Sygn. akt XXII GWo 62/16
POSTANOWIENIE
Dnia 30 czerwca 2016 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 30 czerwca 2016 r. w Warszawie
sprawy z wniosku (...) COMPANY Ltd. z siedziba wT., J.
z udzialem (...) Ltd z siedziba w O., U.
o udzielenie zabezpieczenia
postanawia:
I. udzieli¢ (...) COMPANY Ltd. z siedziba w T. zabezpieczenia roszczen:

1. o zakazanie (...) Ltd z siedziba w O. wprowadzania towaréw, oznaczonych bez zezwolenia uprawnionego znakami
towarowymi Unii Europejskiej nalezacymi do uprawnionego to jest:

- znaku graficznego o nr (...) - znaku graficznego o nr (...)

- znaku graficznego o nr (...); - znaku graficznego o nr (...);

- znaku graficznego o nr (...);

— w ramach obrotu handlowego — na terytorium Unii, bez dopuszczania ich tam do swobodnego obrotu (tranzyt), w
tym w szczegblnoéci o zakazanie tranzytu na terytorium Unii Europejskiej towaréw o wygladzie:

poprzez zajecie, na czas trwania procesu, towaréw oznaczonych znakami towarowymi Unii Europejskiej opisanymi
w pkt I. 1 powyzej, a znajdujacych sie w:

a. magazynie Urzedu Celnego w P., Oddzial Celny ul. (...) (...)-(...) P. oraz

b. we wszelkich innych miejscach, gdzie towary te sa skladowane, ujawnionych w toku postepowania o wykonanie
zabezpieczenia.

2. 0 zniszczenie towarow stanowigcych wlasno$§é obowigzanego opisanych w pkt. 1., w tym w szczegblnoéci w postaci
etui na telefony o wygladzie przedstawionym w pkt 1., poprzez zajecie, na czas trwania procesu, towar6w oznaczonych
znakami towarowymi Unii Europejskiej opisanymi w pkt 1. 1 powyzej, a znajdujacych sie w:



a. magazynie Urzedu Celnego w P., Oddzial Celny ul. (...) (...)-(...) P. oraz

b. we wszelkich innych miejscach, gdzie towary te sa skladowane, ujawnionych w toku postepowania o wykonanie
zabezpieczenia.

2, w pozostalej czeéci wniosek oddalic;

3. wyznaczy¢ (...) COMPANY Ltd. z siedzibg w T. dwutygodniowy termin do wytoczenia wzgledem (...) Ltd z siedziba
w O. powodztwa obejmujacego roszczenie okreSlone w punkcie 1.

Sygn. akt XXII GWo 62/16

UZASADNIENIE

27 czerwca 2016 r. spotka handlowa prawa japonskiego (...) COMPANY Ltd. z siedziba w T. wniosla o udzielenie
zabezpieczenia roszczen o ochrone znaku graficznego o nr (...), znaku graficznego o nr (...), znaku graficznego o nr
(...), znaku graficznego o nr (...) oraz znaku graficznego o nr (...), to jest roszczenia o:

1. zakazanie (...) Ltd z siedziba w O. wprowadzania towar6éw, oznaczonych bez zezwolenia uprawnionego znakami
towarowymi Unii Europejskiej nalezacymi do uprawnionego to jest:

- znaku graficznego o nr (...) - znaku graficznego o nr (...)

- znaku graficznego o nr (...); - znaku graficznego o nr (...);

- znaku graficznego o nr (...);

— w ramach obrotu handlowego — na terytorium Unii, bez dopuszczania ich tam do swobodnego obrotu (tranzyt), w
tym w szczegolnos$ci o zakazanie tranzytu na terytorium Unii Europejskiej towarow o wygladzie:

poprzez zajecie, na czas trwania procesu, towaréw oznaczonych znakami towarowymi Unii Europejskiej opisanymi
w pkt I. 1 powyzej, a znajdujacych sie w:

a. magazynie Urzedu Celnego w P., Oddzial Celny ul. (...) (...)-(...) P. oraz

b. we wszelkich innych miejscach, gdzie towary te sa skladowane, ujawnionych w toku postepowania o wykonanie
zabezpieczenia.

2. 0 zniszczenie towardéw stanowigcych wlasno$¢ obowigzanego opisanych w pkt. 1., w tym w szczeg6lnoéci w postaci
etui na telefony o wygladzie:

poprzez zajecie, na czas trwania procesu, towaréw oznaczonych znakami towarowymi Unii Europejskiej opisanymi
w pkt L. 1 powyzej, a znajdujacych sie w:

a. magazynie Urzedu Celnego w P., Oddzial Celny ul. (...) (...)-(...) P. oraz

b. we wszelkich innych miejscach, gdzie towary te sa skladowane, ujawnionych w toku postepowania o wykonanie
zabezpieczenia.

Sad ustalil:



(...) Company Ltd. Z siedzibg w T. jest znanym na calym Swiecie producentem odziezy oraz zabawek i akcesoriow
dzieciecych i licencjodawcg oznaczen przeznaczonych dla takiego asortymentu. Uprawniony jest wlascicielem znakow
towarowych Unii Europejskiej:

- graficznego zarejestrowanego pod nr (...).in. dla towar6éw w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej: telefony, telefony
bezprzewodowe, telefony komadrkowe oraz czesci i akcesoria do nich; futeraly lub opakowania na telefony komorkowe;
pagery oraz czeéci i akcesoria do nich; futeraly lub opakowania na pagery; torby, opakowania, pojemniki, etui i stojaki
na telefony komorkowe i pagery; shuchawki na uszy; shuchawki na uszy; shuchawki zaktadane do ucha i mikrofony/
aparaty telefoniczne glo$nikowe do uzytku z telefonami komérkowymi; wskazniki polaczen do telefonow, telefonéw
komoérkowych i pagerow; maszyny do gier wideo;

- graficznego zarejestrowanego pod nr (...).in. dla towaréw w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej: miedzy innymi dla
nastepujacych towarow: telefony, telefony bezprzewodowe, telefony komoérkowe oraz czeSci i akcesoria do nich;
futeraly lub opakowania na telefony komdrkowe; pagery oraz czesci i akcesoria do nich; futeraly lub opakowania
na pagery; torby, opakowania, pojemniki, etui i stojaki na telefony komérkowe i pagery; stuchawki na uszy;
shuchawki na uszy; sluchawki zakladane do ucha i mikrofony/aparaty telefoniczne gtoénikowe do uzytku z telefonami
komoérkowymi; wskazniki polgczen do telefonéw, telefondéw komorkowych i pageréw; maszyny do gier wideo;

- graficznego zarejestrowanego pod nr (...).in. dla towaréw w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej: telefony, telefony
bezprzewodowe, telefony komoérkowe, telefony komoérkowe i czeSci, wyposazenie i akcesoria do nich; futeraly lub
opakowania na telefony komorkowe; pagery oraz czeéci i akcesoria do nich; futeraly lub opakowania na pagery;
torby, opakowania, pojemniki, etui i stojaki na telefony komérkowe i pagery; stuchawki na uszy; stuchawki douszne;
stuchawki zakladane do ucha i mikrofony/aparaty telefoniczne gloénikowe do uzytku z telefonami komérkowymi;
wskazniki polaczen do telefondw, telefonéw komorkowych i pagerow;

- graficznego zarejestrowanego pod nr (...).in. dla towar6éw w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej: telefony, telefony
bezprzewodowe, telefony komoérkowe, telefony komoérkowe i czeSci, wyposazenie i akcesoria do nich; futeraly lub
opakowania na telefony komoérkowe; pagery oraz czesci i akcesoria do nich; futeraly lub opakowania na pagery;
torby, opakowania, pojemniki, etui i stojaki na telefony komorkowe i pagery; shuchawki na uszy; stuchawki douszne;
shuchawki zakladane do ucha i mikrofony/aparaty telefoniczne gto$nikowe do uzytku z telefonami komoérkowymi;
wskazniki polgczen do telefondw, telefoné6w komadrkowych i pagerow;

- graficznego zarejestrowanego pod nr (...).in. dla towaréw w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej: telefony, telefony
bezprzewodowe, telefony komoérkowe, telefony komoérkowe i czeSci, wyposazenie i akcesoria do nich; Futeraly lub
opakowania na telefony komoérkowe; pagery oraz czesci i akcesoria do nich; futeraly lub opakowania na pagery;
torby, opakowania, pojemniki, etui i stojaki na telefony komérkowe i pagery; stuchawki na uszy; stuchawki douszne;
shuchawki zakladane do ucha i mikrofony/aparaty telefoniczne glosnikowe do uzytku z telefonami komoérkowymi;
wskazniki polaczen do telefonow, telefondéw komorkowych i pagerow.

(dowod: wydruki z bazy EUIPO)

Na rynku polskim sg dostepne i bardzo popularne réznorodne towary opatrywane znakami towarowymi
uprawnionego przez jego licencjobiorcow za jego zgoda. (dowdd: wydruk oferty sklepu internetowego (...))

25 maja 2016 r. uprawniony zostal powiadomiony o zatrzymaniu przez funkcjonariuszy Urzedu Celnego w P. 3144
sztuk etui na telefon oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi (...) o wygladzie:

Towar zostal objety procedura tranzytu nr (...). Zgodnie z faktura nr (...) nadawca towaru byt (...). LTD (...), 27F (...)
T.(.),34 (.), (..)(.), (...), C.aodbiorea (...) LTD (...)(...) O. (...), U..

Uprawniony przeslal do odbiorcy towaru wezwanie do zaprzestania naruszen, prosil o zajecie stanowiska oraz o zgode
na zniszczenie towaru. Pismo to pozostalo jednak bez odpowiedzi. (dowdd: zawiadomienie, korespondencja)



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, ktore 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 ustug,
ktore 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 uslug, ktdre sg identyczne lub podobne do towaréw lub ustug, 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 towar6w 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 korzy$c¢ lub jest szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy unijnego znaku
towarowego.

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 porownywaé calo$ciowo, a
decydujace znaczenie mie¢ beda elementy odrozniajace, a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne
ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupelnien — wszystkie jego elementy,
lub gdy rozpatrywane jako calo$é¢, wykazuje nieznaczne rdznice, ktére nie zostana dostrzezone przez przecietnego
konsumenta. (tak wyrok Trybunalu z 20/03/2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion) Dokonujac oceny podobienstwa
towaréw i uslug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki charakteryzujace zachodzace miedzy nimi relacje
(zalezno$ci), szczegoélnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposoéb 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, z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo )

Nie ulega watpliwoéci Sadu, ze elementy graficzne i przestrzenne zakwestionowanych towaréw sa identyczne lub
tludzaco podobne do unijnych znakéw towarowych (...) Company Ltd. Wynika to wyraZznie z ich bezposéredniego
poréwnania :

TOWARY OBOWIAZANEGO ZNAKI TOWAROWE UNII EUROPEJSKIEJ
NALEZACE DO UPRAWNIONEGO

Zgodnie z ust. 4 art. 9, bez uszczerbku dla praw wlascicieli nabytych przed datg zgloszenia lub datg pierwszenstwa
unijnego znaku towarowego wlascicielowi tego unijnego znaku towarowego przystuguje réwniez prawo zakazania
osobom trzecim wprowadzania towaréw — w ramach obrotu handlowego — na terytorium Unii,
bez dopuszczania ich tam do swobodnego obrotu, w przypadku gdy towary te, w tym opakowania, pochodza
z panstw trzecich i opatrzone s3 — bez zezwolenia — znakiem towarowym, ktory jest identyczny z unijnym znakiem
towarowym zarejestrowanym w odniesieniu do takich towaréw lub ktérego nie mozna odréznié¢ — pod wzgledem jego



istotnych cech — od tego znaku towarowego. (tak wczeéniej wyrok Trybunalu z 1/12/2011 r., w polaczonych sprawach
C#446/09 1 C#495/09, Koninklijke Philips Electronics NV)

Przepis ten znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie, z informacji organéw celnych wynika bowiem, ze identyczne z
tymi dla ktérych zarejestrowano znaki (...) Company Ltd. towary opatrzone sa identycznymi lub tudzaco podobnymi
do tych znakéw oznaczeniami graficznymi. Dzialanie ust. 4 nie zostanie wylaczone skoro towary sa przeznaczone na
rynek ukrainski gdzie uprawniona dysponuje ochrong swych znakéw towarowych. (nr (...) identyczny ze znakiem
unijnym nr (...)) Zainteresowany zwolnieniem podrobionych towaréw spod zajecia (...) Ltd bedzie mial mozliwoéé
wskazania i udowodnienia okoliczno$ci egzoneracyjnych (braku ochrony znakéw graficznych (...) Company Ltd. W
kraju koncowego przeznaczenia zajetych w tranzycie towardw.

Zaqdanie zakazania obowiqzanejnaruszania prawa z rejestracji znajduje uzasadnienie w ust. 4 art.
9. W ust. 3 przepis ten stanowi, ze moga by¢ zakazane w szczegbdlnoSci nastepujgce dzialania:

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 towaréw 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 $rodki, zgodnie z
przepisami swojego prawa krajowego, ktérych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi
sie to wprost do przepiséw ustawy z 30/06/2000 r. prawo wlasno$ci przemystowej.

Zgodnie z art. 103, do sadéw panstwa czlonkowskiego moze by¢ zlozony wniosek o zastosowanie $rodkéw
tymczasowych (w tym zabezpieczajacych) w odniesieniu do unijnego znaku towarowego, ktore stosuje sie, na mocy
prawa tego panstwa, do znaku krajowego. (ust.1) Art. 296 ust. 1 p.w.p. stanowi za$, ze osoba, ktérej prawo ochronne na
znak towarowy zostalo naruszone moze zgdac¢ od osoby, ktéra 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 jego
brak powaznie utrudni wykonanie zapadlego w sprawie orzeczenia lub w inny sposéb uniemozliwi albo powaznie
utrudni osiggniecie celu postepowania. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sad uwzgledni interesy stron w takiej
mierze, aby uprawnionemu zapewnic nalezyta ochrone prawna, a obowigzanego nie obcigza¢ ponad potrzebe.

Zabezpieczenie roszczen pienieznych moze nastagpi¢ 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 sposoboéw przewidzianych do zabezpieczenia roszczen pienieznych,



w szczego6lnodci moze unormowac prawa i obowiazki stron lub uczestnikoéw na czas trwania postepowania. (art. 755
§ 1 pkt 1 k.p.c.)

W ocenie Sqdu uprawniony nalezycie uprawdopodobnil, ze stuza mu prawa wylaczne do znakéw towarowych
(...) chronionych w Unii Europejskiej dla towaréw w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla akcesoriéw do
telefon6w. Dla identycznych towaréw (...) Ltd uzywa identycznych oznaczen, co sprawia ze towary moga byc
uznane za oryginalne. Uprawniony w nalezyty sposoéb uprawdopodobnil takze swoj interes prawny w uzyskaniu
zabezpieczenia. Aby nie wystapily niekorzystne dla (...) Company Ltd. skutki konieczne jest niezwloczne zapewnienie
ochrony przystugujacych mu praw. Dzialania obowiazanej moga negatywnie wplywaé na zdolno$¢ odro6zniajaca
znakéw towarowych (...), pozycje rynkowg uprawnionego, a negatywne opinie klientéw o akcesoriach telefonicznych
moga niekorzystnie wplywaé na postrzeganie uprawnionego i jego produktéw, narazajac (...) Company Ltd. na
szkode majatkowa. Dzialalno$¢ obowiazanej narusza zatem podstawowa funkcje znaku towarowego - oznaczania
pochodzenia towaréw i uslug, moze takze negatywnie wplywaé na pelnienie przez ten znak funkcji reklamowej,
jakoSciowej i inwestycyjnej. Tolerowanie naruszen prowadzi¢ moze do rozwodnienia zdolnoSci odrézniajacej unijnych
znakoéw towarowych (...).

Zastosowane sposoby zabezpieczenia odpowiadaja tresci przyszlych roszczen zakazowych. Zapewnia one
uprawnionemu nalezyta ochrone prawna, a obowigzanej nie obciaza ponad potrzebe, moze ona bowiem prowadzié

dzialalno$¢ gospodarcza nie naruszajac praw wylgcznych ani intereséw gospodarczych innych oséb. (art. 730" w zw.
z art. 747 pkt 11 art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

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