Sygn. akt XXIl GWo 37/15

POSTANOWIENIE

Dnia 30 lipca 2015 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII
Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w sktadzie nastepujgcym:

Przewodniczacy:  SSO Beata Piwowarska

Protokolant: pracownik biurowy Irena Reinert
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lipca 2015 r. w Warszawie
sprawy z wniosku (...) S.A. z siedzibg w P
z udziatem (...) spéfki z ograniczong odpowiedzialnoscig w K

o zobowigzanie do udzielenia informacji

postanawia:

1. zobowigza¢ (...) spotke z ograniczong odpowiedzialnoscia w K do udzielenia (...) S.A. w P
informacji o:
a. ilosci sprzedanych przez nig rowerédw CLIMBER oznaczonych na paragonach, fakturach

VAT i innych dokumentach ksiegowych z wykorzystaniem wyrazu KROSS, w okresie od dnia 26
czerwca 2010 r. do dnia 26 czerwca 2015 .,
b. cenach, po ktdrych rowery te zostaty sprzedane;

2. zasadzi¢ od (...) spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig w K na rzecz (...) S.A. w P kwote 957

(dziewiecset piecdziesiat siedem) ztotych tytutem zwrotu kosztéw postepowania.



Sygn. akt XXIl GWo 37/15

UZASADNIENIE

26/06/2015r. (...) S.A. w P wnidst o zobowigzanie (...) spétki z ograniczong odpowiedzialnosScig
w K do udzielenia informacji niezbednych uprawnionemu do dochodzenia przezen roszczenia

odszkodowawczego i zwrotu nienaleznie uzyskanych przez obowigzang korzysci:

C. o ilosci sprzedanych przez nig roweréw CLIMBER oznaczonych na paragonach, fakturach VAT i
innych dokumentach ksiegowych z wykorzystaniem wyrazu KROSS, w okresie od 26 czerwca 2010 r. do
26 czerwca 2015r.,

d. o cenach, po ktérych rowery te zostaty sprzedane;

oraz o zasgdzenie na jego rzecz zwrotu kosztéw postepowania.

(...) spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig w K zazgdata oddalenia wniosku i zwrotu kosztéw

postepowania, kwestionujgc naruszenie praw wytgcznych (...) S.A.

Sad ustalit:

(...) S.A. w P stuzg prawo ochronne na stowno-graficzne znaki towarowe zarejestrowane przez
Urzad Patentowy RP m.in. dla towaréw w klasie 12. klasyfikacji nicejskiej (rowery) pod numerami:
226173 z pierwszenstwem od 16/12/2008 r. K IROIS s, 226172 z pierwszefistwem od 16/12/2008
r. KIrROsSs, 234401 z pierwszeAstwem od 26/08/2009 r. (("Rass, 234402 z

&

pierwszenstwem od 26/08/2009 r. KIRIOISS, 268092 z pierwszenstwem od 13/08/2013 r.

Y KIROSS

(dowdd: swiadectwa rejestracji k.167-181), a takze: 129063 z pierwszenstwem od

20/05/1998 r. %@@gg, 190289 z pierwszeristwem od 26/03/2004 r. KROSS ,

186221 z pierwszenstwem od 26/03/2004 r. KROSS | 186220 z pierwszenstwem od

26/03/2004 r. (bezsporne)

Uprawniony uzywa znakéw KROSS od 1996 r. w firmie, dla oznaczenia produkowanych przez

niego rowerdw, w zwigzku ze Swiadczeniem ustug ich sprzedazy oraz w dziataniach promocyjno-



reklamowych. Dtugi czas, zasieg i intensywnos$¢ uzywania oraz naktady czynione na reklame i promocje
marki KROSS sprawity, ze znaki towarowe uprawnionego staty sie bardzo dobrze znane i rozpozna-
walne w kregu zainteresowanych nabyciem roweréw. Same rowery za$ sg cenione przez konsumentéw
ze wzgledu na ich wysoka jako$¢é. (dowdd: odpis z KRS k.26-34, artykuty prasowe k.127-137, dyplomy i
nagrody k.123-126, wydruki ze stron internetowych, katalogi k.151-166, fotografie punktow sprzedazy
k.182-205, raporty z badan k.138-150)

(...) spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig w K oferowata do sprzedazy w sieci sklepéw (...) w
Centrum Handlowym (...) w G, a takze w hipermarketach na G i K w W i rowery trekkingowe (krosowe)
CLIMBER, uzywajac w dokumentach sprzedazy i na tabliczkach informacyjnych oznaczenia ROW KROSS
28" ALU SHIM. Oznaczenie ,rower-kross-28—climber” znajdowato sie takze w kodzie Zzrédtowym i w
tresciach strony internetowej tesco.pl. (bezsporne — tak tez dowody sprzedazy k.88, fotografie k.61-87,
89-97, 122, oswiadczenia k.90, wydruki ze stron internetowych k.98-121) Po otrzymaniu od
uprawnionego wezwania do zaniechania naruszen, obowigzana zaprzestata uzywania oznaczenia
KROSS, okreslajgc oferowane rowery jako crossowe. (dowdd: korespondencja k.206-211, wydruk ze

strony internetowej k.212-223)

Sad zwazyt:

Zgodnie z przepisem art. 286" p.w.p., sad wiaiciwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw
wtasnosci przemystowej miejsca, w ktérym sprawca wykonuje dziatalnosé lub w ktérym znajduje sie jego
majatek, takze przed wytoczeniem powddztwa, rozpoznaje, nie pdziniej niz w terminie 3 dni od dnia
ztozenia w sadzie lub 7 dni w przypadku sprawy szczegdlnie skomplikowanej, wniosek uprawnionego z
prawa ochronnego o zabezpieczenie roszczen przez zobowigzanie naruszajgcego do udzielenia
informacji, ktére sg niezbedne do dochodzenia roszczen okreslonych w art. 287 ust 1 i art. 296 ust. 1 0
pochodzeniu i sieciach dystrybucji towardw lub ustug naruszajgcych prawo ochronne, jezeli naruszenie
to jest wysoce prawdopodobne. (ust. 1 pkt 2) Informacje mogg dotyczy¢ wytagcznie:

1. firm (nazw) i adreséow producentéw, wytwoércow, dystrybutorow, dostawcéw oraz innych
poprzednich posiadaczy towardw lub sSwiadczacych ustugi, ktore naruszajg prawo ochronne, jak rowniez
przewidzianych odbiorcéw hurtowych lub prowadzacych sprzedaz detaliczng tych towardw lub ustug;

2. ilosci wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zaméwionych towaréw lub

ustug naruszajgcych prawo ochronne, a takze cen uiszczonych za te towary lub ustugi. (ust. 2)

Whbrew sformutowaniu tego przepisu, prawo zadania udzielenia informacji, o ktérym mowa w
ust. 1, nie stanowi w istocie zabezpieczenia roszczenia. Na tym etapie uprawniony nie tylko nie musi
ale czesto nawet nie moze formutowad roszczen, z ktérymi ewentualnie w przysztosci wystgpi na droge
sgdowg. Mogg to by¢ zardwno roszczenia zakazowe jak i stuzgce usunieciu skutkdw naruszen, o ktérych

mowa w art. 296 ust. 1 i w art. 286 p.w.p. Realizacja przyznanego uprawnionemu prawa dostepu do



informacji ma stuzy¢ ustaleniu zakresu odpowiedzialnosci okreslonego podmiotu z tytutu naruszenia
przezen praw witasnosci przemystowej. Uzyskane informacje pozwolg na podjecie decyzji co do
wystgpienia wzgledem naruszyciela (lub naruszycieli) z odpowiednimi roszczeniami. Nie moze byé w
tym przypadku mowy ograniczeniu do 14 dni mozliwosci wniesienia pozwu i ewentualnym upadku
zabezpieczenia po uptywie zakreslonego przez sad, zgodnie z art. 733 k.p.c. terminu (art. 744 § 2 k.p.c.)
ani o rozliczeniu kosztéw w orzeczeniu konczacym postepowanie. (art. 745 k.p.c. stosuje sie

odpowiednio tylko do zabezpieczenia dowoddw — ust. 9 art. 286" p.w.p.)

Aby dokonaé prawidtowej interpretacji pojecia , wysoce uprawdopodobnionego naruszenia”
nalezy odwotac sie do Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29/04/2004 r. w
sprawie egzekwowania praw wfasnosci intelektualnej, ktéra w art. 8 ust. 1 stanowi, ze panstwa
cztonkowskie zapewniajg, ze, w kontekscie postepowania sgdowego dotyczgcego naruszenia prawa
wtasnosci intelektualnej oraz w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne zgdanie powoda,
wtasciwe organy sagdowe mogg nakazaé przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji
towardw lub ustug naruszajgcych prawo wtasnosci intelektualnej przez naruszajgcego i/lub jakgkolwiek

inng osobe.

Jak wskazuje A. Tischner, obowigzek informacyjny wymaga uwzglednienia z jednej strony
interesdw uprawnionego, z drugiej zas interesow 0sob, ktére sg zobowigzane do udzielania informacji.
Podstawowe znaczenie przy stosowaniu tych przepisdw, podkreslane w pismiennictwie, ma zasada
proporcjonalnosci, charakteryzujaca sie nastepujacymi zaleznosciami: im bardziej pewny jest fakt
naruszenia, tym wieksze obowigzki mogg by¢ natozone na zobowigzanych do udzielenia informacji. (A.
Tischner, Odpowiedzialnos¢ majgtkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, rozdziat V, pkt. 5)
Sad podziela poglad wyrazony w wyroku Sgdu Apelacyjnego w Biatymstoku, ze ,,udzielenie informacji
stuzacej ochronie praw wiasnosci intelektualnej warunkowane jest, na gruncie art. 8 dyrektywy
2004/48/WE, proporcjonalnoscig zadania. Wage zasady proporcjonalnosci podkresla konstrukcja
przepisu, w ktorym odniesiono sie don dwukrotnie. Mianowicie, w ust. 1, w ktérym wskazano, ze
zadanie powoda w zakresie udzielenia informacji musi by¢é proporcjonalne, a takze w ust. 2
wskazujgcym, ze przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji zawiera dane
okreslone w ppkt a i b (..), jesli jest to stosowne. W zasadzie proporcjonalnosci wyraza sie idea
podejmowania tylko takich dziatan, ktdore sg niezbedne i konieczne dla osiggniecia okreslonego celu
oraz takich, ktore sg adekwatne w danych okolicznosciach, tj. w jak najmniejszym stopniu ograniczajg
prawa innych podmiotéw”. Szczegdlng role uwzglednienia zasady proporcjonalnosci w stosowaniu art.
286" zwtaszcza w odniesieniu do zgdania wysuwanego wzgledem osoby trzeciej, podkreslaja réwniez A.
Jakubecki i R. Skubisz. (por. A. Jakubecki, System Prawa Prywatnego, t. 14B, C.H. BECK, Warszawa 2012,
s.1660 i n., s.1673 i n., R. Skubisz, Roszczenie o udzielenie informacji [w:] Ksiega pamigtkowa ku czci

profesora Erecinskiego, Warszawa 2011).



Aby wiec uzyskaé informacje, wnioskodawca powinien przynajmniej rodzajowo okresli¢
roszczenia, do ktérych dochodzenia s3 mu one niezbedne. | tak (...) S.A. wskazat na koniecznos¢
uzyskania informacji dla dochodzenia roszczerh odszkodowawczych i o zwrot nienaleznie uzyskanych

przez spotke (...) korzysci.

Obowigzujace obecnie przepisy procedury cywilnej nie wytgczajg mozliwosci przedmiotowe;j
zmiany powddztwa w postepowaniu przed sgdem gospodarczym. Uprawniony ze znaku towarowego
moze wiec wystgpi¢ na droge sgdowg o symboliczng kwote, zgtaszajagc w pozwie roszczenie
informacyjne. W przekonaniu Sadu, nie wyklucza to jednak uznania, ze informacje o liczbie towaréw
opatrzonych spornym znakiem i cenach uzyskanych z ich sprzedazy nie mogg byé¢ uznane — co do
zasady — za niezbedne do dochodzenia roszczen pienieznych, o ktérych mowa w art. 296 ust. 1 p.w.p.
Przeciwnie, uprawniony moze ich zgdaé w tym celu, by opierajac sie na konkretnych danych, podjgé
decyzje o wystgpieniu przeciwko naruszycielowi na droge sgdowg, nie kazdy bowiem wtasciciel znaku
towarowego uznaje za celowe — z jego punktu widzenia — dochodzenie wszystkich roszczen, jakie
ustawa gwarantuje mu w sytuacji wkroczenia przez osobe trzecig w sfere jego wytgcznosci. W praktyce
orzekania w tego rodzaju sprawach uprawnieni z reguty zadajg zastosowania wzgledem naruszyciela
sankcji zakazowych i usuniecia skutkdw naruszen przez wycofanie z rynku kwestionowanych towaréw,
ewentualnie takze podania do publicznej wiadomosci wyroku lub informacji o nim. Z roszczeniami
pienieznymi, ktérych dochodzenie jest zwykle diugotrwate i skomplikowane, wystepujg wéweczas, gdy
skala naruszenia jest na tyle powazna, ze istotnie godzi w ich interesy ekonomiczne. Nie mozna wiec
odmoéwié im prawa do informacji, zagdanej w trybie art. 286" p.w.p., jeszcze przed wniesieniem pozwu,
szczegOlnie w takiej sytuacji jaka miata miejsce w okolicznosciach sprawy, gdy obowigzana dobrowolnie
zaniechata naruszen, zmieniajac tresé strony internetowej oraz oznaczenie towaréw na dokumentach

ksiegowych i zawieszkach reklamowych.

Zasadniczym warunkiem uwzglednienia wniosku informacyjnego jest w tym przypadku
uprawdopodobnienie (w stopniu wysokim) naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe nr nr

226173, 226172, 234401, 234402 i 268092.

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub koicowemu
odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odrdznienia go (bez
ewentualnosci wprowadzenia w bfad) od towardw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Euro-
pejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 23/05/1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, z
18/06/2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, z 8/05/2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo, wyrok Sadu
Unii Europejskiej z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life) Prawo wytgczne zostato
przyznane, aby umozliwi¢ witascicielowi znaku towarowego ochrone jego szczegdlnych interesow,

zadbanie o to, aby znak ten modgt spetnia¢ witasciwe mu funkcje wskazywania konsumentom



pochodzenia towaru lub ustugi oraz gwarantowania ich jakosci, a takze funkcje komunikacyjng,
reklamowg i inwestycyjng. Wykonywanie prawa wytgcznego jest zastrzezone dla przypadkow, w
ktorych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia wptywa lub moze negatywnie wptywac
na petnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunatu z 22/09/2011 r. w sprawie C-482/09 Budéjovicky
Budvar, a takze wyroki z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 L’Oréal iin., z 23/03/2010 r. w sprawach
potaczonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google)

Przepis art. 296 ust. 2 ustawy z 30/06/2000 r. prawo wtfasnosci przemystowej przyznaje
wiascicielowi prawo do wytgcznego i niezaktéconego uzywania znaku towarowego oraz zakazania
innym osobom, ktére nie maja jego zgody, uzywania w obrocie :

1. znaku identycznego do znaku zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towaréw;

2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do
towardw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w btad, ktére
obejmuje w szczegdlnosci ryzyko skojarzenia znakow;

3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego
w odniesieniu do jakichkolwiek towardw, jezeli moze to przynie$¢ uzywajgcemu nienalezng korzysé lub

by¢ szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru bgdz renomy znaku wczesniejszego.

Zdefiniowane przez ustawodawce wspdlnotowego i krajowego typy naruszen wigzg sie — co do
zasady - z negatywnym wptywem dziatania osoby nieuprawnionej na mozliwo$¢ petnienia przez znak
towarowy przynaleznych mu funkcji (w szczegdlnosci oznaczenia pochodzenia), nie w kazdej zatem
sprawie uprawniony zmuszony jest do odrebnego wykazywania spetnienia tej przestanki. To pozwany
(lub obowigzany), zainteresowany odstgpieniem przez sad od zastosowania wzgledem niego sankcji
wynikajgcych z naruszenia lub srodkéw tymczasowych albo od natozenia nan obowigzku informacyj-
nego powinien wykazaé¢, ze w konkretnych okolicznosciach faktycznych, pomimo ze jego dziatanie
wyczerpuje znamiona okre$lone w ust. 2 art. 296 p.w.p., to w zaden sposéb nie wptywa na funkcje

znaku towarowego. (art. 6 k.c.)

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato
naruszone, lub osoba, ktdrej ustawa na to zezwala, moze zada¢ od osoby, ktéra naruszyta to prawo,
zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego

naruszenia rowniez naprawienia wyrzgdzonej szkody:

v na zasadach ogélnych albo
v poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajgcej opfacie licencyjnej albo innego
stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia bytyby nalezne tytutem udzielenia

przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.



Wytgcznosé (...) S.A. uzywania stowno-graficznych znakéw towarowych (...) nie jest sporna,
zakres przynaleznej uprawnionej ochrony wynika z zatgczonych do wniosku Swiadectw Urzedu
Patentowego RP. Obowigzana nie kwestionuje takie wczes$niejszych praw do znakdéw, na ktdre
wskazuje uprawniony w motywach wniosku. Przyznaje takze, iz w dokumentach ksiegowych i na
wywieszkach informujgcych o towarze i jego cenie uzywata m.in. oznaczenia ,,ROW KROSS”, twierdzac

przy tym jednak, ze nie stanowito to naruszenia praw wytgcznych wnioskodawcy.

Spétka (...) przedstawia twierdzenia i dowody, by wykazaé, ze sporne oznaczenie nie mogto
wprowadzaé nabywcow w btagd co do pochodzenia oferowanych przez nig i wprowadzanych do obrotu
roweréw CLIMBER. Sad pomingt je czynigc ustalenia faktyczne, bowiem odwotujg sie one do
okolicznosci bezspornych, jak uzycie na ramie roweru wyraznego oznaczenia CLIMBER (fotografie
k.272-280), badz stanowig dodatkowg informacje, data uzywania ktorej nie jest mozliwa do okreslenia
(zawieszka reklamowa k.270). Nalezy przy tym wyjasni¢, ze — zgodnie z zasadami oceny ryzyka konfuzji
konsumenckiej - wskazanie producenta nie wyklucza uznania, ze doszto do naruszenia prawa do znaku
towarowego. Naruszenia nie eliminuje takze uzywanie przez uprawnionego oznaczenia KROSS na ramie
produkowanych przezen rowerdéw (fotografie k.282-284), obowigzana nie uprawdopodobnita bowiem,
ze w relatywnym kregu konsumentéw pochodzenie rowerdw od (...) S.A. rozpoznawalne jest wytgcznie
na tej podstawie. Ze tak by¢ nie musi przekonujg fotografie roweréw wyprodukowanych przez
uprawnionego, ktdre na ramie majg inne niz KROSS oznaczenie, np. GRAND lub BEST. (katalog k.357-

358, wydruk ze strony internetowej k.359-362)

Nie ma tez znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy dowdd z gazetki (...) (k.286-311), w ktdrej
rowery CLIMBER s3 przedstawiane z informacjg niebudzacy zadnych zastrzezern wnioskodawcy, jako
rowery gorskie lub trekingowe, bez uzycia stowa KROSS. Obowigzana nie twierdzi natomiast, ze
potencjalni nabywcy kierujg sie przy zakupie informacjami zawartymi w gazetkach (...), a nie na
zawieszkach informacyjnych lub cenowych umieszczonych bezposrednio na rowerze lub w jego poblizu.
Bez znaczenia sg takzie oznaczenia innych niz sporne roweréw (fotografie k.313-316), potencjalny
nabywca nie zapoznaje sie bowiem z nimi wszystkimi by zrozumieé, jaki jest sposéb oznaczania

towardéw oferowanych w sklepach sieci handlowej (...).

W przekonaniu Sadu, wniosek o zobowigzanie do udzielenia informacji zastuguje na
uwzglednienie, zaoferowany przez (..) S.A. materiat dowodowy dowodzi bowiem (a nie tylko
uprawdopodobnia) faktu naruszenia praw wytgcznych na znaki towarowe KROSS. Nie byto przy tym
konieczne wskazanie przez wnioskodawce przepisu, ktérego znamiona wyczerpuje dziatanie
obowigzanej, w okolicznosciach sprawy uzywanie przez spotke (...) stowa KROSS w oznaczeniu roweru
na zawieszkach informacyjnej i cenowej oraz na dowodach sprzedazy (ze wzgledu na ryzyko konfuzji

posprzedazowej) podlega ocenie na gruncie art. 296 ust. 2 p.w.p.



Kwalifikacja naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy na tle tego przepisu powinna by¢
dokonywana wedtug zasad wypracowanych w orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci i Sadu Unii
Europejskiej na tle Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1989 r. majgcej na celu zblizenie
ustawodawstw paristw czfonkowskich odnoszqcych sie do znakéw towarowych (zmienionej Dyrektywg
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22/10/2008 r. majgcg na celu zblizenie ustawodawstw
panstw cztonkowskich odnoszqcych sie do znakdw towarowych) oraz rozporzadzenia Rady (WE) nr

207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu
oznaczenia pozwanego opiera sie na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy
poréwnywac catosciowo, a decydujgce znaczenie mie¢ beda elementy odrdzniajgce (dominujace), a nie
opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez
dokonywania zmian lub uzupetnien — wszystkie jego elementy lub, gdy rozpatrywane jako catos¢,
wykazuje nieznaczne rdznice, ktdre nie zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta. (tak wyrok
Trybunatu z 20/03/2003 r. C-291/00 LT/ Diffusion) Dwa znaki towarowe s3 do siebie podobne jezeli, z
punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcéw, sg one przynajmniej czesciowo identyczne w jednym lub
kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen) Dla
stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sg identyczne, czy tez mozna mowié¢ zaledwie o
podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i
ich catosciowego oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i
rozsadnego przecietnego konsumenta. (tak wyroki Trybunatu z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 LT/
Diffusion, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P Bimbo SA)

Dokonujgc oceny podobienstwa towardw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki
charakteryzujace zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie ich rodzaj i przeznaczenie,
sposéb uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze ich wzajemny,
konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sgdu z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 ELS,
z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo) Catosciowa ocena zaktada pewng wspodtzaleznosé miedzy
branymi pod uwage czynnikami, w szczegdlnosci podobieristwem znakéw oraz podobieristwem
towardow/ustug, ktérych one dotyczg, przy czym niski stopienn podobienstwa towardw i ustug moze byc
zrébwnowazony znaczgcym stopniem podobienstwa znakdw i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznosci -
tak wyroki Trybunatu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen, z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 /I
Ponte Finanziaria, z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix)

W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobiefstwo wprowadzenia w btad istnieje, gdy
znaczna cze$¢ wiasciwego kregu odbiorcow mogtaby zostaé sktoniona do omytkowego zakupu towaru
pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego

samego przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uzna¢, ze dane towary lub ustugi pochodzg z przedsie-




biorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z 29/091998 r. w sprawie C-39/97

Canon, z 4/05/1999 r. w sprawach potgczonych C-108/97, C-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions,
z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 CK
Kalvin Klein i wyrok Sadu z 9/12/2010 r. w sprawie T-303/08 Golden Elephant) Prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btgd powinno byé oceniane w sposéb catosciowy, wedtug sposobu postrzegania
okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci konkretnego przypadku,
szczegllnie wzajemnej zaleznosci miedzy podobienstwem oznaczen i towaréw lub ustug, ktérych one
dotycza. (tak wyroki Trybunatu z 11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23/03/2006 r. w sprawie C-
206/04 Miilhens, z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P Bimbo
oraz wyroki Sagdu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills i z 20/01/2010 r. w sprawie T-
460/07 Life Blog)

Wiasciwy krag odbiorcéw sktada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowanych,
dostatecznie uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie ksztattowaé
w zaleznosci od kategorii towardow lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97
Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel i z 12/01/2006 r. C-361/04 Ruiz
Picasso) Przecietny konsument rzadko ma mozliwo$¢ przeprowadzenia bezposredniego pordwnania
réznych znakéw towarowych, musi zazwyczaj zdac¢ sie na zachowany w pamieci niedoskonaty ich obraz.
Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrdzniajgcy znaku towarowego, ktéry
wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci na rynku). (tak wyroki
Trybunatu z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 11/11/1997 r. w sprawie C-
251/95 SABEL iz 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 Canon)

Istnieje pewna wspotzaleznosé pomiedzy znajomoscia znaku wsrdd odbiorcoéw, a jego charakte-
rem odrdzniajagcym - tym bardziej wzmocnionym, im bardziej znak jest znany. Przy ocenie, czy znak cieszy
sie wysoce odrdzniajgcym charakterem wynikajagcym z jego znajomosci wsrdd odbiorcédw, nalezy
rozpatrzyé wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w szczegdlnosci udziat znaku w rynku,
natezenie, zasieg geograficzny i dtugos¢ okresu jego uzywania, wielkos¢ inwestycji dokonanych przez
przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udziat procentowy zainteresowanych grup odbiorcéw, ktérym
znak umozliwia zidentyfikowanie towardw jako pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa, jak
réwniez o$wiadczenia izb handlowych i przemystowych lub stowarzyszen zawodowych. (tak wyrok Sadu z
12/07/2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke) Ciezar udowodnienia sity znaku towarowego i jego

odrdzniajgcego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Stowno-graficzne znaki towarowe KROSS zarejestrowane dla rowerdw nie sg pozbawione
zdolnosci odrdzniajacej. Przeciwnie, nawet jesli uzna¢, ze ich zdolnos¢ pierwotna nie jest zbyt wysoka
poniewaz w jedynym elemencie odrdzniajagcym zostaty utworzone jako zbitka angielskiego stowa

»,Cross” i jego polskiego odpowiednika ,kros”, oznaczajacych wyscig, bieg w trudnych warunkach



terenowych. Elementy graficzne w postaci prostej czcionki i niewyrdzniajgcej sie w sposdb szczegdlny
kolorystyki (ostatnio czarno-czerwonej) nie mogg zdominowac najlepiej zapamietywalnego elementu
stownego, szczegdlnie ze uprawniona postuguje sie takze oznaczeniem stownym, przede wszystkim w
firmie i nazwie prowadzonego przez nig przedsiebiorstwa. Przez lata intensywnego uzywania i pozycje
rynkowg uzyskaty one wysokg wtérng zdolno$é odrézniajgcg, uzasadniajgcg uznanie ich za dobrze
rozpoznawalne i kojarzone jednoznacznie z (...) S.A. jako producentem rowerdw.

Sad nie podziela przekonania obowigzanej, ze znaki KROSS utracity zdolnos¢ odrdzniajgca.
Twierdzenie to nie jest poparte powazng argumentacjg, poza wydrukami ze stron internetowych, w
ktorych tresciach uzywa sie pisowni niezgodnej z regutami jezyka polskiego (k.318-351). Dokonany
wybér nie jest z pewnoscig obiektywny i reprezentatywny, petnomocnik obowigzanej nie skfada
bowiem wydrukdéw, w ktdrych ,rower krosowy” pisany jest zgodnie z regutami. Sity jego argumentacji
nie wzmacnia wielokrotne popetnianie btedu jezykowego. Obowigzana nie wskazuje tez na toczace sie
przed Urzedem Patentowym RP postepowanie o uniewaznienie znakéw towarowych KROSS ze
wzgledu na utrate przez nie zdolnosci odrdzniajgcej. Nie mozna sie zgodzi¢ z jej twierdzeniem, ze — w
odniesieniu do praw krajowych, z naruszeniem podziatu kompetencji - sagd jest wtadny samodzielnie
decydowaé o istnieniu podstaw uniewaznienia znaku towarowego ze wzgledu na brak zdolnosci
odrdzniajacej, odmawiajgc udzielenia ochrony przed naruszeniami. Pomija tez, ze znak R.268092 zostat
zgtoszony 13/08/2013 r., a decyzja o udzieleniu prawa ochronnego wydana byta 19/05/2014 r.

Stowno-graficzne znaki towarowe nr nr 226173, 226172, 234401, 234402 i 268092 sg dobrze
znane i rozpoznawalne w relatywnym kregu konsumentéw, ktérzy tez wigzg z nimi przekonanie o
wysokie]j jakosci roweréw KROSS. Uzycie przez obowigzang na zawieszkach informacyjnej i cenowej, a
takze na dowodzie sprzedazy, w opisie towaru (identycznego z tym, dla ktérego znaki KROSS sa
chronione) stowa KROSS, identycznego z jedynym dystynktywnym elementem znakéw towarowych
whnioskodawcy sprawia, ze osoby zainteresowane nabyciem roweru mogg uznaé, ze CLIMBER zostat
wyprodukowany przez (...) S.A. (jako tansza wersja roweréw goérskich oferowana do sprzedazy poza

siecig sklepéw specjalistycznych) lub podmiot powigzany z uprawnionym gospodarczo.

Stowo KROSS w oznaczeniu towaru obowigzanej niewatpliwie i jednoznacznie kojarzy sie z (...)
S.A. a nie z kategorig rowerdw, ktére mozna okresli¢ jako gorskie, krosowe, trekingowe. Nie ma
podstaw do uznania, ze dysponujac okreslong powierzchnig zawieszki obowigzana opisata towar w
jedyny mozliwy sposdb, postugujgc sie stowem identycznym z firmg przedsiebiorcy produkujgcego
rowery, a nie — zgodnie z regutami jezykdw polskiego lub angielskiego — kréotszym stowem KROS lub
rownie dtugim CROSS. Zmiana oznaczenia po otrzymaniu przez spoétke (...) wezwania do zaniechania
naruszen wskazuje, ze stawiane obowigzanej zarzuty przez nig samg uznane zostaty za niepozbawione

stusznosci.

Uzycie przez obowigzang identycznego na pfaszczyznie fonetycznej oznaczenia KROSS

wyczerpuje przestanki naruszenia znaku towarowego stypizowanego w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.



Whbrew twierdzeniom spotki (...), jej dziatanie narusza znaki towarowe KROSS w funkcjach oznaczenia
pochodzenia oraz reklamowej i jakosciowej. Uprawniony powinien zawsze stanowczo reagowac na
tego rodzaju bezprawne dziatania innych uczestnikdw rynku wtasnie w tym celu, by nie dopusci¢ do

utraty przez jego znaki zdolnosci odrdzniajacej, ich rozwodnieniu.

Zakres zadanych informacji miesci sie w granicach art. 286" ust. 2 pkt 2 p.w.p. Okres, za jaki
obowigzana ma ich udzieli¢, nie byt przez spdtke (...) kwestionowany. Uznajgc wiec wniosek za
usprawiedliwiony, wobec udowodnienia praw wytgcznych na znaki towarowe KROSS i faktu ich
naruszenia, Sad postanowit zobowigzac (...) spétke z ograniczong odpowiedzialnoscig w K do udzielenia
uprawnionej informacji o ilosci sprzedanych przez nig roweréw CLIMBER oznaczonych na paragonach,
fakturach VAT i innych dokumentach ksiegowych z wykorzystaniem wyrazu KROSS, w okresie od dnia
26 czerwca 2010 r. do dnia 26 czerwca 2015 r., a takze o cenach, po ktérych rowery te zostaty

sprzedane.

Koszty postepowania obcigzaja obowigzang na zasadzie art. 98 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. —
odpowiedzialnosci za wynik sprawy. 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 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radce prawnego zwraca sie
koszty w wysokosci naleznej wedtug przepisow o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.) Opfaty za
czynnosci radcéw prawnych okresla rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 28/09/2002 r. w sprawie
optat za czynnosci radcow prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Paristwa kosztow pomocy prawnej
udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzedu. Zasgdzajac optate sad bierze pod uwage
niezbedny naktad pracy, a takze charakter sprawy i wktad pracy petnomocnika w przyczynienie sie do jej
wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasgdzenia opfaty stanowig stawki minimalne
okreslone w rozdziatach 3 i 4, z tym, ze nie moze by¢ ona wyzsza od 6-o krotnej stawki minimalnej (§ 2
ust.2.), ktérej wysokos¢ zalezy od wartosci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o
naruszenie prawa ochronnego wynagrodzenie wynosi 840 zt (§ 10 ust. 1 pkt 18). Zwazywszy charakter
sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, a takze czas trwania postepowania, Sad uznat, ze adekwatne
do nakfadu pracy petnomocnika wnioskodawcy wykonujgcego zawdd radcy prawnego jest

wynagrodzenie w minimalnej wysokosci.



