Sygn. akt XXII GWo 53/16
POSTANOWIENIE
Dnia 9 maja 2016 r.
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 9 maja 2016 r. w Warszawie
sprawy z wniosku (...) N.V. z siedziba w R.
z udzialem Firmy (...) spotkijawnej W. i Z. G. w B.
o udzielenie zabezpieczenia
postanawia:
1. udzielié¢ (...) N.V. w R. zabezpieczenia roszczen:

a. o zakazanie naruszen praw do znakéw towarowych LIPTON nr nr (...), (...), (..)i (...), poprzez zakazanie
Firmie (...) spblce jawnej W.iZ. G. w B. — na czas trwania procesu — przywozu, wprowadzania do obrotu, oferowania,
reklamowania i skladowania herbaty opatrzonej tymi znakami, ktéra nie zostala uprzednio wprowadzona do obrotu
w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawniong ani za jej zgoda;

b. o nakazanie wycofania z obrotu z terytorium Polski herbaty w opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi
LIPTON nr or (...), (...), (...)i (...), ktora nie zostala uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze
Gospodarczym przez uprawniong ani za jej zgoda, poprzez zajecie stanowigcej wlasno$¢ obowigzanej i znajdujace;j sie
w jego dyspozycji, herbaty w opakowaniach opatrzonych tymi znakami, ktéra nie zostala uprzednio wprowadzona do
obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawniong ani za jej zgoda i oddanie jej pod dozér na koszt
obowiazanej;

2. w pozostalej cze$ci wniosek oddalié;

3. wyznaczyc¢ (...) N.V. w R. dwutygodniowy termin do wystgpienia wobec Firmy (...) sp6tki jawnej W.i1Z. G. w B. z
pozwem obejmujacym roszczenia okre$lone w pkt 1.
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UZASADNIENIE

Spolka akcyjna prawa niderlandzkiego (...) N.V. w R. wniosla o udzielenie zabezpieczenia roszczen :

1. o zakazanie naruszen praw do znakéw towarowych LIPTON nr nr (...), (...), (...)i (...), poprzez zakazanie Firma
(...) spolce jawnej W. i Z. G. w B. — na czas trwania procesu — przywozu, wprowadzania do obrotu, oferowania,
reklamowania i skladowania herbaty opatrzonej tymi znakami, ktéra nie zostala uprzednio wprowadzona do obrotu
w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawniong ani za jej zgoda;



2. o nakazanie zniszczenia i/lub wycofania z obrotu z terytorium Polski herbaty w opakowaniach opatrzonych znakami
towarowymi LIPTON nr nr (...), (...), (...)i (...), ktéra nie zostala uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim
Obszarze Gospodarczym przez uprawniona ani za jej zgoda, poprzez zajecie, znajdujacej sie w dyspozycji obowigzane;j,
herbaty opatrzonej tymi znakami, ktora nie zostala uprzednio wprowadzona do obrotu w Europejskim Obszarze
Gospodarczym przez uprawniona ani za jej zgoda i oddanie jej pod dozér na koszt obowiazane;j.

Na podstawie art. 756( 2 'w zw. z art. 1050 i 1051(? k.p.c., (...) N.V. wniosla ponadto o zagrozenie spélce (...)
obowigzkiem zaplaty na jej rzecz kwoty 500 zl za kazdy dzien naruszenia obowigzkow okreélonych w pkt 1.

Sad ustalil, ze (...) N.V. zsiedzibg w R. jest producentem herbaty oferowanej w opakowaniach opatrzonych znakami
towarowymi LIPTON. (dowo6d: wypis z rejestru handlowego k.23-32, oéwiadczenie k.88-90, fotografie k.91-96,
opakowania) Jest on uprawniony z rejestracji w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wlasnoéci Intelektualnej w Alicante
unijnych znakéw towarowych : nr (...) LIPTON , z pierwszenstwem od 29/02/2000 r., nr (...) z pierwszenstwem od
16/02/2001r., nr (...) z pierwszenstwem od 16/02/2005 r., a ponadto do miedzynarodowego znaku towarowego (...)
ze wskazaniem Unii Europejskiej jako terytorium ochrony, z pierwszenistwem od 12/05/2009 r., chronionych m.in.
dla towaréw w klasie 30 klasyfikacji nicejskiej — herbaty. (dowod: §wiadectwa rejestracji oraz wydruki z bazy OHIM
1 WIPO k.33-66)

Firma (...) spotka jawna W.iZ. G. w B. wprowadza do obrotu herbate pod nazwa handlowa LIPTON, w opakowaniach
opatrzonych znakami towarowymi LIPTON, pochodzaca ze Sri Lanki, nie przeznaczona do sprzedazy na rynku Unii
Europejskiej, nie wprowadzong do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawniong ani za jej zgoda.
(dowdd: odpis z KRS k.86-87, o$wiadczenie k.83-85, fotografie k.67-82, opakowania) W braku zgody (...) N.V. na
uzywanie jej znakow towarowych LIPTON ibraku jego wlasnego prawa, uzywanie przez obowigzanego identycznych
oznaczen dla towaréw identycznych z tymi, dla ktérych znaki zostaly zarejestrowane, jest bezprawne.

Sad zwazyl:

Przepis art. 9 ust. 2 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej (zmienionego rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16/12/2015 1.)
stanowi, ze bez uszczerbku dla praw wlasciciela nabytych przed data zgloszenia lub data pierwszenstwa unijnego znaku
towarowego wlasciciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, ktére nie maja jego zgody, uzywania
w obrocie handlowym, w odniesieniu do towaréw lub uslug, oznaczenia, w przypadku gdy:

a. oznaczenie to jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do towaréw lub uslug,
ktére sa identyczne z tymi, dla ktérych znak ten zostal zarejestrowany;

b. oznaczenie to jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest uzywane w
odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére sg identyczne lub podobne do towaréw lub ushug, dla ktérych znak ten
zostal zarejestrowany, jezeli istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcow w blad; prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym,;

c. oznaczenie to jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezaleznie od tego, czy jest ono
uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktore sa identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla ktérych znak
ten zostal zarejestrowany, w przypadku gdy cieszy sie on renoma w Unii i uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej
przyczyny przynosi nienalezna korzys¢ lub jest szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy unijnego znaku
towarowego.

Ocena identyczno$ci lub podobiefistwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego
(obowiazanego) powinna sie opierac na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy poréwnywaé
calo$ciowo, a decydujace znaczenie mie¢ bedg elementy odrozniajace, a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane
za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupelien — wszystkie jego
elementy, lub gdy rozpatrywane jako calo$¢, wykazuje nieznaczne réznice, ktére nie zostana dostrzezone przez



przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunalu z 20/03/2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion) Dokonujac oceny
podobienstwa towarow i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki charakteryzujace zachodzace miedzy nimi
relacje (zaleznoéci), szczegodlnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposéb uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich
sa sprzedawane, a takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sadu z 23/10/2002
r. w sprawie T-388/00 ELS, z4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo )

Rownoczednie jednak art. 13 stanowi w ust. 1, Ze unijny znak towarowy nie uprawnia wlasciciela do zakazywania
jego uzywania w odniesieniu do towaréw, ktore zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem przez wlasciciela lub za jego zgoda. Od dawna utrwalony jest poglad
Trybunalu Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej o istnieniu uprawnienia wlasciciela znaku do decydowania o pierwszym
wprowadzeniu opatrzonego nim towaru do obrotu w okre§lonym czasie i miejscu. (np. wyroki ETS z 16/07/1998 r.
w sprawie C-355/96 Silhouette, z 1/07/1999 r. w sprawie C-173/98 Ancienne Maison Dubois et Fils, z 20/11/2001
r. w polaczonych sprawach C-414/99 do C-416/99 Zino Davidoff ), z 14/07/2011 r. w sprawie C-46/10 Viking Gas
, Z 3/06/2010 r. w sprawie C-127/09 Coty - wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy ma miejsce
tylko wtedy, gdy wlasciciel udzielit — w spos6b wyrazny lub dorozumiany — zgody na wprowadzenie do obrotu w
Europejskim Obszarze Gospodarczym, towardéw, w stosunku do ktérych powotano sie na wyczerpanie [...].)

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

a)umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b)oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub
oferowanie, lub $§wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c)przywoz lub wywoz towardéw pod takim oznaczeniem;
d)uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako czeéci tych nazw;
e)uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;

f)uzywanie oznaczenia w reklamie poréwnawczej w sposob sprzeczny z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2006/114/WE.

W przypadku, gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyl lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia unijnego
znaku towarowego, wydaje, chyba zZe istniejg szczeg6lne powody zaniechania tego, decyzje zakazujaca mu dzialan
stanowigcych naruszenie lub stwarzajacych groZbe naruszenia znaku. Stosuje rowniez takie $rodki, zgodnie z
przepisami swojego prawa krajowego, ktérych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi
sie to wprost do przepiséw ustawy z 30/06/2000 r. prawo wlasnoéci przemystowej :

- art. 296 ust. 1 stanowigcego, ze osoba, ktorej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone moze zgdac
od naruszyciela (oprocz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyéci oraz naprawienia
wyrzadzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,

- art. 286, stanowiacego, ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o bedacych
wlasno$cia naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz Srodkach i materiatach, ktore
zostaly uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczegdlnoSci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu
uprawnionemu na poczet zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu.

Zgodnie z art. 103, do sadéw panstwa czlonkowskiego moze byé¢ zlozony wniosek o zastosowanie $rodkow
tymczasowych (w tym zabezpieczajacych) w odniesieniu do unijnego znaku towarowego, ktore stosuje sie, na mocy
prawa tego panstwa, do znaku krajowego. (ust.1) Art. 296 ust. 1 p.w.p. stanowi za$, Ze osoba, ktdrej prawo ochronne na
znak towarowy zostalo naruszone moze zadac¢ od osoby, ktoéra naruszyla to prawo, zaniechania naruszania, wydania



bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia roéwniez naprawienia wyrzadzonej szkody.
Sposoby naruszenia, odpowiadajace tym z art. 9 ust. 2 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 interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, ktory istnieje wtedy, gdy brak
zabezpieczenia uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie zapadlego w sprawie orzeczenia lub w inny sposéb
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 go w taki sposob, jaki stosownie do
okoliczno$ci uzna za odpowiedni, nie wylaczajac sposobow przewidzianych do zabezpieczenia roszczen pienieznych,
w szczeg6lnosci sad moze unormowac prawa i obowiazki stron lub uczestnikéw postepowania na czas trwania
postepowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

W ocenie Sqdu spolka (...).V. nalezycie uprawdopodobnila, iz stuza jej prawa wylaczne do stownego i graficznych
znakow towarowych LIPTON, chronionych w Unii Europejskiej dla towar6w w klasie 30 klasyfikacji nicejskiej, m.in.
herbaty. Dowody rzeczowe, fotografie i o§wiadczenia przekonuja, ze Firma (...) spolkajawna W.iZ. G. w B. wprowadza
do obrotu i oferuje w Polsce, herbate w opakowaniach opatrzonych tymi znakami, ktéra nie zostala wczeéniej
wprowadzona do obrotu przez uprawniong ani za jej zgoda na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Obowigzana uzywa wiec identycznych oznaczen, oferujac i wprowadzajac do obrotu identyczne towary. Narusza
w ten sposob prawa wylaczne (...) N.V., ktorej sluzg roszczenia zakazowe i Zadanie usuniecia powstalych juz
skutkow naruszen, przez wycofanie z rynku, stanowigcej wlasno$¢ obowigzanej herbaty w opakowaniach ze znakami
towarowymi LIPTON, ktora nie zostala wprowadzona do obrotu po raz pierwszy przez uprawniona ani za jej zgoda.
(stosownie do art. 9 ust. 3 wzw. z ust. 2a cyt. rozporzadzenia oraz art. 102 ust. 1 rozporzadzenia w zw. z art. 286 p.w.p.)

Nalezy jednak przy tym uczynic zastrzezenia co do konieczno$ci skonkretyzowania przyszlych roszczen zakazowych,
stosownie do uprawnien przyznanych wiascicielowi unijnego znaku towarowego w art. 9 ust. 3 cyt. rozporzadzenia,
uwzgledniajac sposdb dzialania obowiazanej (formy uzywania przezen znakow LIPTON).

Uprawniona w nalezyty sposéb uprawdopodobnila takze swoj interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie
wystapily niekorzystne dla (...) N.V. skutki konieczne jest niezwloczne zapewnienie ochrony przystugujacych jej
praw. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego naruszania znakéw towarowych LIPTON moze skutkowaé utratg ich
warto$ci ekonomicznej oraz narazeniem uprawnionej na szkode majatkowa, godzi takze w renome przedsiebiorcy.

Zadane sposoby zabezpieczenia odpowiadaja tresci przyszlych roszczen. Zapewnia one uprawnionej nalezyta ochrone
prawng, a obowiazanej nie obciazg ponad potrzebe, moze ona bowiem prowadzi¢ dzialalnoé¢ gospodarcza nie

naruszajgc praw wylacznych ani intereséw gospodarczych innych oséb. (art. 730( Uw zw. z art. 747 pkt 11 art. 755
§ 1 pkt 1 k.p.c.) Sad ograniczyl jednak zajecie do towardéw stanowiacych wlasnos¢ obowigzanej, tylko takie bowiem
moga podlegaé¢ wycofaniu z obrotu i/lub zniszczeniu, o ktéorym mowa w art. 286 p.w.p., o zabezpieczenie ktérego to
roszczenia wnioskuje (...) N.V. w pkt 2.

Sad uznal, ze zastosowany w pkt 1.b. postanowienia sposob zabezpieczenia zapewnia uprawnionej nalezyta ochrone
przed dalszymi naruszeniami, stad zadanie zagrozenia spoélce (...) obowigzkiem zaplaty na rzecz uprawnionej
kwoty 500 zl za kazdy dzien naruszenia obowigzkéw okre§lonych w pkt 1.a. jest na tym etapie postepowania

nieusprawiedliwione. (a contrario art. 1050"i 1051' w zw. z art. 756 k.p.c.)



Stosownie do art. 733 k.p.c., Sad wyznaczyl uprawnionej dwutygodniowy termin, w ktérym pismo wszczynajace
postepowanie powinno by¢ wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.

ZARZADZENIE
1. (...)
2.(..)
3.(..)
(...



