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POSTANOWIENIE
Dnia 17 maja 2010 .
Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII
Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemyslowych
w skladzie nastepujacym : Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
Protokolant aplikant radcowski Dorota Mazurek
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2010 r.
sprawy z powodztwa (...)
spolki z ograniczong odpowiedzialnoScia w W.
przeciwko (...) z siedzibg w M. (Hiszpania)
- 0 zakazanie naruszen prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego
postanawia :
1. odrzucié¢ pozew;
2. oplate tymczasowa uznac za ostateczng;

3. zasadzi¢ od (...) spolki z ograniczona odpowiedzialnoécia w W. na rzecz (...) w M. kwote (...) zlotych, tytulem
zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego.

UZASADNIENIE

13 X 2009 r. (...) spdtka z ograniczong odpowiedzialnoécia w W. wniosla o zakazanie (...) z siedzibg w M.
podejmowania dzialan stanowigcych naruszenie wspolnotowego znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz
powoda w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w A. pod nr(...) a w szczegdlno$ci zakazania pozwanemu
uzywania w obrocie handlowym na terenie Wspoélnoty (w tym za posrednictwem Internetu) oznaczen  (...)
dla oznaczania, oferowania i reklamowania ustug w klasach (...)klasyfikacji nicejskiej, a zwlaszcza wykonywania
studiéw i projektow inwestycji wydajnej energetyki, energetyki odnawialnej oraz ustug doradztwa finansowego przy
inwestycjach wydajnej energetyki i energetyki odnawialnej. Jako szczegdlowe zadania powdd wymienil zakazanie
pozwanemu :

« uzywania oznaczenia we wszystkich dokumentach handlowych i w reklamie,
« umieszczania oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach,

 oferowania towar6w, wprowadzania ich do obrotu lub ich magazynowania w tym celu pod takim oznaczeniem
lub oferowania i $wiadczenia uslug pod tym oznaczeniem,

« przywozu lub wywozu towaréw pod takim oznaczeniem.

(...) zazadal takze orzeczenia o podaniu zapadlego w sprawie wyroku do publicznej wiadomosSci oraz zasadzenia
kosztow procesu.



Powod powolal sie na zgloszenie do rejestracji w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w A. (nr (...))
wspolnotowego stowno-graficznego znaku towarowego :

Zarzucil, Ze co najmniej od marca 2009 r. (...) bezprawnie uzywa na terenie Wspoélnoty znaku towarowego (...) ,
prowadzac, tozsama z dzialalnoScig powoda, dzialalno$¢ gospodarcza. Naruszenia na terytorium Polski polegaja na
postugiwaniu sie oznaczeniem stownym (...) oraz podobnym do znaku towarowego powoda oznaczeniem stowno-
graficznym (...)w sieci Internet na stronie www.(...) dostepnej w Polsce, a takze na postugiwaniu sie tym oznaczeniem

w oficjalnej korespondencji mailowej prowadzonej z Polska.

Na poparcie swych twierdzen powdd przedstawil wydruki ze strony internetowej pozwanego oraz z korespondencji
elektronicznej. (k.1-62, 79-v)

W odpowiedzi na pozew, (...) zglosil w pierwszym rzedzie zarzut braku jurysdykcji sqdu polskiego,
wnioskujgc o przekazanie sprawy do sgdu w A., wlasciwego ze wzgledu na jego siedzibe lub
odrzucenie pozwu.

Pozwany odwolat sie do przepisu art. 97 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego, z ktérego wynika jurysdykcja sadu hiszpanskiego. Zakwestionowal stusznosé
twierdzen powoda uzasadniajacego zastosowanie w niniejszej sprawie art. 97 ust. 5. W jego przekonaniu, na
terytorium Polski nie nastapily zadne z zarzucanych pozwanemu naruszen praw (...) z rejestracji wspolnotowego
znaku towarowego. (k.121-188)

Powod zaprzeczyt zasadnoS$ci zarzutu braku jurysdykeji sadu polskiego. Na rozprawie w dniu 17 V 2010 r. jego
pelnomocnik stwierdzil, ze Sad jest wlasciwy do rozstrzygniecia sporu ze wzgledu na przepis art. 97 punkt 5
Rozporzadzenia C.. Dowodza tego dokumenty zalaczone do pozwu. Korespondencja kierowana byta przez pozwanego
do Polski. Powod zarzuca naruszenie przez pozwanego w ten sposob, ze wysylal on do powoda korespondencje, w
ktorej uzyty jest znak towarowy w funkcji znaku, a nie w funkgcji firmy. (...) strony wspolpracowaly ze soba. Powod
byl przedstawicielem pozwanego. Laczaca je umowa nie zostala do tej pory formalnie rozwigzana. Strona internetowa
pozwanego nie jest dostepna w jezyku polskim. Korespondencja kierowana przez pozwanego do powoda nie byla
jego oferta, byta informacja handlowa o projektach, ustugach pozwanego oznaczanych znakiem towarowym powoda.
(k.237)

Sad zwazyl co nastepuje :

Przepis art. 97 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego
stanowi, ze z zastrzezeniem przepiséw rozporzadzenia, jak réwniez wszelkich przepiséw rozporzadzenia (WE) nr
44/2001 majacych zastosowanie na mocy art. 94, postepowania w odniesieniu do powédztw i roszczen
okreslonych w art. 96 toczq sie przed sgdami tego panstwa czltonkowskiego, w ktérym pozwany
ma miejsce zamieszkania / siedzibe, lub jezeli nie ma on miejsca zamieszkania / siedziby w zadnym z
panstw czlonkowskich, w tym, w ktérym ma przedsiebiorstwo. (ust.1.) Postepowania w odniesieniu do powodztw
i roszczen okreSlonych w art. 96, z wyjatkiem powddztw o stwierdzenie braku naruszenia wspélnotowego znaku
towarowego, mogqa rowniez toczyé sie przed sgdami panstwa czlonkowskiego, w ktéorym mialo
miejsce naruszenie lub wystqgpila grozba naruszenialub w ktérym zostala dokonana czynnosé w rozumieniu
art. 9 ust. 3 zdanie drugie. (ust.5)

Zust. 1 wynika generalna zasada jurysdykcji sadu miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego (lacznik podmiotowy)
dlarozstrzygania o wszelkich naruszeniach lub grozbach naruszenia zaistnialych na obszarze Unii Europejskiej. W ust.
5 przepis ten daje natomiast sadowi panstwa innego niz to, w ktorym swa siedzibe/miejsce zamieszkania ma pozwany
kompetencje do rozstrzygania wylacznie o tych naruszeniach, ktore mialy miejsce, lub ktore zagrazaja w kraju, w
ktérym znajduje sie jego siedziba. (}acznik przedmiotowy, stanowigcy wyjatek od reguly z ust.1 art. 97 rozporzadzenia).



Zgodnie z art. 98 ust. 2, sad w sprawach wspoélnotowych znakéw towarowych, ktérego wlasciwosé wynika z art. 97
ust. 5, ma bowiem wlasciwosé wylgceznie w sprawach, ktérych przedmiotem sq czynnosci dokonane
lub grozba ich dokonania na terytorium panstwa czlonkowskiego, w ktérym ten sad ma swoja siedzibe. (por. takze :
wyrok Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci z dnia 7 I1I 1995 r. C-68/93 w sprawie (...) ).

Zgodnie z zasada art. 6 k.c., na powodzie spoczywa w tym przypadku obowiazek wskazania i udowodnienia, ze
zarzucane pozwanemu naruszenie lub grozba naruszenia jego praw wylacznych mialo miejsce w panstwie, do ktorego
sadu kieruje pozew, a w ktéorym pozwany nie ma miejsca zamieszkania ani siedziby.

Zasieg jurysdykcji krajowej opartej na art. 97 ust. 5 rozporzqgdzenia nie powinien by¢ nadmierny.
Sad panstwa, w ktéorym mialo miejsce naruszenie lub wystapila grozba naruszenia praw z rejestracji, uznajac swoje
kompetencje musi opierac sie na racjonalnych przestankach, ktére powinny mieé faktyczny zwigzek z jego obszarem
prawnym. Dzialanie pozwanego na tym obszarze powinno by¢ zamierzone (ukierunkowane na ten obszar), a nie tylko
przypadkowe. W przypadku naruszen znakéw towarowych w Internecie nalezy uwzgledni¢ stopien interaktywnosci
strony internetowej i jej konkretne skutki, na ktére decydujacy wplyw ma jezyk, w jakim strona zostala opracowana.

Rozstrzygajac o zasadno$ci zarzutu pozwanego Sad poddal badaniu zadania zakazowe (zaniechania naruszen) objete
pozwem oraz twierdzenia powoda, odnoszac je do miejsca, w ktérym nastgpilo naruszenie prawa z rejestracji. Nalezy
bowiem podkresli¢, ze w niniejszym procesie powdd zwalcza naruszenia, nie twierdzi za$, ze dzialania podejmowane
przez pozwanego groza naruszeniem praw wylacznych do slowno-graficznego wspdlnotowego znaku towarowego

(...

Spolka (...) zada zakazania naruszania jej praw w obrocie handlowym. Réwnocze$nie wskazuje na dzialania pozwanego
zwiazane z terytorium Polski, ktore nie odnosza sie do tego obrotu. Sklada prywatna korespondencje prowadzona
przez przedstawicieli stron, nie bedaca oferta handlows, a takze wydruki ze stron internetowych nie prowadzonych
w jezyku polskim, z ktérych w sposob niewatpliwy wynika, ze dzialalno$é ustugowa (reklamowanie i oferowanie
ustug identycznych lub podobnych do tych, dla ktérych zarejestrowany zostal wspoélnotowy znak towarowy (...))
nie jest prowadzona w Polsce. Powdd nie twierdzi i nie dokumentuje, ze informacja handlowa pozwanego jest
kierowana do Polski, ze strona internetowa byla w Polsce otwierana przez osoby zainteresowane korzystaniem z
ushug (...), ze docierala do tych osob, ktére mogly by¢ wprowadzone w blad co do pochodzenia ustug od ktorejs ze
stron niniejszego postepowania. Z twierdzen powoda nie wynika, czy strona internetowa www.(...) daje mozliwo$¢

dwustronnego przekazu, czy odnotowano na niej reakcje polskich podmiotéw gospodarczych, czy tez zawiera jedynie
przekaz jednostronny.

Sama tylko dostepno$c¢ strony internetowej w (...) nie stanowi dostatecznego powiazania z naszym panstwem i nie
moze by¢ uznana za wystarczajaca podstawe do przyjecia jurysdykeji polskiego sadu. Otwarcie strony przez samego
powoda, ktory jest w Polsce przedstawicielem pozwanego nie moze stanowié¢ o naruszeniu praw wylacznych (...).

Pozwana ma swa siedzibe w Hiszpanii, tam tez oferuje uslugi. Nie prowadzi natomiast na terytorium Polski
dzialalnoSci gospodarczej, ani dzialan promocyjnych, uzasadniajacych jurysdykcje Sadu Wspdlnotowych Znakéw
Towarowych i Wzoréw Przemyslowych do rozstrzygania o naruszeniach lub ich grozbie. Sam fakt, ze pozwany

dysponuje strong internetowa, ktora mozna otworzyé¢ w Polsce (zaréwno jak na calym Swiecie), w hiszpanskiej lub
angielskiej wersji jezykowej, nie przekonuje za uznaniem, ze w zakresie naruszania praw wylacznych w odniesieniu
do tej strony, wlasciwym jest sad polski.

Niezrozumiale jest natomiast dla Sadu formutowanie zagdan odnoszacych sie do towaréw, w sytuacji gdy zar6wno
sporny znak towarowy, jak i oznaczenia uzywane przez pozwanego sg znakami ushugowymi. W zadnym miejscu, powod
nie zarzuca, ze naruszenie jego znaku zwigzane jest z jakimikolwiek towarami.



Uznajac, ze spolka (...) nie wskazuje i nie domaga sie zakazania (...) takich dzialan, ktére naruszajac prawa powoda z
rejestracji wspolnotowego znaku towarowego mogly mie¢ miejsce w Polsce, Sad postanowil o odrzuceniu pozwu. (art.
1099 § 1 k.p.c. w zw. z art. 101 ust. 3 rozporzadzenia)

O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 98 k.p.c. — odpowiedzialnoéci za wynik sporu. Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z
dnia 28 VII 2005 r. 0 kosztach sagdowych w sprawach cywilnych Sad uznal oplate tymczasowg za ostateczng.



