Sygn. akt XXII GWo 36/16
POSTANOWIENIE
Dnia 22 marca 2016 .
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 22 marca 2016 r. w Warszawie
sprawy z wniosku (...) S.A. wW.
z udzialem (...) spolki z ograniczona odpowiedzialnoécia w W.
o udzielenie zabezpieczenia
postanowitl:

1. udzieli¢ (...) S.A. wW. zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie przez (...) spotke z ograniczona odpowiedzialnoScia
w W. uzywania elementu slownego ,indeco” identycznego ze znakiem towarowym INDECO w charakterze slowa
kluczowego oraz w innych treSciach zawartych na stronie internetowej, w szczego6lno$ci na stronie (...), _poprzez
zakazanie obowigzanej uzywania — na czas trwania procesu - elementu stownego ,indeco” w charakterze slowa
kluczowego oraz w treéciach stron internetowych, w szczeg6lnosci na stronie (...);

2, w pozostalej czesci wniosek oddalic;

3. wyznaczy¢ (...) S.A. w W. dwutygodniowy termin dla wystgpienia przeciwko (...) spolke z ograniczong
odpowiedzialnoScig w W. z pozwem obejmujacym roszczenie okre$lone w pkt 1.

Sygn. akt XXII GWo 36/16

UZASADNIENIE

17 marca 2016 r. (...) S.A. w W. wniosla o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie przez (...) spolke z
ograniczong odpowiedzialnoScia w W. uzywania elementu stlownego ,indeco” identycznego ze znakiem towarowym
INDECO w charakterze stowa kluczowego oraz w innych tre$ciach zawartych na stronie internetowej, w szczegolno$ci
na stronie (...), poprzez zakazanie obowigzanej uzywania — na czas trwania procesu - elementu slownego ,,indeco”
identycznego ze znakiem towarowym INDECO w charakterze slowa kluczowego oraz w innych treéciach zawartych
na stronie internetowej, w szczeg6lnoéci na stronie (...).

Sad ustalil, ze:

(...) S.A. wW. jest czolowym producentem i dostawcg systemow oraz rozwigzan stuzacych zabudowie wnek i budowie
szaf opartych o drzwi systemowe oferowane pod znakami INDECO. Dzieki ich funkcjonalno$ci i niezawodno$ci spotka
stala sie znana i ceniona w kraju i na $wiecie. (dowod: wydruki stron internetowych k.11-13)

Whnioskodawcy stluza m.in. prawa wylaczne do:



- slowno-graficznego wspdlnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego (OHIM) pod nr (...) z pierwszenstwem od 23/12/2003 r. dla towaréw i ustug w klasach klasyfikacji
nicejskiej: 6, 19, 20 (drzwi, meble), 27, 371 42 (aranzacja wnetrz),

- slowno-graficznego zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP pod nr R- (...), z pierwszenstwem od 15/07/1998
r. dla towar6w w klasach: 6, 19, 20 i 27 klasyfikacji nicejskiej (drzwi metalowe, futryny metalowe, kabiny kapielowe,
kraty ochronne, osprzet metalowy do mebli, okna metalowe, schody metalowe, zasuwy, zaluzje metalowe; boazeria
drewniana, drewno budowlane, drzwi niemetalowe, futryny do drzwi niemetalowych, okna niemetalowe, plytki
podlogowe, parkiet, schody, szyby, terakota, glazura, zaluzje niemetalowe; meble, krzesla, 16zka, stoly, meble
ogrodowe, ramy do obrazoéw, karnisze do zaslon; wykladziny podlogowe, dywany, maty, tapety nietekstylne,
wycieraczki),

- sfowno-graficznego zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP pod nr R- (...), z pierwszenistwem od 2/05/1995
r. dla towaréw w klasach: 6, 19, 20 i 27 klasyfikacji nicejskiej (drzwi metalowe, futryny metalowe, kabiny kapielowe
metalowe, kraty ochronne, osprzet metalowy do mebli, okna metalowe, schody metalowe, zasuwy, zaluzje metalowe;
boazeria drewniana, drewno budowlane, drzwi niemetalowe, futryny do drzwi niemetalowe, okna niemetalowe,
plytki podlogowe, parkiet, schody, szyby, terakota, glazura, zaluzje niemetalowe; meble, krzesla, 16zka, stoly,
meble ogrodowe, ramy do obrazéw, karnisze do zaston; wykladziny podlogowe, dywany, maty, tapety nietekstylne,
wycieraczki). (dowod: wydruki z baz OHIM i UP RP k.14-18)

(...) spolka z ograniczong odpowiedzialnoécia w W. oferuje systemy do drzwi przesuwnych wykorzystywane do
zabudbéw wnek, szaf wnekowych i wolnostojacych oraz wszelkich innych form. Na swej stronie internetowej pod
adresem (...) uzywa stowa ,,indeco” w treéciach i w kodzie Zr6dlowym. (dow6d: wydruki stron internetowych k.19-21)

Saqadzwazyl:

Podstawowa funkcja znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub koficowemu odbiorcy mozliwo$ci
okre$lenia pochodzenia towaru lub uslugi nim oznaczonych, odréznienia go (bez ewentualno$ci wprowadzenia w blad)
od towaréw lub ushlug innego pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwoéci z 23/05/1978 r.
w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, z 18/06/2002 r. w sprawie C-299/99 Philips , z 8/05/2008 r. w sprawie
C-304/06 Eurohypo , wyrok Sadu Unii Europejskiej z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life)

Prawo wylaczne zostalo przyznane, aby umozliwi¢ wlascicielowi znaku towarowego ochrone jego szczegdlnych
interesdw, zadbanie o to, aby znak ten mdg} spelnia¢ wlasciwe mu funkcje wskazywania konsumentom pochodzenia
towaru lub uslugi oraz gwarantowania ich jakosSci, a takze funkcje komunikacyjna, reklamowa i inwestycyjna.
Wykonywanie prawa wylacznego jest zastrzezone dla przypadkéw, w ktorych uzywanie przez osoby trzecie
okres$lonego oznaczenia wpltywa lub moze negatywnie wplywacé na pelnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunatu z
22/09/2011r. w sprawie C-482/09 Budé&jovicky Budvar, a takze wyroki z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 L’Oréal
iin., z 23/03/2010 r. w sprawach polaczonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google)

Przepis art. 9 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego
przyznaje uprawnionemu prawo do wylacznego i niezakléconego uzywania zarejestrowanego znaku oraz prawo
do zakazania innym osobom, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie m.in. oznaczenia, w przypadku
gdy, z powodu jego identycznoéci lub podobienistwa do wspoélnotowego znaku towarowego oraz identycznoS$ci lub
podobienstwa towarow, ktérych dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad
opinii publicznej, ktére obejmuje prawdopodobienstwo ich skojarzenia. (art. 9 ust.1b)

Ocena identyczno$ci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego
powinna sie opiera¢ na ich zgodno$ci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy poréwnywac catoSciowo, a
decydujace znaczenie mie¢ beda elementy odrdzniajace, a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne
ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupelmien — wszystkie jego elementy,



lub gdy rozpatrywane jako calo$é¢, wykazuje nieznaczne rdznice, ktdre nie zostana dostrzezone przez przecietnego
konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20/03/2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion) Dwa znaki towarowe sa do siebie
podobne jezeli, z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcow, sa przynajmniej czeSciowo identyczne w jednym
lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen ) Dla stwierdzenia,
czy w konkretnym przypadku znaki sa identyczne, czy tez mozna moéwié zaledwie o podobienstwie, konieczne
jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i ich calo$ciowego oddzialywania na
percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta. (tak wyroki
Trybunatu z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P Bimbo SA )

Dokonujac oceny podobienistwa towaréw i uslug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki cha-rakteryzujace
zachodzace miedzy nimi relacje (zalezno$ci), szczegdlnie ich rodzaj i przeznaczenie, spos6b uzywania lub korzystania
z nich, warunki w jakich sa sprzedawane, a takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak
wyroki Saduz23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 ELS,z4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo ) CaloSciowa ocena
zaklada pewng wspolzalezno$¢ miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczeg6lnoéci podobienstwem znakéw oraz
podobienstwem towardw/ustug, ktoérych one dotycza, przy czym niski stopien podobienstwa towardw i ustug moze byc
zrOwnowazony znaczacym stopniem podobienstwa znakow i odwrotnie. (zasada wzajemnej zalezno$ci - tak wyroki
Trybunalu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen, z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 Il Ponte Finanziaria
,218/12/2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix )

W myél utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad istnieje, gdy znaczna cze$¢ wlasciwego
kregu odbiorcow moglaby zosta¢ skloniona do omyltkowego zakupu towaru pozwanego, my$lac, ze jest to towar
uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub ustugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie moglaby
uznad, ze dane towary lub ustugi pochodza z przedsiebiorstw powiazanych ze soba gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu
229/091998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4/05/1999 r. w sprawach potaczonych C-108/97, C-109/97 Windsurfing
Chiemsee Produktions , z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 2/09/2010 r. w sprawie
C-254/09 CKKalvin Klein i wyrok Saduz9/12/2010 r. w sprawie T-303/08 Golden Elephant ) Prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad powinno by¢ oceniane w sposob calo$ciowy, wedlug sposobu postrzegania okresSlonego
konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci konkretnego przypadku, szczego6lnie wzajemnej
zaleznoSci miedzy podobiefistwem oznaczen i towaréw lub ustug, ktérych one dotycza. (tak wyroki Trybunatu z
11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel , z 23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 Miilhens, z 18/12/2008 r. w sprawie
C-16/06 Mobilix, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P Bimbo oraz wyroki Sadu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01
Giorgio Beverly Hills iz 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 Life Blog)

Wlasciwy krag odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowanych, dostatecznie
uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie ksztaltowac w zaleznosci od kategorii
towar6ow lub ushug. (tak wyroki Trybunatu z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer , z
6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel iz 12/01/2006 r. C-361/04 Ruiz Picasso ) Przecietny konsument
rzadko ma mozliwoé¢ przeprowadzenia bezposredniego poré6wnania r6znych znakéw towarowych, musi zazwyczaj
zda¢ sie na zachowany w pamieci niedoskonaty ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter
odrozniajacy znaku towarowego, ktory wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalno$ci
na rynku). (tak wyroki Trybunalu z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer , z 11/11/1997 r. w
sprawie C-251/95 SABELiz29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 Canon )

Istnieje pewna wspoélzaleznoéé pomiedzy znajomoScig znaku wéréd odbiorcow, a jego charakte-rem odrézniajacym -
im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odrézniajacy. Przy ocenie, czy znak cieszy
sie wysoce odro6zniajacym charakterem wynikajacym z jego znajomosci wsrdd odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie
istotne okoliczno$ci danego przypadku, w szczego6lnoSci udzial znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i
dlugosé¢ okresu jego uzywania, wielko$¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udziat
procentowy zainteresowanych grup odbiorcow, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych
z okreSlonego przedsiebiorstwa, jak réwniez oSwiadczenia izb handlowych i przemyslowych lub stowarzyszen



zawodowych. (tak wyrok Sadu z 12/07/2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke ) Ciezar udowodnienia sity znaku
towarowego i jego odrézniajgcego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

W ust. 2 art. 9 stanowi, ze w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji wspolnotowego znaku
towarowego moze byt zakazane, w szczegdlnosci :

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach,

b. oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub
oferowanie i $wiadczenie ustlug 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 krajowe, w tym procesowe, odnoszace
sie do tego samego rodzaju powddztw 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 istnieja
szczegblne powody, decyzje zakazujaca dzialan stanowigcych naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia. Dla
zapewnienia przestrzegania tego zakazu, stosuje Srodki zgodne z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego. (art.
102 ust.1)

Przepis art. 103 stanowi, ze do sadow panstwa czlonkowskiego moze by¢ zlozony wniosek o zastosowanie $rodkow
tymczasowych (w tym zabezpieczajacych) w odniesieniu do wspolnotowego znaku towarowego, ktére stosuje sie, na
mocy prawa tego panstwa, do znaku krajowego. (ust.1)

Przepis art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z 30/06/2000 r. prawo wlasnoéci przemyslowej regulujacej ochrone praw
krajowych przyznaje wlaScicielowi prawo wylacznego i niezakléconego uzywania znaku towarowego i zakazania innym
osobom uzywania w obrocie gospodarczym bez jego zgody znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego
znaku towarowego w odniesieniu do towaréw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia
odbiorcow w blad, ktére obejmuje w szczegolnosci ryzyko skojarzenia znakow.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, ktdrej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone lub osoba, ktorej
ustawa na to zezwala, moze zadac od osoby, ktéra naruszyla to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie
uzyskanych korzyS$ci, a w razie zawinionego naruszenia rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody:

« na zasadach og6lnych albo

« poprzez zaplate sumy pienieznej w wysokoSci odpowiadajacej oplacie licencyjnej albo innego stosownego
wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia bylyby nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody na
korzystanie ze znaku towarowego.

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 (...) S.A. wykazala, iz przystuguje jej wylacznosé uzywania dla drzwi na terytorium Unii Europejskiej
znaku wspoélnotowego nr (...), a na terytorium Polski takze znakéw krajowych INDECO (R. (...) i R. (...)).
Oferujac na stronie internetowej pod adresem (...) identyczne towary, a zatem w informacji handlowej i reklamie,
(...) spotka z 0.0. w W. uzywa oznaczenia stlownego ,indeco” wysoce podobnego do znakéw slowno-graficznych
(identycznego na plaszczyznie fonetycznej, powielajacego bez zadnych zmian jedyny element stowny tych znakéw).
Nie ulega watpliwosci, Ze tego rodzaju dzialanie stanowi uzywanie znaku towarowego przez osobe trzecia naruszajace
wylacznosé (...) S.A. Spolce tej stuza zatem roszczenia zakazowe wynikajace z art. 9 ust. 2 rozporzadzenia i art. 296
ust. 1 p.w.p. Ze wzgledu na uzycie przez obowigzang znakow uprawnionej, potencjalni nabywcy towaréow i ustug moga
by¢ blednie przekonani, ze spotka ta jest gospodarczo powigzana z uprawniona do znakéw INDECO. Wynikajqce
z ustalonych faktow przyszle roszczenie znajduje uzasadnienie w przepisach art. 102 w zw. z art. 9
ust. 2 rozporzagdzenia i art. 286 ust. 1 p.w.p.

Sad uznal, ze wnioskodawczyni nalezycie uprawdopodobnita takze swoj interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia.
Aby nie wystapily niekorzystne dla (...) S.A. skutki konieczne jest niezwloczne zapewnienie ochrony przystugujacych
jej praw wylacznych. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego naruszania znakéw towarowych INDECO moze
skutkowa¢ utrata ich zdolnoS$ci odrozniajacej i warto$ci ekonomicznej, narazajac uprawniong na szkode majatkowa.

Zadany sposob zabezpieczenia odpowiada treéci przyszlego roszczenia. Zapewni wnioskodawezyni nalezyta ochrone
prawng, a obowiazanej nie obciaza ponad potrzebe, moze ona bowiem prowadzi¢ dzialalnoé¢ gospodarcza nie

naruszajac praw i interesoéw gospodarczych osob trzecich. (art. 730" w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 i art. 747 pkt 1
k.p.c.) Dokonane przez Sad zmiany o charakterze stylistycznym uzasadnialy rozstrzygniecie o czeSciowym oddaleniu
wniosku.

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. (..)
(..



