstw. Bowiem stowny
znak towarowy ,,ATTACK?” jest oznaczeniem abstrakcyjnym. Mozna stanowczo twierdzié, ze
jest postrzegany i rozpoznawany jako oznaczenie pochodzenia od pozwanego wzajemnego
sygnowanych nim towarow.

Powod powotywal sie na fakt rejestracji znaku towarowego ,attack” na rzecz innych
podmiotow dla suplementow diety, ale sam fakt rejestracji znakéw towarowych
zawierajacych ten sam element w odniesieniu do podobnych towardéw nie przesadza o braku
zdolnos$ci odrézniajacej jednego z nich. ,,Na podstawie danych z rejestru nie mozna zaktadac,
ze dane znaki towarowe byty faktycznie uzywane i tym samym odbiorcy postrzegaja dany
element jako charakterystyczny dla konkretnych dobr lub ustug” - wyrok Sadu z 13 kwietnia
2011 r., w sprawie T-358/09, (...). Aby skutecznie dowie$¢ braku zdolnosci odrdzniajacej
zarejestrowanego znaku towarowego powod powinien udowodni¢ rzeczywista sytuacje
panujaca na rynku, a przede wszystkim rzeczywisty fakt wystgpowania na rynku innych,
zarejestrowanych oznaczen zawierajacych stowo ,attack” dla tych samych towarow.
Powinien takze udowodnic¢, ze odbiorcy mieli szeroki kontakt z takimi znakami towarowymi i
tym samym slowo ,,attack" postrzegane jest przez nich jako charakterystyczne w odniesieniu
do suplementéw diety. Tych okolicznosci powod nie dowiodt. O wykorzystywaniu stowa
»attack” w odniesieniu do suplementow diety nie moze $wiadczy¢ zlozony przez powoda
wydruk z rejestru prowadzonego przez Departament (...). Rejestr ten nie wskazuje bowiem
skali wystgpowania danego produktu na rynku polskim. Nadanie danemu produktowi statusu
suplementu diety nie oznacza automatycznie wprowadzenia danego produktu na rynek. A

dopiero to jest rownoznaczne z postugiwaniem si¢ nazwa tego produktu w obrocie.

Argumenty powoda ad. b):

Zdaniem powoda jest oczywista potocznos¢ stowa ,,attack™. Jest poprawnym tlumaczenie z
jezyka angielskiego tego rzeczownika ,,atak”, ,napas¢”, agresja”. Powod nie udowodnit, ze
przecigtny i dobrze poinformowany, a takze uwazny odbiorca jednoznacznie utozsamia

rzeczownik ,attack” w odniesieniu do suplementéw diety. Powdd nie udowodnil aby
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powszechnie funkcjonowata praktyka kupowania suplementéw diety przez osoby uprawiajace
sport i nazywanie tych produktow ,atak”, czy ,,napascia”. Pozbawione jest jakichkolwiek
podstaw twierdzenie, ze slowo to dla oso6b uprawiajacych sporty sylwetkowe nawet nie
musiato wejs¢ do jezyka, gdyz w nim od dawna funkcjonowato. Powdd nie udowodnit, ze
wsrod tych osob atak dla suplementéw diety od dawna okresleniem dla suplementow diety.
Powod myli wejscie do jezyka potocznego stowa, znaku towarowego na oznaczenie
konkretnego towaru jak np. ,,adidasy” dla butow sportowych, czy ,,ortalion” na ptaszcz (co
stanowi takze rozwodnienie funkcji znaku towarowego) z istnieniem w jezyku, w tym
wypadku angielskim, rzeczownika ,,attack”. Dla powoda skoro rzeczownik ten istnial, to
oznacza, ze przecigtny i dobrze poinformowany, a takze uwazny odbiorca utozsamia ,,attack”

z suplementami diety, a tak nie jest.

Argumenty powoda ad. a):

Stowo ,,attack™ nie weszto takze do jezyka potocznego dla oznaczenia suplementow diety.
Powo6d nie udowodnit istnienia takich suplementéw, cho¢ powotuje si¢ na to, ze stowo
,attack” jest powszechnie wykorzystywane w utrwalonych praktykach handlowych na rynku
suplementow diety. Przedstawiony przez powoda wzajemnego wykaz z rejestru EUIPO
znakow towarowych zawierajacych stowo ,attack” zostal omdéwiony wcezesniej. W tym
miejscu nalezy podkresli¢, ze z wykazu wynika, ze wigkszo§¢ znakow z uzyciem stowa
»attack” zostata zarejestrowana w innej klasie towaréw, niz stowny znak towarowy
,ATTACK?” nalezacy do pozwanego, albo zostata zarejestrowana po 3 maja 2011 roku, tym
samym nie mogty by¢ brane pod uwagg przez Urzad w momencie rejestracji stownego znaku
»~ATTACK” na rzecz pozwanego, a takze przez Sad w sprawie. Podkresli¢ bowiem nalezy, ze
podstawa uniewaznienia znaku towarowego musiata istnie¢ w momencie jego rejestracji. W
zwigzku z czym ewentualne wykazanie funkcjonowania w chwili obecnej suplementow diety
oznaczonych stownym znakiem ,attack” na rynku w zZaden sposob nie wptyneloby na
wazno$¢ znaku towarowego ATTACK. Wszelkie bowiem zmiany lub wydarzenia po dacie
wniosku lub dacie pierwszenstwa nie s3 brane pod uwage przy analizie przestanek
uniewaznienia znaku towarowego - por. wyrok z dnia 3 czerwca 2009 r., (...), sprawa T-
189/07. Bez znaczenia sa takze towary oznaczane stowem ATTACK, oferowane poza
terytorium UE, czy kierowanych do innej grupy odbiorcow niz suplementy diety 0znaczone
znakiem towarowym ATTACK pozwanego wzajemnego. Tylko jeden sposrdéd wskazanych
znakdéw towarowych zarejestrowanych lub zatwierdzonych przez EUIPO na rzecz innych

podmiotéw niz pozwany wzajemny zawiera stowo ,,ATTACK” i zostal zarejestrowany dla
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towarow identycznych lub podobnych do towarow rozpatrywanych w niniejszej sprawie, tj.
suplementow diety. Mowa jest o stownym znaku towarowym Unii Europejskiej nr 001067115
»SPEED ATTACK?”. Ten jeden znak nie moze jednak $wiadczy¢ o zwyczajowym uzywaniu
stowa ,,attack” w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

Reasumujac, znak towarowy Unii Europejskiej korzysta z domniemania waznosci i to do
wnioskujacego o uniewaznienie nalezy wykazanie okolicznosci, ktore podwazaja wazno$é
znaku towarowego. Powdd nie sprostat cigzarowi dowodu, nie udowodnit istnienia kazdej z
podstaw odmowy rejestracji wymienionych w art. 7 ust. 1 rozporzadzenia, na ktore si¢
powotywal. Powdd wzajemny nie obalit domniemania waznos$ci stownego znaku towarowego
LATTACK”.

W oparciu o powyzsze Sad oddalil powddztwo wzajemne.

O kosztach procesu z powodztwa wzajemnego Sad orzekt na podstawie art. 98 § 3 k.p.c. —
stosownie do wyniku sporu. Na koszty poniesione przez pozwanego wzajemnego sktada si¢
optata za czynno$ci adwokackie na podstawie z § 8 ust. 1 pkt 19 rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwos$ci z 22 pazdziernika 2015 roku w sprawie optat za czynnos$ci adwokackie (Dz.
U. poz. 1800) w kwocie 1.680,00 zt oraz 17,00 zt tytutem optaty skarbowej od

pelnomocnictwa.

SSO Ewa Dietkow
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