Sygn. akt XXII GWo 23/11

POSTANOWIENIE

Dnia 20 czerwca 2011 1.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII

Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemyslowych
w skladzie nastepujacym :

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 czerwca 2011 .

sprawy z wniosku (...) spotki z ograniczonqg odpowiedzialnosciq w G.
przeciwko GRUPA (...) spélce z ograniczong odpowiedzialnoScia w P.

- 0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddali¢ wniosek.

UZASADNIENIE

14 czerwca 2011 r. (...) spotka z ograniczona odpowiedzialnoécia w W. wniosla o udzielenie jej zabezpieczenia
roszczenia o zaniechanie naruszenia prawa do wspolnotowego znaku towarowego (...) (nr (...)) przez zakazanie
Grupa (...) spolce z ograniczong odpowiedzialno$cig w P. umozliwiania wprowadzania do obrotu przez uzytkownika o
nazwie (...), suplementow diety oznaczonych podrobionym znakiem towarowym (...) , na nalezacej do obowigzanej
internetowej platformie aukcyjnej znajdujacej sie pod adresem(...)

W motywach uprawniona wyjasnila, ze jest producentem i dystrybutorem suplementéw diety powiekszajacych i
ujedrniajacych biust, sprzedawanych pod znakiem (...), do ktérego spolce (...) shuzy — z pierwszenstwem od 10
czerwca 2009 T. - prawo z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego dla towaréw w klasach 3, 5 i 30 klasyfikacji
nicejskiej, m.in. dla suplementu diety.

Grupa (...) spotka z ograniczona odpowiedzialnoécia w P. zajmuje sie $wiadczeniem uslug elektronicznych na
internetowej platformie aukcyjnej znajdujacej sie pod adresem (...) umozliwiajacej m.in. sprzedaz towaréw. Od
wrzeénia 2009 r. uzytkownik platformy J. L. (1), uzywajacy nazwy (...), sprzedaje suplementy diety w opakowaniach
stanowigcych reprodukcje (...) spokki (...) , opatrzonych podrobionym znakiem towarowym (...) . Uprawniona
zarzucila, ze J. L. (2) narusza w ten sposob jej prawa do wspolnotowego znaku towarowego, krajowego znaku
towarowego N. L. B. U. (R- (...)), prawa autorskie, dobra osobiste prezesa zarzadu sp6lki, a takze dopuszcza sie
czynu nieuczciwej konkurencji. Obowigzana, wielokrotnie powiadamiana o naruszeniu praw spétki P., odpowiada na
rowni z J. L. (2) na podstawie art. 296 ust.1 w zw. z art. 296 ust.2 pkt 1 p.w.p.

Sad zwazyl co nastepuje :

Przepis art. 9 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku
towarowego przyznaje uprawnionemu prawo do wylacznego i niezakl6conego uzywania zarejestrowanego znaku oraz
prawo do zakazania innym osobom, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie :

a. oznaczenia identycznego ze wspolnotowym znakiem towarowym dla identycznych towarow;



b. oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu jego identyczno$ci lub podobienstwa do wspoélno-towego znaku
towarowego oraz identyczno$ci lub podobienstwa towardw, ktéorych dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje
prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad opinii publicznej; ktére obejmuje prawdopodobienstwo ich skojarzenia.

c. oznaczenia identycznego lub podobnego do wspoélnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towaréow, ktore
nie s3 podobne do tych, dla ktorych zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy sie on renoma we Wspoélnocie i gdy
uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienalezng korzy$c albo jest szkodliwe dla odr6zniajacego
charakteru lub renomy wspo6lnotowego znaku towarowego. (art. 9 ust.1)

Ocena identyczno$ci lub podobienstwa znakéw opiera sie na ich zgodnos$ci graficznej (wizualnej), fonetycznej
oraz znaczeniowej (koncepcyjnej). Sporne znaki nalezy poréwnywaé caloéciowo, a decydujace znaczenie miec
beda elementy odrézniajace i dominujace, a nie opisowe. Dwa znaki towarowe sa do siebie podobne jezeli, z
punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcéw, sa one przynajmniej czeSciowo identyczne w jednym lub kilku
istotnych aspektach. (por. wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen) Identyczno$¢ poréwnywanych
(przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia wystepuje wowczas, gdy sa one dokladnie jednakowe (tozsame) lub
charakteryzuja sie niedostrzegalnymi dla przecietnego konsumenta roéznicami. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym
przypadku znak i oznaczenie s identyczne, czy tez mozna mowié zaledwie o podobienstwie, konieczne jest dokonanie
oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i ich caloSciowego oddzialywania na percepcje nalezycie
poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsgdnego przecietnego konsumenta. (por. wyrok Trybunalu z 20 III
2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion )

Skutki wspdlnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom rozporzadzenia. Zadanie zakazania
pozwanej naruszania prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego znajduje uzasadnienie w ust. 1 art. 9
Rozporzadzenia. W ust. 2 przepis ten stanowi, ze w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji
wspolnotowego znaku towarowego moga by¢ zakazane, w szczegbdlnoéci, nastepujace dzialania :

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach,

b. oferowanie towar6w, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub
oferowanie i §wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem,

c. przywdz lub wywoz towardw pod takim oznaczeniem,
d. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Art. 101 rozporzadzenia zobowiazuje sady do stosowania jego przepisow w sprawach wspolnotowych znakow
towarowych. (ust.1) W kwestiach tam nieuregulowanych, sad stosuje przepisy prawa krajowego, w tym przepisy
procesowe obowigzujace w Panstwie Czlonkowskim, w ktérym sad ma swoja siedzibe, odnoszace sie do tego samego
rodzaju powo6dztw co w przypadku krajowego znaku towarowego. (ust.3) Uznajac, Ze pozwany naruszyl lub ze z
jego strony istnieje grozba naruszenia wspolnotowego znaku towarowego sad wydaje, o ile nie istniejg szczeg6lne
powody, decyzje zakazujaca dzialan stanowiacych naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia. Dla zapewnienia
przestrzegania tego zakazu, Sad stosuje Srodki zgodne z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego. (art. 102 ust.1)

Zgodnie z art. 103, do sadéw Panstwa Czlonkowskiego moze by¢ zlozony wniosek o zastosowanie $rodkow
tymczasowych (w tym zabezpieczajacych) w odniesieniu do wspo6lno-towego znaku towarowego, ktore stosuje sie, na
mocy prawa tego Panstwa, do krajowego znaku towarowego. (ust.1) Art. 296 ust. 1 ustawy z 30 VI 2000 r. prawo
wlasno$ci przemyslowej stanowi, ze osoba, ktorej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone moze zadac
od osoby, ktéra naruszyla to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie
zawinionego naruszenia rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody. Sposoby naruszenia, odpowiadajace tym z art. 9
ust. 1 cyt. rozporzadzenia, definiuje ust. 2 art. 296 p.w.p.



Zabezpieczenia roszczen przedsiebiorcy w tym zakresie udziela sie na zasadach ogdlnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza
udzielenie zabezpieczenia w kazdej sprawie cywilnej podlegajacej rozpoznaniu przez sad lub sad polubowny, zar6wno

przed wszczeciem postepowania jak i w jego toku. (§ 2.) Zgodnie z art. 730" k.p.c. wniosek powinien zawieraé
uprawdopodobnienie roszczenia oraz wskazanie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, ktory istnieje wtedy,
gdy brak zabezpieczenia uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie zapadlego w sprawie orzeczenia lub w
inny spos6b uniemozliwi albo powaznie utrudni osiagniecie celu postepowania w sprawie. Przy wyborze sposobu
zabezpieczenia sad uwzgledni interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewni¢ nalezyta ochrone prawna,
a obowigzanego nie obciaza¢ ponad potrzebe.

Zabezpieczenie roszczen pienieznych moze nastapi¢ m.in. poprzez zajecie ruchomosci. (art. 747 pkt 1 k.p.c.) Jezeli
przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniezne, sad udziela zabezpieczenia w taki sposéb, jaki stosownie do
okoliczno$ci uzna za odpowiedni, nie wylaczajac sposobow przewidzianych do zabezpieczenia roszczen pienieznych,
w szczegbdlnoSci sad moze unormowaé prawa i obowigzki stron lub uczestnikow postepowania na czas trwania
postepowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Odnoszac powyzsze rozwazania do twierdzen uprawnionej Sad uznal, ze spolka (...) nie wykazala, iz stuzy jej
wzgledem obowigzanej roszczenie o zakazanie naruszania jej praw z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego
(...) (nr (...)). Przeciwnie, uprawniona zarzuca naruszenie J. L. (3), formulujac teze o odpowiedzialno$ci sp6tki Grupa
(...) na podstawie prawa krajowego, ktére nie moze znalezé zastosowania w kwestiach unormowanych przepisami
rozporzadzenia, w tym przypadku w art. 9 ust.2. Przywolany w motywach wniosku poglad rzecznika generalnego
zawarty w opinii wydanej w sprawie C-324/09 przekonuje wylacznie o tym, ze przypisywanie operatorowi witryny
internetowej odpowiedzialno$ci za naruszenie praw do znaku towarowego nie wynika wprost z przepiséw prawa i nie
jest przez orzecznictwo oraz doktryne oceniane jednoznacznie.

W przekonaniu Sadu, spoétka (...) nie przedstawila faktow naruszenia jej prawa przez obowiazana ani nie
uprawdopodobnila istnienia roszczenia o zakazanie spolce Grupa (...) naruszania jej praw zrejestracji wspdlnotowego
znaku towarowego (...) (nr (...)). Nalezy przy tym zauwazy¢, ze uprawniona jednoznacznie wigze zabezpieczenie
z naruszeniem tego konkretnego prawa wylacznego. Przywolywane przez nia w motywach wniosku inne zarzuty
naruszenia przez J. L. (1) praw do znaku krajowego, prawa autorskiego, dobr osobistych, a takze popelienia czynu
nieuczciwej konkurencji podlegaja pominieciu, jako niemajace znaczenia dla rozstrzygniecia wniosku w rozumieniu
art. 227 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

Spolka (...) nie wykazala takze swego interesu prawnego w zadaniu zabezpieczenia.

Powolala zaledwie przepisy oraz twierdzenia natury ogblnej. W sytuacji niedostatecznego wyja$nienia stanu
faktycznego, a w konsekwencji watpliwosci co do istnienia roszczenia, brak jest uzasadnienia dla udzielenia
zabezpieczenia. Jak sama twierdzi, uprawniona wiedziala o naruszeniu od 2009 r., nie moze wiec przekonujaco
twierdzi¢, ze konieczne jest bezzwloczne nalozenie zakazu naruszania jej praw. Szczegdblnie, ze nie jest znana
skala naruszen, nie wiadomo takze, czy uprawniona wystepowala ze stosownymi roszczeniami wzgledem J. L. (1),
uzywajacego - jak twierdzi - oznaczenia identycznego z jej znakiem towarowym dla identycznych towaréw.

Wobec niespelnienia przestanek, o ktérych mowa w art. 730" k.p.c., Sad postanowil o oddaleniu
wniosku.

Zarzaqdzenie:
(...)
(...)
(...)



20.06.2011T.



