Sygn. akt XXII GWo 46/11

POSTANOWIENIE

Dnia 27 pazdziernika 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 27 pazdziernika 2011 r. w Warszawie
sprawy z wniosku (...) spotki z ograniczong odpowiedzialnosciq w W.
przeciwko Grupa (...) spolce z ograniczonq odpowiedzialnosciq w P.

- 0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddali¢ wniosek.

UZASADNIENIE

25 pazdziernika 2011 r. (...) spdlka z ograniczona odpowiedzialnoscia w W. wniosla o udzielenie zabezpieczenia jej
roszczenia o zakazanie Grupa (...) spolce z ograniczona odpowiedzialnoéciga w P. uzywania elementéw slownych
podobnych do znaku towarowego (...) , w szczegoOlno$ci okreSlen (...) w charakterze stow kluczowych w tytulach
i opisach aukcji bizuterii w serwisie internetowym (...) przez zakazanie obowigzanej uzywania elementoéw stownych
podobnych do znaku towarowego (...) , w szczeg6lnoéci okreslen (...) w charakterze stow kluczowych w tytulach i
opisach aukcji bizuterii w serwisie internetowym (...)

W motywach wyjasnila, ze spolka (...) jest producentem oryginalnej i cenionej na rynku bizuterii opatrywanej
wspoOlnotowym znakiem towarowym (...) zarejestrowanym w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod
nr (...). Zarzucila, ze spolka Grupa (...) narusza jej prawa wylaczne. W aukcjach w nalezacym do niej serwisie
na stronie internetowej pod adresem _ (...) oferowane sa towary naruszajace prawo do wspdlnotowego znaku
towarowego (...) . Naruszenie nastepuje najczesciej przez wykorzystanie stow kluczowych nawiagzujacych do znaku
(...) w tytulach i opisach aukcji. Po wpisaniu slowa lilou, wsrdéd wynikoéw wyszukiwania wy$wietlane sa strony
aukcji oznaczone w tytulach lub w opisach tym stlowem lub jego modyfikacjami, podobnymi do znaku towarowego
uprawnionej. Obowigzana niezaprzeczalnie kontroluje i zarzadza aukcjami uzytkownikdw serwisu (...).pl, pobierajac
od sprzedajacych wynagrodzenie za udostepnienie ustug serwisu aukcyjnego (oplata za wystawienie towaru, prowizja
od sprzedazy). Bezprawnie czerpie korzySci z naruszania prawa wylacznego spolki (...), ponoszac odpowiedzialno$c
na podstawie art. 422 k.c. Dopuszcza sie takze czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 u.z.n.k.,
polegajacego oznaczaniu towaréw lub ustug w sposéb, ktéry moze wprowadzac¢ klientéw w btad co do ich pochodzenia.
Wezwana do zaniechania naruszen, obowigzana nie zgodzila sie na usuniecie kont naruszycieli.

Uprawniona zapewnila, ze ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, wynikajacy z tego, ze jego brak uniemozliwi
lub powaznie utrudni wykonanie zapadlego w sprawie orzeczenia lub w inny sposéb uniemozliwi albo powaznie
utrudni osiagniecie celu postepowania w sprawie. Nalozenie zakazu z pewno$cia ograniczy skale naruszenia jej prawa

wylacznego.



W oparciu o zalaczone do wniosku dokumenty urzedowe, prywatne i wydruki ze stron internetowych, Sad ustalil,
ze : (...) spolka z ograniczong odpowiedzialnoécig w W. jest producentem bizuterii opatrywanej stowno-graficznym
wspoélnotowym znakiem towarowym

zarejestrowanym w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w A. 17 V 2010 r. pod nr (...) dla towaréw w klasie
14 klasyfikacji nicejskiej (bizuteria ze zlota i srebra), o czym opublikowano 19 V 2010 r.

Sad zwazyl co nastepuje :

Podstawowa funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub konicowemu odbiorcy mozliwosci
okreélenia pochodzenia towaru lub uslugi oznaczonych znakiem, odrdznienia (bez ewentualno$ci wprowadzenia
w blad) tego towaru lub uslugi od towaréw lub ustug innego pochodzenia. (por. wyroki Europejskiego Trybunatu
Sprawiedliwosci z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche iz 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips)

Art. 9 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 I 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego przyznaje
uprawnionemu prawo do wylacznego i niezakl6conego uzywania znaku oraz do zakazania innym osobom, ktére nie
maja jego zgody, uzywania w obrocie :

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

b. oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu jego identycznosci lub podobienstiva do wspodlno-
towego znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienstwa towaroéow, ktéorych dotyczy ten
znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienstivo wprowadzenia w blgd opinii publicznej; kitore
obeyjmuje prawdopodobienstwo ich s kojarzenia.

c. oznaczenia identycznego lub podobnego do wspolnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towaréow, ktore
nie s3 podobne do tych, dla ktorych zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy sie on renoma we Wspélnocie 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 identycznoéci lub podobienstwa znakéw opiera sie na ich zgodnoSci graficznej, fonetycznej i znaczeniowe;.
Sporne znaki nalezy poréwnywac calo$ciowo, a decydujace znaczenie majg elementy odrdézniajace i dominujace, a nie
opisowe. Identycznoé¢ poréwnywanych (przeciwstawianych sobie) znakow wystepuje wowcezas, gdy sa one dokladnie
jednakowe lub charakteryzuja sie niedostrzegalnymi dla przecietnego konsumenta réznicami. Znaki towarowe sg do
siebie podobne jezeli, z punktu widzenia okres$lonego kregu odbiorcow, sa one przynajmniej cze$ciowo identyczne
w jednym lub kilku istotnych aspektach. (por. wyrok Sadu Pierwszej Instancji z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01
Matratzen)

W mys$l utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby
uznaé, ze dane towary lub ushugi pochodza z tego samego przedsie-biorstwa, ewentualnie z przedsiebiorstw
powiazanych gospodarczo. (por. wyroki Trybunatu z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4V 1999r.,z 22 VI 1999
r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer ) Wlasciwy krag odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentow,
nalezycie poinfor-mowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie
roznie ksztaltowac¢ w zaleznosci od kategorii przedmiotowych towaréw lub ustug. (por. wyroki Trybunalu z 22 VI
1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer , z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel ) Przecietny
konsument rzadko ma mozliwo$¢ przeprowadzenia bezposredniego poré6wnania ré6znych znakéw towarowych, musi
zazwyczaj zdawac sie na zachowany w pamieci niedoskonaly obraz tych znakéw towarowych. Prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrozniajacy znaku towarowego, ktory wynika z
jego samoistnych cech lub jego renomy (znajomosci, rozpoznawalnoSci znaku na rynku). (por. wyroki Trybunalu z 22
VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer , z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL iz 291X 1998r.
w sprawie C-39/97 Canon ) Istnieje pewna wspolzalezno$¢ miedzy znajomoscig znaku towarowego wérod odbiorcow,
a jego charakterem odrdzniajagcym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego



charakter odrézniajacy. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy sie wysoce odrézniajacym charakterem
wynikajacym z jego znajomoSci wérod odbiorcéw, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okoliczno$ci danego przypadku,
w szczegblnoSci udziat znaku towarowego w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugo$é okresu jego uzywania,
wielko$¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udzial procentowy zainteresowanych
grup odbiorcow, ktéorym znak towarowy umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych z okre$lonego
przedsiebiorstwa, jak réwniez oSwiadczenia izb handlowych i przemystowych lub innych stowarzyszen zawodowych.
Ciezar udowodnienia sily znaku towarowego, a przez to jego odrézniajacego charakteru, spoczywa na powodzie. (art.
6 k.c.)

Skutki wspolnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom rozporzadzenia. Art. 9 ust. 2 stanowi, ze
w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego moga byé
zakazane, w szczegblno$ci, nastepujgce 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. przywoz lub wywoz towaréw pod takim oznaczeniem,
d. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Art. 101 zobowigzuje sady do stosowania jego przepisow w sprawach wspoélnotowych znakéow towarowych. (ust.1) W
kwestiach tam nieuregulowanych, sad stosuje prawo krajowe, w tym przepisy procesowe obowigzujace w Panstwie
Czlonkowskim, w ktérym 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
wspoélnotowego znaku towarowego sad wydaje, o ile nie istnieja szczegblne powody, decyzje zakazujaca dzialan
stanowigcych naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia. Dla zapewnienia przestrzegania tego zakazu, stosuje
Srodki zgodne z ustawodawstwem krajowym. (art. 102 ust.1)

Zgodnie z art. 103, do sadéw Panstwa Czlonkowskiego moze by¢ zlozony wniosek o zastosowanie $rodkéw
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
wlasnoSci przemyslowej stanowi, ze osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone moze zadaé
od osoby, ktéra naruszyta 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 ogélnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza
udzielenie zabezpieczenia w kazdej sprawie cywilnej podlegajacej rozpoznaniu przez sad lub sad polubowny, zaréwno

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 zapewnic nalezyta ochrone prawna,
a obowiazanego nie obcigza¢ ponad potrzebe. Zabezpieczenie roszczen pienieznych moze nastgpi¢ m.in. poprzez
zajecie ruchomosci. (art. 747 pkt 1 k.p.c.) Jezeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniezne, sad
udziela zabezpieczenia w taki sposdb, jaki stosownie do okoliczno$ci uzna za odpowiedni, nie wylaczajac sposobéw
przewidzianych do zabezpieczenia roszczen pienieznych, w szczegélnosci sad moze unormowac prawa i obowigzki
stron lub uczestnikdw postepowania na czas trwania postepowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)



W ocenie Sqdu, zaoferowany przez uprawniona material dowodowy nie uzasadnia uznania, ze spoélce (...) stuzy
skuteczne roszczenie o zakazanie Grupa (...) spdlce z ograniczona odpowiedzialnoScia w P. uzywania elementow
stownych podobnych do znaku towarowego (...), w szczegdlnoSci okreslen lilou, lilu, titou, lilou’s w charakterze
stow kluczowych w tytutach i opisach aukcji bizuterii w serwisie internetowym (...)

Uprawniona nie wyjasnita w jaki sposéb uzywa wspolnotowego znaku towarowego (...), jakie towary nim opatruje,
gdzie sg one oferowane — w szczeg6lnosci, czy sa sprzedawane za poSrednictwem sklepow internetowych, nie wykazala
jego zdolno$ci odrbzniajacej. W zaden sposob nie uprawdopodobnila na czym polega dzialalno$¢ gospodarcza
spotki Grupa (...), nie zlozyta chocby regulaminu korzystania z serwisu, z ktérego moglyby wynikaé, ze obowigzana
uzywa znaku towarowego (...). Brak jest wiec podstaw do stwierdzenia odpowiedzialno$ci obowigzanej za tresci
zawarte w opisach aukeji i w ich tytulach, a takze mozliwoéci kontrolowania przestrzegania przez uzytkownikow
serwisu praw wlasnoéci intelektualnej i nakazywania zamkniecia kont, ktére to pojecie, nie nalezace do jezyka
prawnego ani prawniczego, nie zostalo nawet wyjasnione. Przekonanie uprawnionej, ze obowiazana zarzadza
portalem internetowym (...) i kontroluje odbywajace sie za jego posrednictwem aukcje nie jest dla Sadu oczywiste, w
szczegoblnosci nie moze by¢ uznane za fakt powszechnie znany.

Z wydrukow ze strony internetowej pod adresem (...) wynika tylko tyle, ze nieznani uzytkownicy portalu oferujg do
sprzedazy bizuterie, stosujac oznaczenia podobne do stowno-graficznego wspolnotowego znaku towarowego (...)
w tytulach i opisach przedmiotu aukcji. Uprawniona nie stara sie jednak wyjasni¢ sposobu korzystania z portalu,
dzialan sprzedawcow i nabywcow, nie wykazuje, ze rozsadny i nalezycie poinformowany uzytkownik Internetu moze
by¢ wprowadzony w blad co do pochodzenia sprzedawanych towaréw. Nie mozna wiec stwierdzi¢, ze w tym przypadku
istnieje ryzyko konfuzji, decydujace o uznaniu naruszenia prawa wylacznego, o ktérym mowa w art. 9 ust. 1b cyt.
rozporzadzenia.

Spolka (...) nie twierdzi, ze nie zostaly one przez niag wyprodukowane ani uprzednio wprowadzone do obrotu przez nia
lub za jej zgoda. Mozliwe jest zaré6wno wyczerpania prawa z rejestracji wspélnotowego znaku towarowego, jak i jego
uzycie w celu informacyjnym. (art. 121 art. 13 rozporzadzenia) Ograniczone informacje zawarte w wydrukach ze strony
internetowej uniemozliwiaja ustalenie, czy oferowanie pojedynczych sztuk bizuterii moe by¢ uznane za prowadzenie
dzialalnosci handlowej przez uzytkownikow serwisu.

Uprawniona jest niekonsekwentna, twierdzac, ze obowigzana sama narusza jej prawa, a rownocze$nie poszukujac
podstaw jej odpowiedzialno$ci odszkodowawczej w przepisie art. 422 k.p.c. Zarzuca obowigzanej dopuszczenie sie

czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 u.z.n.k., rownocze$nie nie twierdzac, ze przyszle roszczenie
- oparte na podstawnie art. 18 u.z.n.k. — zmierzaé¢ bedzie do zakazania spolce Grupa (...) dzialan nieuczciwie
konkurencyjnych.

Zasadnicze zastrzezenia budzi¢ musi forma notyfikowania obowiazanej ewentualnych naruszen. Uprawniona nie
wykazala, Ze jej zadanie zaniechania naruszen zostalo przedstawione osobie uprawnionej do reprezentowania spotki
Grupa (...) i jaka byla jej reakcja. Nalezy wyjaéni¢, ze kwestia uzywania znakéw towarowych przez wiascicieli
aukecyjnych portali internetowych budzi liczne kontrowersje w orzecznictwie i literaturze przedmiotu. Poszukujac
ochrony przed naruszeniami, uprawniona powinna byla wykazaé¢ na czym polega uzywanie jej znaku towarowego,
jaki wywiera ono wplyw na pehlienie przez ten znak funkcji oznaczenia pochodzenia, reklamowej, jako$ciowej,
czy inwestycyjnej. Nie wystarczy w tym przypadku proste odwolanie sie do przepisu art. 9 rozporzadzenia, ktory
nie przewiduje zakazu uzywania wspolnotowego znaku towarowego przez udostepnianie portalu internetowego
uzytkownikom prowadzonych za jego posrednictwem aukcji. Takze dotychczasowe orzecznictwo Trybunalu
Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej nie przesadza o naruszeniu prawa wylacznego do znaku towarowego przez sam
fakt administrowania portalem aukcyjnym, na ktérym korzystajacy z niego uzytkownicy bezprawnie uzywaja znaku
towarowego.



Uznajqc, ze spoétka (...) nie uprawdopodobnila roszczenia, z ktéorym zamierza wystqpié przeciwko

spélce Grupa (...), Sad postanowit o oddaleniu wniosku. (a contrario art. 730" k.p.c.)
Zarzadzenie:

(...)

(...)

27.10.2011T.



