Sygn. akt XXIl GWzt 81/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 czerwca 2016 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII
Sad Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemystowych
w skladzie nastepujgcym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant asystent sedziego Maciej Jagodzinski
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 maja 2016 r. w Warszawie
spraw potgczonych

z powodztw gtéwnych G. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia spotki komandytowej w

Poznaniu

przeciwko C. spétce z ograniczong odpowiedzialnoscig we Wroctawiu, C. spéice z ograniczong
odpowiedzialnoscia we Wroctawiu oraz C. spélce z ograniczong odpowiedzialnoscia we

Wroctawiu.
0 ochrone prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego

i z powddztw wzajemnych C. spétki z ograniczong odpowiedzialnosciag we Wroclawiu, C. spoétki z
ograniczong odpowiedzialnoscia we Wroclawiu oraz C. spotki z ograniczong

odpowiedzialnoscig we Wroctawiu.
przeciwko G. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia spétce komandytowej w Poznaniu.

o stwierdzenie niewaznosci unijnego znaku towarowego

l. z powédztw gtéwnych:

1. oddala powddztwa;

2. zasadza od G. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotki komandytowej w Poznaniu na
rzecz C. spofki z ograniczong odpowiedzialnosciag we Wroctawiu kwote 857 (osiemset piecdziesigt

siedem) ztotych tytutem zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego;



3. zasagdza od G. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotki komandytowej w Poznaniu na
rzecz C. spotki z ograniczong odpowiedzialnosciag we Wroctawiu kwote 857 (osiemset piecdziesigt
siedem) zlotych tytutem zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego;

4, zasadza od G. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotki komandytowej w Poznaniu na
rzecz C. spoétki z ograniczong odpowiedzialno$cia we Wroctawiu kwote 857 (osiemset piecdziesiat

siedem) ztotych tytutem zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego.

Il. z powodztw wzajemnych:

1. stwierdza niewazno$¢ stownego unijnego znaku towarowego CERMAG zarejestrowanego w
Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej pod nr 010170967 na rzecz C. spotki z
ograniczong odpowiedzialnoscig w Poznaniu (obecnie G. spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig
spotka komandytowa w Poznaniu);

2. zasgdza od G. spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig spotki komandytowej w Poznaniu na
rzecz C. spotki z ograniczong odpowiedzialnoscia we Wroctawiu kwote 4.497,29 (cztery tysigce
czterysta dziewiecdziesiagt siedem 29/100) ztotych tytutem zwrotu kosztéw postepowania;

3. zasadza od G. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotki komandytowej w Poznaniu na
rzecz C. spolki z ograniczong odpowiedzialnoscia we Wroctawiu kwote 4.497,29 (cztery tysigce
czterysta dziewiecdziesigt siedem 29/100) ztotych tytutem zwrotu kosztéw postepowania;

4, zasadza od G. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotki komandytowej w Poznaniu na
rzecz C. spolki z ograniczong odpowiedzialnoscia we Wroctawiu kwote 4.497,30 (cztery tysigce

czterysta dziewiecdziesiagt siedem 30/100) ztotych tytutem zwrotu kosztéw postepowania.



Sygn. akt XXIl GWzt 81/15

UZASADNIENIE

22 grudnia 2015 r. C. spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig w Poznaniu (obecnie G.
spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa — odpis z rejestru przedsiebiorcow
KRS k.974-980) wniosta o:

|. zakazanie C. spotce z ograniczong odpowiedzialnoscig we Wroctawiu naruszania praw z rejestracji

stownego wspdlnotowego znaku towarowego CERMAG CTM-010170967, poprzez:

1. zakazanie uzywania stownego znaku towarowego CERMAG ztue-010170967 w zwigzku z: ustugg
sprzedazy, oferowania, importowania i eksportowania, reklamy, w tym w Internecie towaréw: armatura
i ceramika sanitarna, ptytki ceramiczne, glazura i terakota, wyposazenie tazienek, wyposazenie wnetrz
biurowych oraz mieszkalnych, chemia budowlana, niemetalowe oraz metalowe wyroby budowlane,
meble; posrednictwa handlowego polegajgcego na kojarzeniu partneréw handlowych; organizowania
szkolen, spotkan, konferencji, warsztatow; jak i architektow, designeréw, doradcéw wyposazenia
wnetrz w zakresie wyboru i doboru produktéw dla wyposazenia wnetrz; ustugi projektowania wnetrz;

stylizacji, architektury; publikacjami elektronicznymi on-line,

w ten sposob, ze zakazuje sie uzywania w dokumentach handlowych, do oznaczania budynkéw — w
tym sklepdw, salondéw sprzedazy i magazynow, jak i uzywania w nazwach domeny internetowej, w
tekstach stron internetowych www.(...).com.pl i www.(...).pl oraz na portalach spotecz-nosciowych i

(...) oznaczeh zawierajgcych czton stowny CERMAG, w tym takich jak: cermag 24 oraz w postaci:

CERMAG

2. zobowigzanie do zmiany firmy i nazwy prowadzonego przez pozwang przedsiebiorstwa, poprzez
rezygnacje z uzywania w firmie czionu stownego CERMAG, ewentualnie uzywanie obok niego

dodatkowego odrézniajgcego oznaczenia - w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia sie wyroku;
3. zakazanie uzywania domen internetowych www.(...).com.pl oraz www.(...).pl;

Il. zakazanie C. spéice z ograniczong odpowiedzialnoscig we W. naruszania praw z rejestraciji

stownego wspdlnotowego znaku towarowego CERMAG CTM-010170967, poprzez:

1. zakazanie uzywania stownego znaku towarowego CERMAG ztue-010170967 w zwigzku z: ustugg
zarzgdzania nieruchomosciami, sklepami, wynajmowania obiektow, zwlaszcza wynajmu hal
ekspozycyjnych, sprzedazy, magazynéw dla towarow takich jak: armatura i ceramika sanitarna, ptytki

ceramiczne, glazura i terakota, wyposazenie fazienek, wyposazenie wnetrz biurowych oraz



mieszkalnych, chemia budowlana, niemetalowe oraz metalowe wyroby budowlane, meble oraz

doradztwa w zakresie organizowania i zarzgdzania dziatalnoscig gospodarcza,

w ten sposob, ze zakazuje sie uzywania w dokumentach handlowych, do oznaczania budynkéw — w
tym sklepdw, salonéw sprzedazy i magazynodw, jak i uzywania w nazwie domeny internetowej, w

tekstach stron internetowych www.(...).com.pl i www. (...).pl oznaczen zawierajgcych czion stowny

CERMAG

Cermag, w tym takich jak: cermag 24 oraz w postaci:

2. zobowigzanie do zmiany firmy i nazwy prowadzonego przez pozwang przedsiebiorstwa, poprzez
rezygnacje z uzywania w firmie cztonu stownego CERMAG - w terminie 30 dni od dnia

uprawomochienia sie wyroku;

3. zakazanie uzywania domen internetowych www.(...).com.pl oraz www.(...).pl, w tym rowniez

poprzez odwotywanie sie do tych stron i przekierowywanie na ww. strony internetowe.

Ill. zasgdzenie od pozwanych kosztéw procesu.(k.2-260, 908-932)

C. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig we Wroctawiu i C. spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig we Wroctawiu zazadaty oddalenia powddztwa i zwrotu kosztéw procesu.
Wystgpity z pozwami wzajemnymi domagajgc sie uniewaznienia znaku towarowego CERMAG (CTM-
010170967) w odniesieniu do wszystkich ustug, dla ktdrych znak ten jest chroniony. Wskazaty, ze
dokonujac zgtoszenia powddka dziatata w ztej wierze, dgzgc do zapewnienia sobie wytgcznosci i
pozbawienia pozwanych mozliwosci dalszego uzywania ich oznaczeh. Spodtka C. zarzucita takze

naruszenie przystugujgcego jej wczesniej prawa do firmy. (k.271-386, 387-505)

W sprawie oznaczonej sygn. akt XXII GWzt 86/15 spétka C. wniosta o:

|. zakazanie C. spotce z ograniczong odpowiedzialnoscig we Wroctawiu naruszenia praw z rejestracji

stownego wspodlnotowego znaku towarowego CERMAG CTM-010170967, poprzez:

1. zakazanie uzywania stownego znaku towarowego CERMAG ztue-010170967 w zwigzku z: ustugg
sprzedazy towardw: armatura i ceramika sanitarna, ptytki ceramiczne, glazura i terakota, wyposazenie
tazienek, wyposazenie wnetrz biurowych i mieszkalnych, chemia budowlana, niemetalowe i metalowe
wyroby budowlane, meble; posrednictwa handlowego polegajgcego na kojarzeniu partnerow handlo-
wych, ustugi doradztwa handlowego na rzecz oséb trzecich w zakresie wyboru i doboru produktow,
ustugi budowlane, architektéw, designeréow, doradcow wyposazenia wnetrz w zakresie wyboru i
doboru produktéw dla wyposazenia wnetrz; ustugi projektowania wnetrz; stylizacji, architektury, ustugi
projektowania basendéw, obiektéw publicznych, oraz wnetrz, ekspertyzy w zakresie budownictwa,

wyposazenia i architektury wnetrz; organizowania szkolen, spotkan, konferencji, warsztatéw

w ten sposob, ze zakazuje sie uzywania w dokumentach handlowych, do oznaczania budynkéw — w
tym sklepdw, salonéw sprzedazy i magazyndw, jak i uzywania w nazwie domeny internetowej, w

tekstach stron internetowych www.(...).pl, www.(...).com.pl, www.(...).pl oznaczen zawierajgcych czion



http://www.(...).pl/
http://www.(...).com.pl/

stowny Cermag, w tym takich jak: cermag 24, cermag construction oraz w postaci:

2. zobowigzanie do zmiany firmy i nazwy prowadzonego przez nig przedsiebiorstwa, poprzez
rezygnacje z uzywania w firmie cztonu stownego CERMAG - w terminie 30 dni od dnia

uprawomocnienia sie wyroku;

3. zakazanie uzywania domen internetowych www.(...).pl www.(...).pl oraz www.(...).pl.

Il. zasgdzenie kosztéw procesu.(k.2-237, 908-932)

C. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig we Wroctawiu zazgdata oddalenia powddztwa i
zwrotu kosztow postepowania. W pozwie wzajemnym wniosta o stwierdzenie niewaznosci znaku
towarowego CERMAG (CTM-010170967) w odniesieniu do wszystkich ustug, dla ktérych znak ten jest
chroniony. (k.245-379)

Na podstawie art. 219 k.p.c., postanowieniem wydanym 27 stycznia 2016 r. w sprawie sygn.
akt XXIl GWzt 86/15 Sad potgczyt jg do wspdlnego rozpoznania i rozstrzygniecia ze sprawg sygn. akt
XXl GWzt 81/15. (k.380)

C. spotka z ograniczong odpowiedzialnoScig w Poznaniu wniosta o oddalenie powddztw
wzajemnych, twierdzac ze nie istniejg podstawy uniewaznienia jej znaku towarowego. Zarzucita, ze
powddki wzajemne nie wykazaty naruszenia ich praw ani nie udowodnity ztej wiary uprawnione;.
(k.530-670)

O wniesieniu pozwow wzajemnych Sgd zawiadomit Urzgd Harmonizacji Rynku Wewnetrznego

(obecnie Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej). (k.510)

Sad ustalit, ze:

Zatozona przez J. K. w marcu 1995 r. C. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig w
Poznaniu (obecnie G. spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa) prowadzi
dziatalno$¢ gospodarczg m.in. w zakresie produkcji wyrobdéw ogniotrwatych, pozostatych technicznych
wyrobow ceramicznych, ceramicznych wyrobow sanitarnych, kafli i ptytek. Powodka gtéwna aktywnie
dziata na poznanskim rynku wyposazenia tazienek i kompleksowego wykonczenia wnetrz. Posiada
swoje salony firmowe takze w najwiekszych miastach Polski. W ostatnich latach zdobyta liczne
wyrdznienia za aktywng dziatalno$¢ na rynku armatury tazienkowej. (dowdd: odpisy z KRS k.147-155,
307-314, 974-980, akt zatozycielski k.555-558, informacja GUS k.622, wydruki ze stron internetowych


http://www.(...).pl/
http://www.(...).pl/
http://www.(...).pl/

k.93-95, 115-117, 131-137, 952-955, fotografie k.96-114, C. k.118-123, reklama k.124-125,
korespondencja handlowa k.126-129, wizytéwka k.130, lista laureatow k.138, certyfikat k.595-610,
faktura z 2004 r. k.958, zeznania swiadkow J. K., A. P.,, M. L. k.799 — transkrypcja k.984-1045,
zeznania T. D. k.904-907 -1108)

Spotka zarzadzana m.in. przez J. K., L. F. i M. K. pelita z poczatku funkcje oddziatu
prowadzonej przez J. K. dziatalnosci gospodarczej, by sta¢ sie p6zniej samodzielnym podmiotem

rynkowym. (dowdd: zeznania $wiadka L. F. k.799)

Spoétka jest wiascicielem stownego unijnego znaku towarowego CERMAG zarejestrowanego w
Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej (EUIPO) pod nr. 010170967 z

pierwszenstwem od dnia zgtoszenia - 3 sierpnia 2011 r. dla ustug w klasach klasyfikaciji nicejskiej:

35. ustugi sprzedazy detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysytkowej, oraz poprzez oferte
bezposrednig nastepujgcych towardéw: armatura i ceramika sanitarna, ptytki ceramiczne, glazura i
terakota, wyposazenie fazienek, wyposazenie wnetrz biurowych oraz mieszkalnych, chemia
budowlana, niemetalowe oraz metalowe wyroby budowlane, meble; zarzadzanie przedsigbiorstwami
handlowymi, centrami handlowymi, punktami ustugowym, sklepami - detalicznymi, hurtowymi,
internetowymi; ustugi w zakresie posrednictwa handlowego polegajace na kojarzeniu partnerow
handlowych; ustugi agencji importowo-eksportowych; ustugi w zakresie dekoracji wystaw i witryn
sklepowych; pokazy towaréw, handlowe wystawy oraz targi; ustugi doradztwa handlowego i
reklamowego na rzecz oséb trzecich w zakresie wyboru i doboru produktéw; ustugi doradcze w
zakresie franchisingu, zarzgdzanie przedsiebiorstwami franchisingowymi; doradztwo w zakresie
organizowania i zarzgdzania dziatalnoscig gospodarczg; ustugi w zakresie design-managementu;

opracowywanie systemow ocen pracowniczych.

41. organizowanie i prowadzenie warsztatéw, treningdw, seminariéw, sympozjow, zjazdéw, podrdzy
studyjnych, kongreséw, konferencji; organizowanie i prowadzenie kurséw, szkolen edukacyjnych i
rozrywkowych; ustugi ttumaczeniowe; ksztatcenie ustawiczne; ustugi w zakresie edukacji i nauczania;
opracowywanie plandéw szkoleniowych; publikowanie ksigzek i materiatow dydaktycznych; nagrywanie
materiatdw dydaktycznych; organizowanie wystaw, imprez oraz pokazéw zwigzanych z kulturg lub
edukacja; publikowanie tekstéw innych niz reklamowe, publikacje elektroniczne on-line; doradztwo w
zakresie edukacji lub ksztatcenia; organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych i
rekreacyjnych; organizowanie konkursow, gier losowych i loterii; ustugi administrowania, zarzgdzania i
wynajmowania obiektéw sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych; produkcja i reprodukcja filméw i
nagran dzwiekowych oraz video, ich rozpowszechnianie; ustugi fotograficzne; montaz programéw

radiowych i telewizyjnych.

42. ustugi architektow, designeréw, doradcow wyposazenia wnetrz w zakresie wyboru i doboru
produktéw dla wyposazenia wnetrz; wzornictwo przemystowe, stylizacja, architektura; ustugi projekto-
wania basenodw, obiektow publicznych oraz wnetrz: mieszkalnych, biurowych, gastronomicznych,
tazienek; ekspertyzy w zakresie budownictwa, wyposazenia i architektury wnetrz. (dowdd: swiadectwo
rejestracji k.80-88, wydruk za bazy EUIPO k.89-92 — dowody takze w aktach XXII GWzt 86/15)



21 wrzesnia 2008 r. powodka gtéwna dokonata zgtoszenia w Urzedzie Patentowym RP

stowno-graficznego znaku towarowego L (2.346380) dla ustug w

klasach 35. i 42. klasyfikacji nicejskiej. (bezsporne)

Strony postepowania majg wspoélne korzenie siegajgce lat 90. XX wieku. Spotki byty
zakltadane i zarzgdzane przez J. K., ktéry juz 30 grudnia 1989 r. zarejestrowat prowadzenie
indywidualnej dziatalnosci gospodarczej pod firmg J., m.in. w zakresie produkcji materiatow
budowlanych, handlu materiatami budowlanymi, instalacyjnymi, sanitarnymi. Postugiwat sie przy tym
stownym i graficznym oznaczeniem CERMAG. (dowdd: zeznania $swiadkéw E. K., M. W., L. F., S. D,,
M. K., A. P. k.799, wydruk z CDEIG k.300, zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalno$ci
gospodarczej k.739, 849, 850, zaswiadczenie k.850, materiaty prasowe k.731-734, katalog k.735-738,
zeznania J. K. k.904-907 -1108)

31 marca 1993 r. J. K. dokonat w Urzedzie Patentowym RP zgtoszenia stownego znaku
towarowego CERMAG (R.132727) dla towardw i ustug w klasach 1, 2, 6, 8, 11, 17, 19, 20, 21, 37, 39
klasyfikacji nicejskiej, tj. kleje, produkty malarskie, metalowe materiaty budowlane, narzedzia do
uktadania ptytek ceramicznych, instalacje sanitarne, armatura, aparaty oswietleniowe, grzewcze,
urzgdzanie, wykfadziny tazienkowe klimatyzacyjne, wyktadziny fazienkowe, materiaty uszczelniania i
izolowania, materiaty budowlane: ptytki i ksztattki ceramiczne, elewacyjne, podiogowe, Scienne,
basenowe, glazura i terakota, tynki mineralne; meble, meble tazienkowe; naczynia, wyroby ze szkia,

porcelany, fajansu, przybory toaletowe; ustugi budowlane; ustugi transportowe i magazynowania.

CERMAG

Nastepnie, 8 pazdziernika 1993 r. zgtosit stowno-graficzny znak towarowy CA‘AJ

(R.113099), dla towardéw i ustug w klasach 1, 2, 3, 6, 8, 11, 17, 19, 20, 21, 27, 37, 42 klasyfikac;ji

nicejskiej. (dowdd: swiadectwa ochronne k.301-306, zeznania swiadka M. K. k.799)

W latach 1995-1996 r. zatozone zostaty spétki z ograniczong odpowiedzialnoscig: C. Wroctaw,
C. Poznan i C. Opole, prowadzgce w sposdb bezkonfliktowy dziatalno$é gospodarzg na okreslonej
czesci terytorium Polski. W kazdym przypadku to J. K. podejmowat decyzje o uzyciu w firmie
oznaczenia "C.”. Zawierat takze umowy licencyjne, na podstawie ktérych spotki byty upowaznione do
uzywania jego znakéw towarowych. Od momentu powstania spétek dziatalnosé J. K. koncentrowata
sie na ustugach doradczych i konsultingowych. (dowdd: zeznania swiadkéw E. K., S. D., M. W, L. F,
A. P. k.799, zeznania J. K. k.904-907 - 1108, odpisy z KRS k.307-323)

W listopadzie 2000 r. doszto do zawarcia porozumienia wspolnikéw spétek C. Wroctaw, C.
Poznan i C. Opole w przedmiocie udzielenia im przez J. K. nieodptatnej, niewylgcznej licencji na
postugiwanie sie zastrzezonym na jego rzecz stowno-graficznym znakiem towarowym CERMAG przez
okres funkcjonowania grupy spotek C.. W tresci § 8 tego porozumienia zastrzezono, ze prawo do
nieodptatnego korzystania ze znaku bedzie przystugiwaé spétkom tylko wowczas, gdy wspolnikami
beda: strony umowy wspdlnie, J. K., wspdlnie dzieci stron lub M. K. wraz z ich wspolnymi dziecmi.

(dowdd: porozumienie k.324-331, umowa licencyjna k.332-337, zeznania swiadka L. F. k.799)



19 grudnia 2000 r. J. K. i M. K. dokonali podziatu majatku dorobkowego, w ten sposéb, ze
jedynym udziatowcem spoétek C. i C. zostat J. K., zas M. K. przejeta wiekszos$¢ udziatéw w spédice C.
Poznan. (dowdd: umowa k.41-44, zeznania $wiadka L. F. k.799, zeznania J. K. k.904-907 - 1108)

7 listopada 2002 r. J. K. zawart ze spdtkg C. Poznan umowe licencyjng upowazniajgca
powoddke gtéwng do uzywania stowno-graficznego znaku towarowego CERMAG. Umowa ta zostata
wypowiedziana pismem datowanym 10 sierpnia 2007 r. przez licencjodawce, ktéry uznat, ze spotka
utracita prawo uzywania stownego znaku CERMAG i wystgpit przeciwko niej na droge sgdowa.
Wyrokiem wydanym 19 listopada 2009 r. w sprawie sygn. akt IX GC 426/09 Sgd Okregowy w
Poznaniu zakazat spoice C. Poznan naruszenia prawa ochronnego na stowny znak towarowy
CERMAG nr R.132727, to jest postugiwania si¢ oznaczeniem CERMAG w prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej. Apelacja pozwanej zostata oddalona przez Sad Apelacyjny w Poznaniu w dniu 11
marca 2010 r. w sprawie sygn. akt | ACa 108/10. (dowdd: pisma k.837-838, 837-840, pozwy k.624-
639, umowa k.842-847, zeznania J. K. i T. D. k.904-907 - 1108, odpisy wyrokow k.342-371)

Dla zabezpieczenia swych interesow gospodarczych i zapewnienia ochrony przed kolejnymi
dziataniami J. K. spotka C. wystgpita o wygaszenie jego prawa ochronnego na stowny znak towarowy
CERMAG R.132727. Decyzja uwzgledniajgca wniosek zostata wydana 7 kwietnia 2011 r. (Sp.142/09).
Urzad Patentowy RP stwierdzit w niej wygasniecie prawa z dniem 4 pazdziernika 2006 r. (dowdd:
decyzja k.50-64, zeznania T. D. k.904-907 - 1108) Skarga zlozona przez J. K. zostata oddalona przez
Wojewddzki Sad Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 4 pazdziernika 2012 r. (VI SA/Wa
1372/12), a 8 maja 2014 r. Naczelny Sgd Administracyjny oddalit skarge kasacyjng uprawnionego (Il
GSK 375/13). (dowdd: wyrok k.65-76, wydruk z bazy pod adresem uprp.pl k.77, strona (...) UP k.78-79
— akta UP RP)

Zatozona w listopadzie 1996 r. przez J. K. i M. K. C. spotka z ograniczong odpowiedzialnosciag
z siedzibg we Wroctawiu prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza m.in. w zakresie produkcji ceramiki
szlachetnej, materiatéw i wyrobow ogniotrwatych, ptytek ceramicznych oraz ceramiki budowlanej.
Salony pozwanej gtdéwnej znajdujg sie m.in. w Opolu, todzi, Katowicach. Spotka prowadzi takze
sprzedaz poprzez sklep internetowy na stronie (...).pl. Wysoka jako$¢ ustug swiadczonych przez te
spétke zostata potwierdzona licznymi nagrodami zdobywanymi na przestrzeni lat. (dowdd: odpis z
KRS k.234-242, 315-323, umowa i oswiadczenia k.559-563, informacja GUS k.623, katalog k.157-
161, wydruki ze stron internetowych k.162-184, 186-193, 196-203, 713-730, fotografie k.194-195, 209,
211-233, 372-384, referencje k.740, faktury z lat 2003, 2009, 2010 k.741-765) Spotka C. jest od 21
stycznia 2011 r. abonentem nazwy domeny internetowej (...).pl. (dowod: informacja (...) k.185) Od
swego powstania nieprzerwanie uzywa oznaczenia CERMAG w firmie (do pazdziernika 2007 r. jako C.
Wroctaw). (dowdd: odpis z KRS k.315-323) Na podstawie umowy zawartej 20 pazdziernika 2007 r. z J.
K. uprawniona byta do bezptatnego uzywania znaku CERMAG R.132727. (dowdd: umowa k.46-49)

C. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg we Wroctawiu. powstata w sierpniu
2012 r. poprzez wydzielenie czesci majgtku spétki C.. Prowadzi dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie
zarzgdzania i wynajmu nieruchomosci. (dowod: odpis z KRS k.234-249, wydruki ze stron
internetowych k.250-257, fotografie k.258 )



C. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg we Wroctawiu. prowadzi dziatalnosc
gospodarczg w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych. Od swego powstania w lipcu
2007 r. nieprzerwanie uzywa oznaczenia CERMAG w firmie (dowod: odpis z KRS k.221-227 akt XXII
GWzt 86/15), w nazwach domen internetowych cermagconstruction.pl, na stronach internetowych,
takze w stowach kluczowych stron internetowych, gdzie oferuje i reklamuje swe ustugi. (dowdd:
wydruki ze stron internetowych k.176-184, 229-234, 236-237, 345-348, 365-377 akt XXIl GWzt 86/15)
Spétka cieszy sie dobrg opinig na rynku budowlanym. (dowdd: referencje k.349-364 akt XXII GWzt
86/15) Na podstawie umowy zawartej 20 pazdziernika 2007 r. z J. K. uprawniona byta do bezptatnego
uzywania znaku towarowego CERMAG R.132727. (dowdd: umowa k.50-53, informacje z (...) k.186-
187 akt XXIl GWzt 86/15)

Okolicznosci faktyczne istotne dla rozstrzygnigcia sporu w rozumieniu art. 227 k.p.c. ustalone
zostaty na podstawie zaoferowanych przez strony dowoddéw. W przewazajgcej czesci wynikajg one z
dokumentow urzedowych i prywatnych, niekwestionowanych wzajemnie przez strony (czesto zgodnie
powotywanych) i niebudzacych watpliwosci Sadu co do ich autentycznosci. Wynikajg z nich prawo
wytgczne spotki G. do unijnego znaku towarowego oraz okolicznosci jego nabycia. Odpisy z KRS,
zeznania wymienionych swiadkéw i stron oraz wydruki ze stron internetowych dowodzg w sposob
niewatpliwy nieprzerwanego uzywanie przez strony oznaczenia ,Cermag” w firmie i nazwie
prowadzonego przedsiebiorstwa od momentu zatozenia kazdej ze spotek, a takze ich personalnych i
kapitatowych powigzan z J. K., ktory jako pierwszy na rynku polskim uzyt w firmie oznaczenia

~.cermag”.

Woczesniejsze niz data nabycia wylgcznosci uzywania znaku unijnego CERMAG prawa do
firmy przynalezne spo6tkom C. (z ktdrej wydzielita sie C.) i C. wynikajg w sposéb niewatpliwy z odpiséw
Z rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego. Zastrzezenia pozwanej wzajemnej w tym
zakresie sg catkowicie nieuzasadnione, skoro sama odwotuje sie do faktu uzywania spornego

oznaczenia, opierajgc na nim dochodzone pozwami gtéwnymi roszczenia.

Zeznania $wiadkéw oraz J. K. i T. D. uzupetniajg stan faktyczny o relacje stron i oséb
powigzanych z nimi gospodarczo, prowadzgc do stwierdzenia zgodnego istnienia na rynku i
wzajemnego tolerowania uzywania oznaczenia ,Cermag” przez osoby powigzane z J. i M. K. od 1995
r. az do konfliktu zaistniatego w 2007 r. w efekcie wypowiedzenia przez J. K. umowy licencyjnej, a

nastepnie wystgpienia na droge sgdowg z zgdaniem zaniechania uzywania znaku CERMAG.

Kwestig sporng byta zta wiara pozwanej wzajemnej w dacie zgtoszenia znaku unijnego
CERMAG, ktora miata stanowi¢ jedng z podstaw uniewaznienia. Dokonana przez Sad ocena zostata
oparta na niewatpliwym stwierdzeniu wiedzy uprawnionej o istnieniu i prowadzeniu przez innych
przedsiebiorcow od wielu lat dziatalnosci gospodarczej pod firmg C. (lub z elementem C.) oraz na
zeznaniach T. D., z ktérych wynikato, Zze spdtka C. chciata w ten sposéb przeciwstawic sie zgdaniom J.
K. i podmiotéw powigzanych z nim gospodarczo zaniechania uzywania znaku CERMAG przez

powodke gtéwna. T. D. przyznal, ze o zamiarze zgtoszenia znaku towarowego CERMAG i wynikajgcej



z tego wytgcznosci uzywania nie powiadomita ona zadnego z przedsiebiorcéw uzywajgcych przed

2011 r. oznaczenia ,Cermag” w obrocie gospodarczym.

W ocenie sgdu wiarygodne sg zeznania powotanych wyzej swiadkéw, T. D. i J. K., ktérzy w
sposob spojny i korespondujgcy z pozostatym materiatem dowodowym przedstawili okolicznosci
istotne dla rozstrzygniecia sprawy. Sad miat przy tym na uwadze, fakt, ze osoby stuchane w
charakterze stron, staraly sie przedstawi¢ wilasng korzystng z ich punktu widzenia wersje
poszczegolnych zdarzen skiadajgcych sie na ustalony stan sprawy. Wskazane dowody tworzg
logiczng catos¢ i pozwalajg na ustalenie stanu faktycznego w stopniu wystarczajgcym dla
wyrokowania, przy wysnuwaniu wnioskéw zgodnych z zasadami logicznego rozumowania i opartych

na doswiadczeniu zyciowym.

Czynigc ustalenia faktyczne Sad pomingt twierdzenia i dowody zaoferowane przez spotke C.,
a dotyczace jej wczesniejszego prawa do firmy (prawo to nie stanowito podstawy dochodzonych
roszczen ani nie wigze sie z nim pierwszenstwo uzywania znaku towarowego) oraz zastug M. K. dla
wynikow gospodarczych spotek C., nie jest to bowiem spér o to, kto miat wiekszy wkiad w powstanie i

sukces rynkowy stron.

Sad zwazyk:
I. Niewaznos$¢ unijnego znaku towarowego:

Z przepisu art. 99 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie
znaku towarowego Unii Europejskiej (zmienionego rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2015/2424 z 16/12/2015 r.) wynika dla sgdéw wiasciwych w sprawach unijnych znakéw
towarowych obowigzek uznania znaku za wazny, o ile nie waznos¢ nie zostanie skutecznie
zaprzeczona:
- w postepowaniu wywotanym pozwem wzajemnym,
- w postepowaniu przed Urzedem Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej z wniosku o

stwierdzenie wygasniecia lub uniewaznienie. (domniemanie waznosci)
Podstawe uniewaznienia stanowi¢ moze m.in.:

1. zZta wiara zgtaszajgcego w momencie dokonywania zgtoszenia znaku (art. 52 ust. 1b)

2. przypadek, gdy uzywanie znaku moze by¢ zabronione z uwagi na inne, wczesniej nabyte prawo
chronione przepisami ustawodawstwa unijnego lub krajowego, w szczegdlnosci:

a. prawo do nazwy (nazwiska);

b. prawo do wizerunku;

c. prawo autorskie;

d. prawo witasno$ci przemystowej. (art. 53 ust. 2)

Unijny znak towarowy nie moze jednak zosta¢ uniewazniony, gdy wiasciciel takiego prawa

okreslonego wyraznie zezwolit na rejestracje przed wystgpieniem o uniewaznienie. (ust. 3)



W kazdym przypadku, zgodnie z art. 52 ust. 3. (i w zw. z art. 53 ust. 5 ), gdy podstawa
uniewaznienia istnieje jedynie w odniesieniu do niektérych towardéw lub ustug, dla ktérych unijny znak
towarowy jest zarejestrowany, stwierdza sie niewaznos¢ jedynie w odniesieniu do tych towarow lub

ustug.

Sad uznat za stuszne zarzuty stawiane przez powodéw wzajemnych naruszenia nabytych
przed datg zgtoszenia 3 sierpnia 2011 r. stownego unijnego znaku towarowego CERMAG (nr.
010170967) praw do firmy spétek C. i C.. Z wpiséw do rejestru przedsiebiorcow KRS wynika, ze
pierwsza z nich zostata zatozona w 1996 r., druga zas w 2007 r., co wiecej (potwierdza to

zgromadzony w sprawie materiat dowodowy) prawa te wykonywaty i wykonujg do chwili obecne;.

Firma, jako nazwa handlowa jest przedmiotem ochrony prawa wiasnosci przemystowej,
zgodnie z art. 1 ust. 2 Konwencji zwigzkowe] paryskiej z 20/03/1883 r. o ochronie wfasnosci
przemystowej (Akt sztokholmski z 14/07/1967 r.). Jej art. 8 stanowi, ze nazwa handlowa bedzie
chroniona we wszystkich Panstwach bedacych cztonkami Zwigzku bez obowigzku zgtoszenia lub

rejestracji niezaleznie od tego, czy stanowi ona, czy nie stanowi czesci znaku towarowego.

W mysl art. 437 k.c. firma stanowi oznaczenie, pod ktérym dziata przedsiebiorca. Zgodnie z
art. 43° k.c., firmg osoby prawnej jest jej nazwa. Z zestawienia art. 43% k.c. i art. 43° k.c. wynika, ze
firma powinna stanowi¢ oznaczenie pozwalajgce na odréznienie od siebie poszczegdélnych
przedsiebiorcow uczestniczacych w obrocie gospodarczym. Z powodu swojej roli odrdzniajgcej,
zwlaszcza w odniesieniu do przedsiebiorcéw cieszgcych sie uznaniem na rynku i czynigcych
wymierne naktady na reklame swojej marki, firma moze by¢ nosnikiem znacznej wartosci majgtkowe;j
(chociaz jest niezbywalna). Moze ona pozwalaé konsumentom na identyfikacje produktéw lub ustug

danego podmiotu i wywotywacé u nich skojarzenia z czyjgs renomg albo jakoscig produktow lub ustug.

Przepis art. 43" k.c. stanowi, ze przedsiebiorca, ktérego prawo do firmy zostato zagrozone
cudzym dziataniem, moze zada¢ zaniechania tego dziatania, chyba Zze nie jest ono bezprawne. W
przypadku dokonania naruszenia moze on takze zada¢ usuniecia jego skutkow, ztozenia
oswiadczenia lub oswiadczen w odpowiedniej tresci i formie, naprawienia na zasadach ogdélnych
szkody majgtkowej lub wydania korzysci uzyskanej przez osobe, ktéra dopudcita sie naruszenia.
Ochrona opiera sie na zasadzie domniemania bezprawnosci, rozumianej jako niezgodnosc
zachowania z szeroko rozumianym porzgdkiem prawnym. Naruszeniem jest kazde, nie oparte na
wlasnym prawie, uzycie cudzej firmy w jej petnym brzmieniu badz jej charakterystycznej czesci, bez

wzgledu na wine lub $wiadomos¢ naruszenia.

Naruszenie prawa do firmy moze przybra¢ r6zne formy, charakteryzujac sie z zasady intencjg
skorzystania z renomy uprawnionego, ,wdarcia sie” w jego klientele (P. Ksiezak, M. Pyziak-Szafnicka
(red.), ,Kodeks cywilny. Komentarz. Czes¢ ogdlna”, LEX 2014, pkt 3 komentarza do art. 430 k.c.), np.
poprzez wywotanie u niej mylnego wyobrazenia o istnieniu powigzania pomiedzy podmiotem
uprawnionym, a podmiotem, ktéry narusza cudze prawa. Roszczenie o zaniechania dziatan

zagrazajgcych prawu do firmy ma prewencyjny charakter, ma zapobiec dokonywaniu naruszen, o



ktérych mowa wyzej. Dla mozliwosci jego podniesienia, ustawa wymaga spetnienia kumulatywnie
dwoch przestanek:
1. zaistnienie dziatania jednego przedsiebiorcy zagrazajgce firmie uprawnionego,

2. bezprawnos¢ ww. dziatania.

Co do pierwszej przestanki, Sgd podziela zapatrywanie Sgdu Apelacyjnego we Wroctawiu
wyrazone w wyroku z 26/07/2012 r. (I ACa 486/12), ze zagrozenie prawa do firmy ma miejsce, gdy z
okolicznosci sprawy wynika, ze firma przedsigbiorcy zostata uzyta w taki sposéb, ktéry wigze sie z
ryzykiem pomyiki co do tozsamosci przedsiebiorcow. Pojecie to nalezy interpretowaé szeroko —
wlgczajgc w to ich wzajemng relacje — wystepowania (albo nie) miedzy nimi powigzan prawnych lub
gospodarczych. Prawo do firmy jest zagrozone, gdy nieuprawnione korzystanie z niej przez innego
przedsiebiorce prowadzi do nieusprawiedliwionego czerpania zyskéw z naktadow inwestycyjnych
uprawnionego na reklame albo naraza na szwank renome uprawnionego. Z zagrozeniem, o ktérym
mowa w art. 43" k.., musi wigzaC sie realne ryzyko naruszenia prawa do firmy. (por. M.

Modrzejewska w: J. Okolski, M. Modrzejewska (red.), ,Prawo handlowe”, Warszawa 2012)

Przestance bezprawnosci dziatania nalezy przypisa¢ znaczenie niemoznos$ci przeciwstawienia
cudzemu prawu do firmy wilasnego prawa do korzystania z takiego samego lub podobnego
oznaczenia, wynikajgcego np. z umowy licencyjnej lub posiadanego nazwiska (tak w: R. Skubisz,
,Prawo do firmy i jego ochrona”, Panstwo i Prawo 1993.1.25, str. 27). Zakres opisanej wyzej
ochrony nie jest przy tym ograniczony terytorialnie, ani przedmiotowo przez zakres dziatania
przedsiebiorcéw (tak wyrok Sgdu Apelacyjnego w Katowicach z 4/11/2006 r., | ACa 560/04, OSA
2006). Swiadomo$¢ lub wina podmiotu naruszajgcego sg w $wietle art. 43" k.c. irrelewantne. Powoda
obcigza dowdd, ze przystuguje mu prawo do firmy i Zze jego firma jest realnie zagrozona naruszeniem.
Poniewaz bezprawnosé domniemywa sie, to pozwanego obcigza dowdd braku bezprawnosci, a nie

powoda dowdd jej wystgpienia (za M. Modrzejewskg w: J. Okolski, M. Modrzejewska, op. cit).

Nie ulega watpliwosci, ze zgtoszenie stownego unijnego znaku towarowego CERMAG
kolidowato z prawami powddek wzajemnych — spotek C. i C.. Dowodzg tego chocby zadania pozwdw,
w ktérych G. domaga sie m.in. zakazania pozwanym gtdwnym uzywania oznaczenia CERMAG w
firmie i w nazwie prowadzonego przez nie przedsiebiorstwa. Nie baczy przy tym na pierwszenstwo
praw do firmy ani na wieloletnia zgodng koegzystencje stron na tym samym rynku. Ze wzgledu na
obecne brzmienie art. 12 ust. 1a rozporzadzenia, ze wzgledu na ich firme, pozwane gtéwne — jako
osoby prawne — nie mogtyby skutecznie sprzeciwic¢ sie G. w wytgcznym uzywaniu znaku CERMAG w

obrocie gospodarczym.

Naruszenie przez spotke G. praw do firmy spétek C. (z ktoérej wydzielona zostata C.) i C.
uzasadnia stwierdzenie niewaznosci unijnego znaku towarowego CERMAG na podstawie art. 53 ust.

2a rozporzgdzenia.

W ocenie Sadu, w niniejszej sprawie zachodzg takze przestanki do uniewaznienia unijnego

znaku towarowego CERMAG ze wzgledu na ztg wiare uprawnionej w momencie zgtoszenia.



Okolicznosci wskazane i udowodnione przez powddki wzajemne sg wystarczajgce dla obalenia dobrej

wiary, ktérg nalezato domniemywag, zgodnie z art. 7 k.c.

Zgodnie z zasadami sformutowanymi w stanowigcym odpowiedZz na pytanie prejudycjalne
wyroku wydanego przez Europejski Trybunat Sprawiedliwosci 11/06/2009 r. w sprawie C-529/07 {(...),
w celu oceny istnienia ztej wiary zgtaszajgcego w rozumieniu art. 52 ust. 1b rozporzadzenia sad
krajowy zobowigzany jest uwzglednia¢ wszelkie istotne czynniki wtasciwe w danym przypadku i
istniejgce w chwili dokonywania zgtoszenia dotyczacego rejestracji oznaczenia jako wspolnotowego
znaku towarowego, a w szczegolno$ci:

— okoliczno$¢, ze zgtaszajgcy wiedziat lub powinien wiedzieé, iz osoba trzecia uzywa w co najmniej
jednym panstwie cztonkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub
do ztudzenia podobnego do oznaczenia zgtoszonego do rejestraciji;

— zamiar uniemozliwienia przez zgtaszajgcego dalszego uzywania tego oznaczenia przez osobe
trzecig; a takze

— stopien ochrony prawnej, z ktérej korzystajg oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie zgtoszone do

rejestracji.

Domniemanie znajomosci przez zgtaszajgcego fakiu uzywania przez osobe trzecig
oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do zludzenia podobnego do
oznaczenia, o ktérego rejestracje wniesiono, moze wynika¢ w szczegdlnosci z ogdlnej znajomosci w
odnosnym sektorze gospodarczym faktu takiego uzywania, przy czym o takiej znajomosci mozna
wnioskowaé zwlaszcza na podstawie czasu trwania takiego uzywania. Im diuzej trwa to uzywanie, tym
bardziej jest bowiem prawdopodobne, ze zgtaszajgcy wiedziat o tym w momencie dokonywania
zgtoszenia rejestracyjnego. Trybunat jednocze$nie stwierdzit, iz nalezy jednak uznaé, ze okolicznosc¢,
iz zgtaszajgcy wie lub powinien wiedzie¢, ze osoba trzecia uzywa od dawna w co najmniej jednym
panstwie czlonkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do
ztudzenia podobnego do oznaczenia, o ktérego rejestracje wniesiono, nie wystarczy sama w sobie do
stwierdzenia ztej wiary zgtaszajgcego. Nalezy bowiem wzigé pod uwage zamiar zgtaszajgcego w
odpowiednim momencie, ktory jest elementem subiektywnym, jaki powinien by¢ ustalony poprzez

odniesienie sie do obiektywnych okolicznosci danej sprawy.

Trybunat uznat takze, iz przy ocenie istnienia ztej wiary zgtaszajagcego mozna wzig¢ pod
uwage stopien powszechnej znajomosci, ktdrg cieszy sie oznaczenie w chwili dokonywania jego
zgtoszenia do rejestracji jako znaku towarowego. Taki stopien powszechnej znajomosci mogtby
wlasnie uzasadniaC interes zgtaszajagcego polegajgcy na zapewnieniu jego oznaczeniu szerszej
ochrony prawne;j.

Za przyjeciem po stronie zgtaszajgcego ztej wiary moze réowniez przemawiaé fakt istnienia
przez zgtoszeniem spornego znaku bezposrednich lub posrednich stosunkéw pomiedzy stronami

sporu. (tak Sgd Unii Europejskiej w wyroku z 1/02/2012 r. w sprawie T-291/09 (...))

Nalezy przy tym zwréci¢é uwage na tezy zawarte w przedstawionej 12/03/2009 r. opinii

Rzecznika Generalnego E. S., wg ktérej sad krajowy musi wzig¢ pod uwage wszystkie dostepne



dowody, na podstawie ktérych mozna ustali¢, czy zgtaszajgcy swiadomie dziatat w sposoéb niezgodny

z akceptowanymi standardami uczciwego lub etycznego zachowania. W szczegdélnosci:

— zamiar uniemozliwienia innym uzywania podobnych oznaczen w odniesieniu do podobnych towaréw
moze by¢ niezgodny z takimi standardami, jesli zgtaszajgcy byt lub powinien byt by¢ $wiadomy, Ze inni
uzywaja juz zgodnie z prawem podobnych oznaczeh, w szczegdlnosci jesli uzywanie to miato miejsce
na znaczng skale itrwato przez diuzszy czas, atakze przystugiwat mu pewien zakres ochrony
prawnej, oraz jedli charakter oznaczenia do pewnego stopnia podyktowany byt ograniczeniami

technicznymi lub handlowymi;

— jednakze zamiar taki nie musi by¢ niezgodny z tymi standardami, jesli samemu zgtaszajgcemu
przystugiwat podobny lub wiekszy zakres ochrony prawnej w odniesieniu do znaku, ktérego dotyczy
zgtoszenie, oraz jes$li zglaszajacy uzywat go w taki sposdb, w takim zakresie i przez taki czas, ze
uzywanie przez inne osoby podobnych oznaczen moze by¢ uznane za czerpanie nienaleznej korzysci
ze znaku zgtaszajgcego, oraz jesli te inne osoby nie byly ograniczone w mozliwosci wyboru oznaczen,

ktére nie bylyby podobne do zgtoszonego znaku.

Ze zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego bezsprzecznie wynika, ze pozwana
wzajemna, jako podmiot pierwotnie powigzany kapitatowo i personalnie z J. K. przez wiele lat za jego
zgodg uzywata w swej dziatalnosci gospodarczej znaku towarowego CERMAG nalezacego do J. K..
Wiedziata nie tylko o jego prawach (jedno z nich skutecznie wygasita) ale takze o prawach spétek C. i
C.. Zglaszajagc znak unijny do rejestracji nie zawiadomita ich o zamiarze ubiegania sie o wylgcznosc¢
jego uzywania dla ustug w takim zakresie, ze mogto to kolidowa¢ z prawami i interesami
gospodarczymi powddek gtéwnych. | nie chodzi tu wytgcznie o prawa do znakéw towarowych J. K. i
jego licencjobiorcéw. Fakt wygaszenia znaku R.132727 z dniem 4/10/2006 r. nie skutkowat
zniknigciem ze sfery prawnej praw innych os6b do uzywanych przez nie nazw handlowych (firm) ani

ochrony nazw przedsigbiorstw przed czynami nieuczciwej konkurencji.

Udziat w procedurze zgtoszeniowej profesjonalnego petnomocnika — rzecznika patentowego —
przekonuje o swiadomosci zarzgdu spdétki C. Poznan, ze rejestracja oznaczenia CERMAG, jako znaku
towarowego bedzie kolidowata z tymi prawami. Nie tylko mieli tego $wiadomosé, ale co wiecej dazyli
do tego by wyeliminowa¢ je z obrotu, zapewni¢ sobie wylgcznos¢ i zabezpieczyé sie przed
roszczeniami woéwczas konkurentdw rynkowych. Taki zamiar zgtaszajgcego wynika z zeznan T. D..
Jego zaprzeczenie dziatania w ztej wierze nie moze mie¢ decydujgcego znaczenia, chodzi bowiem o

obiektywng ocene zaistniatych przed 3/08/2011 r. faktow.

Nawet gdyby zgtoszenie unijnego znaku CERMAG nie miato wytgcznie na celu odwetu za
dziatania J. K. zgdajgcego zakazania spofce C. Poznan uzywania znaku R.132727, to swiadomos¢
istnienia wczesniejszych praw do firmy spoétek C. i C. i ubieganie sie o prawo, ktére z nimi koliduje,
wytgczajgc ich wykonywanie nie miesci sie w pojeciu dobrej wiary, szczegdlnie, ze zgtaszajgca i
spétka C. bezkonfliktowo prowadzity dziatalno$¢ gospodarczg od 15 lat. Zdecydowanie odbiega od
uczciwych praktyk handlowych, gdzie konkurenci rynkowi respektujg prawa nabyte przez innych

uczestnikdw rynku, nie podejmujg wzgledem nich dziatan, zyskujac przewage konkurencyjng nie



jakoscig swych towaréw i ustug lecz uniemozliwiajgc uzywanie nazwy handlowej, ktérg w kontaktach z

klientami i kontrahentami postuguja sie od wielu lat (nawet 22, jak w przypadku J. K.).

Z wymienionych przyczyn, na podstawie art. 52 ust. 1b i art. 53 ust. 2a Sagd orzekt o
uniewaznieniu unijnego znaku towarowego CERMAG zarejestrowanego w EUIPO pod nr 010170967
bez ograniczenia wynikajgcego z ust. 5 art. 53, uwzgledniajgc w catosci powddztwa wzajemne. (art.

100 rozporzgdzenia)

O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 98 k.p.c. — odpowiedzialnosci za wynik sporu.

Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie
wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki
jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty nakazanego przez sgd osobistego stawiennictwa
strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Optaty okresla rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z 28/09/2002 r. w
sprawie opfat za czynno$ci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Parnstwa kosztow nieoptaconej
pomocy prawnej udzielonej z urzedu. Zasadzajgc optate sad bierze pod uwage niezbedny naktad
pracy, a takze charakter sprawy i wkiad pracy adwokata w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i
rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe stanowig okreslone w rozdziatach 3-5 stawki minimalne. Opfata
nie moze by¢ wyzsza od szesciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej wysokos¢ zalezy od
wartosci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie 0 naruszenie prawa z rejestraciji

wynagrodzenie adwokata wynosi 840 zt (§ 11 ust. 1 pkt 18).

Optaty za czynnosci radcéw prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwo$ci okresla
rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z 28/09/2002 r. w sprawie optat za czynno$ci radcow
prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztdw pomocy prawnej udzielonej przez radce
prawnego ustanowionego z urzedu. Zasadzajgc opfate za czynnosci radcy prawnego 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 zasadzenia optaty stanowig stawki
minimalne okreslone w rozdziatach 3 i 4, z tym, ze nie moze by¢ ona wyzsza od 6-0 krotnej stawki
minimalnej (§ 2 ust.2.), ktorej wysokos¢ zalezy od wartosci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4
ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie radcy prawnego wynosi 840 zt (§ 10
ust. 1 pkt 18).

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sgd uznat, Ze adekwatne do
naktadu pracy petnomocnikéw powoddéw wzajemnych wykonujgcych zawdd adwokata i radcy
prawnego bedzie wynagrodzenie w dwukrotnej minimalnej wysokosci. (1.680 zt + 17 zt tytulem optaty

skarbowej od petnomocnictwa)

Sad przyznat powédkom wzajemnym od pozwanej wzajemnej — w rownych czesciach - zwrot

kosztow stawiennictwa swiadkéw w tgcznej kwocie 951,88 zt.



II. Naruszenie prawa do unijnego znaku towarowego:

Przepis art. 9 ust. 2 rozporzgdzenia stanowi, ze bez uszczerbku dla praw wtasciciela nabytych
przed datg zgtoszenia lub datg pierwszenstwa unijnego znaku towarowego wtasciciel tego znaku jest
uprawniony do zakazania osobom trzecim, ktére nie majg jego zgody, uzywania w obrocie

handlowym, w odniesieniu do towardw lub ustug, oznaczenia, w przypadku gdy oznaczenie to jest:

a. identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére

sg identyczne z tymi, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany;

b. identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest uzywane w odniesieniu
do towardw lub ustug, ktére sg identyczne lub podobne do towaréw lub ustug, dla ktérych znak ten
zostat zarejestrowany, jezeli istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcéw w biad, ktére

obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c. identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezaleznie od tego, czy jest ono
uzywane w odniesieniu do towardow lub ustug, ktére sg identyczne, podobne lub niepodobne do tych,
dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany, w przypadku gdy cieszy sie on renomg w Unii i uzywanie
tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzys¢ lub jest szkodliwe dla

odrézniajgcego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

W przypadku, gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba
naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, chyba ze istniejg szczegdlne powody zaniechania
tego, decyzje zakazujgcg mu dziatan stanowigcych naruszenie lub stwarzajgcych jego grozbe. Stosuje
réwniez - zgodnie z przepisami swego prawa krajowego - srodki zapewniajgce przestrzeganie zakazu.

(art. 102 ust.1) Odnosi sie to do przepiséw ustawy z 30/06/2000 r. prawo wtasnoSci przemystowey:

Zgodnie z art. 55 ust. 2, unijny znak towarowy od poczatku nie powoduje skutkéw
okreslonych w rozporzadzeniu w zakresie, w jakim zostat uniewazniony. Uwzglednienie
powddztw wzajemnych w cafosci przez uniewaznienie unijnego znaku towarowego CERMAG

pozbawito spétke G. ochrony wynikajgcej z art. 102 w zw. z art. 9 ust. 2 rozporzadzenia.

O kosztach Sad orzekt na zasadzie art. 98 k.p.c. — odpowiedzialnosci za wynik sporu.

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznat, ze adekwatne do
naktadu pracy petnomocnikéw powoddéw wzajemnych wykonujgcych zawdd adwokata i radcy

prawnego bedzie wynagrodzenie w minimalnej wysokosci.



Zarzadzenie: (...)13/07/2016 .
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