Sygn. akt XXII GWo 78/13
POSTANOWIENIE
Dnia 16 grudnia 2013 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 16 grudnia 2013 r. w Warszawie
sprawy z wniosku (...), Inc. w G. (USA)
z udzialem GRUPA (...) sp6lki z ograniczona odpowiedzialno$cig w P.
o udzielenie zabezpieczenia
postanawia: oddali¢ wniosek.

UZASADNIENIE

9 XII 2013 r. C. B,, Inc. w G., powolujac sie na prawa do wspoblnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w
Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w A. pod nr (...) i na reguly uczciwej konkurencji, wniost o udzielenie
zabezpieczenia roszczen przy-stugujacych mu wzgledem Grupa (...) spolki z ograniczong odpowiedzialnoScig w P.:

1. o zakazanie naruszen praw wylacznych przystugujacych mu na mocy przestrzennego wspoélnotowego znaku
towarowego nr (...) przedstawiajacego zabawke / lampke nocna o ksztalcie stylizowanym na ksztalt biedronki

oraz

2. o zaniechanie czyn6w nieuczciwej konkurencji polegajacych na nasladowaniu gotowego produktu wprowadzanego
do obrotu przez wnioskodawce pod nazwa handlowa T. L. w takim stopniu, ze moze to wprowadzi¢ klientéw w blad
co do tozsamosci producenta lub produktu,

POPrzez:

a. nakazanie obowigzanej — na czas trwania procesu — uniemozliwienia dostepu do nastepujacych danych
umieszczanych przez uzytkownikow platformy handlowej on-line — allegro.pl na stronie internetowej www.allegro.pl
bedacej pod kontrolg obowigzanej: aukcji produktéw sprzedawa-nych za posrednictwem platformy allegro.pl
umieszczonych pod adresami:
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b. nakazanie obowigzanej — na czas trwania procesu — podjecia dzialann majacych na celu uniemozliwienie dostepu do
nastepujacych danych, umieszczanych przez uzytkownikéw platformy handlowej allegro.pl na stronie internetowej
www.allegro.pl bedacej pod kontrola obowigzanej: ofert zakupu produktéw w postaci zabawki/lampki nocnej
stylizowanej na ksztalt biedronki o nastepujacych lub analogicznych cechach:

- zabawka stylizowana na biedronke wykonana z miekkiego pluszu oraz skorupy sporzadzonej z twardego sztucznego
tworzywa, z wycietymi otworami, wewnatrz zabawki znajduja sie diody $wiecace,

- na pluszow3 cze$¢ zabawki skladaja sie: tulow, szeéc lub cztery nogi i glowa z dwoma czutkami,

- na skorupie znajduja sie kropki r6znej wielkosSci, w kolorze czarnym o delikatnych brzegach, ktére wtapiaja sie w
czerwong skorupe,

- twarda skorupa posiada otwory w ksztalcie gwiazdek i malego ksiezyca, podstawa zabawki jest wykonana w calo$ci
z pluszu i zawiera pluszowa, odchylana powloke, pod ktora znajduje sie otwor na baterie wykonany z tworzywa
sztucznego,

oraz o nastepujacym lub analogicznym do nastepujacego wygladzie:



c. nakazanie obowigzanej — na czas trwania procesu — kontrolowania zawartosci strony internetowej www.allegro.pl
pod katem umieszczania przez uzytkownikéw platformy handlowej allegro.pl na tej stronie internetowej
nastepujacych danych: ofert sprzedazy produktow w postaci zabawki/lampki nocnej stylizowanej na ksztatt biedronki
o cechach i wygladzie przedstawionych w pkt b. i uniemozliwienia dostepu do nich w przypadku pojawienia sie takich
danych.

Na podstawie art. 756> w zw. z art. 1050" i 1051" k.p.c., wniéslt o zagrozenie obowigzanej zaplata kwoty 10.000 zlotych
za kazdy dzien naruszenia obowigzkéw okreslonych w punkcie 1.1 i 1.2 wniosku.

W oparciu o zalgczone do wniosku dowody z dokumentéw, wydrukow ze stron internetowych i fotografii oraz dowdd
rzeczowy Sad ustalil, ze:

Zalozona w 2002 r. C. B., Inc. w G. jest spdoltka prawa Stanéw Zjednoczonych Ameryki Pbélnocnej produkujaca
zabawki dla dzieci, w szczegdlnoS$ci ulatwiajace dzieciom zasypianie. Spolka tworzy unikatowe zabawki, m.in. z funkcja
emitowania dzwieku lub projekcji $wiatla. Na terytorium (...) Inc. oferowane sg od 2009 r. za posSrednictwem
bezposredniego dystrybutora R. M., J. (...) spotki jawnej i innych podmiotéw niepowiazanych z uprawnionym.

Jednym z produktow C. (...), Inc. jest zabawka T. (...), ktorej projekt stworzony zostal przez pracownika uprawnionego
J.’aW. J.’a. Oferowana w Polsce od 2009 r., zabawka stylizowana na posta¢ biedronki zostala wykonana z miekkiego
pluszu, ze skorupa z twardego tworzywa sztucznego. Wewnatrz zabawki umieszczono diody $§wiecace. Skorupa sklada
sie z dwoch czeSci rozdzielonych na pot plytkim rowkiem. Przyczepiono do niej 8 réznej wielkoéci, czarnych kropek
o rozmytych brzegach, po cztery do kazdej czeSci. W skorupie znajduja sie otwory w ksztalcie gwiazdek ulozonych
w osiem gwiazdozbioréw oraz matego ksie-zyca. Swiatlo, pochodzace z wbudowanych w zabawce diod, przechodzi
przez otwory w skorupie, wySwietlajac wzory gwiazdozbioréw i ksiezyca. Pod podstawa zabawki znajduje sie pluszowa
pokrywa, odchylana w prawg strone, zakrywajaca otwor, w ktérym umieszczone sa baterie. Oryginalne zabawki C. B.,

Inc. maja wyglad:

C. B., Inc. sluzy prawo do przestrzennego wspolnotowego znaku towarowego przedstawiajacego projekt zabawki
T. L. , zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w A. pod nr (...) w dniu 25 X 2013 r. z
pierwszenstwem od 2 I 2013 r., m.in. dla towaréw w Kklasie 11 klasyfikacji nicejskiej (projektory $wiatla, lampy do
aparatow projekcyjnych).

Grupa (...) spolka z 0.0. w P. prowadzi platforme handlowa on-line o charakterze otwartym umieszczong na stronie
internetowej (...) w ramach ktorej organizowane sa transakcje oraz §wiadczone sa inne ustugi zwigzane z transakcjami.
Obowiazana, jako operator, umozliwia uzytkownikom zawieranie umoéw sprzedazy towaréw i w tym celu udostepnia
im odpowiednie narzedzia systemowe. Spoltka nie jest strong tych uméw. W ramach jej serwisu sprzedajacy umieszcza
na stronach obowiazanej oferte sprzedazy towaru, a pozostali uzytkownicy maja mozliwos¢ zlozenia ofert kupna i
zawarcia umowy ze sprzedajacym.

Spolka zastrzega, ze nie ponosi odpowiedzialnoSci za zachowania uzytkownikéw w ramach Allegro ani za nienalezyte
wykonanie badz niewykonanie przez nich uméw zawartych w ramach transakcji, jak rowniez za nastepstwa
dzialan podjetych przez uzytkownikéw oraz osoby trzecie, stanowiacych naruszenie postanowien regulaminu, w
szczego6lnosci: za jako$é, bezpie-czenstwo lub legalno$é towaréw sprzedawanych w ramach transakeji, prawdziwos$¢ i
rzetelno$¢ informacji podawanych przez uzytkownikéw, zdolnosé sprzedajacych do ich sprzedazy oraz wyplacalnoéé
uzytkownikéw skladajacych oferty kupna. Obowigzana nie sprawdza oferowanych towaréw, ma jednak mozliwoéc
zmiany kategorii towaru, edycji blednie ustawionych parametréw opisujacych podstawowe jego wlasciwosci albo
usuniecia transakeji. Moze ona usungé lub zakonczy¢ przed czasem transakcje (wylacznie z opcja (...)) w przypadku,
gdy zwiazane z nig czynno$ci naruszaja postanowienia Regulaminu lub obowiazujace przepisy prawa badz negatywnie
wplywaja na dobre imie Allegro. W zalaczniku nr 1. do Regulaminu, zawierajacym liste towaréw, ktérych wystawianie
w ramach transakcji jest zabronione, wymienione zostaly m.in.: muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, ktore
naruszaja prawa autorskie/ wlasnos¢ intelektualna (pkt 4), produkty podrobione (pkt 11).



We wrzeéniu 2013 r. uprawniony ujawnil 85 aukcji towaréw stanowiacych kopie zabawek/lampek T. L. naruszajacych
jego prawo do znaku towarowego C. (...). Prowadzona przez strony w tej sprawie korespondencja nie doprowadzita do
usuniecia zakwestionowanych przez C. B., Inc. towar6w. Obowigzana o§wiadczyla, ze nie moze stwierdzi¢ naruszenia
praw. 5 XII 2013 r. uprawniony wystapil do spoélki Grupa (...) o usuniecie aukcji, ktoérych przedmiotem sa 2 grupy
towardow ((...) - C. L.), naruszajacych jego prawa do znaku towarowego C. (...), przedstawiajace sie nastepujgco:

Oceniajqgc zarzut naruszenia prawa do znaku towarowego Sad zwazyl:

Przepis art. 9 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego
przyznaje uprawnionemu prawo do wylacznego i niezakldéco-nego uzywania zarejestrowanego znaku oraz prawo do
zakazania innym osobom, ktore nie maja jego zgody, uzywania w obrocie m.in. oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu
jego identyczno$ci lub podobienstwa do wspolnotowego znaku towarowego oraz identycznos$ci lub podobienstwa
towarow, ktorych dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad opinii publicznej;
ktore obejmuje prawdopodobienistwo ich skojarzenia. (ust.1b)

Sporne znak i oznaczenie nalezy poréwnywac caloéciowo, a decydujace znaczenie maja elementy odro6zniajace
i dominujace, a nie opisowe. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przy-padku znak i oznaczenie s3g do
siebie podobne, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fone-tycznych i znaczeniowych cech znaku i
oznaczenia, ich calo$ciowego oddzialywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i
rozsgdnego przecietnego konsumenta. Oceniajac podobienistwo towaréw nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki
charakteryzujace zachodzace miedzy nimi relacje, szczegblnie rodzaj towarow, ich przeznaczenie, spos6b uzywania
lub korzystania z nich, warunki w jakich sa sprzedawane, a takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny
charakter. CaloSciowa ocena zaklada pewna wspoélzalezno$é miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczegolno$ci
podobienstwem znaku i oznaczenia oraz towardw, ktérych one dotycza, przy czym niski stopien podobienstwa
towaréw moze by¢ zrownowazony znaczacym stopniem podobienstwa znakoéw (oznaczen) i odwrotnie.

W mys$l utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby
uznaé, ze dane towary lub ushugi pochodza z tego samego przedsie-biorstwa, ewentualnie z przedsiebiorstw
powiazanych gospodarczo. Prawdopodobiefistwo to ma by¢ oceniane w sposéb caloéciowy, zgodnie ze sposobem
postrzegania okreSlonego konsumenta, z uwzglednieniem wszystkich istotnych okoliczno$ci konkretnego przypadku,
w szczegoOlnosci wzajemnej zaleznoSci miedzy podobienstwem znakéw i towaréow lub ustug, ktorych one dotycza.
Z zasady, odbiorcy nie uznaja elementu opisowego, stanowigcego czeS¢ ztozonego znaku towaro-wego, za element
odrdzniajacy i dominujacy w calo$ciowym wrazeniu, jakie ten znak wywiera. Prawdopodobienstwo wprowadzenia w
blad jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrdzniajacy znaku towarowego, ktéry wynika z jego samoistnych
cech lub jego renomy (znajomosSci, rozpoznawalno$ci znaku na rynku).

Prawo wylaczne zostalo przyznane, aby umozliwi¢ wlascicielowi znaku towarowego ochrone jego szczegélnych
interesow, zadbanie, aby znak mdg} gwarantowaé¢ konsumentom wskazanie pochodzenia towaru lub ustugi oraz ich
jakosci, pelié¢ funkcje komunikacyjna, reklamowa i inwestycyjna. Wykonywanie tego prawa winno by¢ zastrzezone
dla przypadkow, w ktérych uzywanie przez osoby trzecie okreSlonego oznaczenia wplywa lub moze negatywnie
wplywaé na pelnione przez znak funkcje. (tak wyroki Trybunalu Sprawiedliwo$ci Unii Euro-pejskiej z 22 IX 2011 1. w
sprawie C-482/09 Budéjovicky Budvar, z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréaliin.iz 23 III 2010 r. w sprawach
polaczonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google ) Podstawowa funkcja znaku towarowego jest
gwarantowanie konsumentowi lub koncowemu odbiorcy mozliwoéci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim
oznaczonych, odréznienia go (_bez ewentualnoSci wprowadzenia w blad) od towardw lub ustug innego pochodzenia.
(tak wyroki Trybunatlu z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche , z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99
Philips , z 8 V2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo )

Art. 9 ust. 2 rozporzadzenia stanowi, ze w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw moga by¢ zakazane,
w szczego6lnosci:



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. przywdz lub wywoz towardw pod takim oznaczeniem,
d. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Przepis ten wymienia jedynie przykladowo dzialania, ktére bedac uzywaniem znaku towarowego, naruszaja
prawo z rejestracji, a w konsekwencji uzasadniajg zastosowanie wobec naruszyciela adekwatnej sankcji zakazowej
(nakazu powstrzymania sie np. od oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu, reklamy, skladowania
w tych celach). Rozporza-dzenie nie przewiduje stosowania sankcji zakazowych wzgledem tzw. naruszycieli
posrednich, ktorzy sa np. pomocnikami. Ich odpowiedzialno$é, wynikajaca z art. 422 k.c., ma wylacznie charakter
odszkodowawczy.

Aby uznac, ze przedsiebiorca $§wiadczacy ustugi podobne do oferowanych przez obowiaza-na, narusza prawo wylaczne
do znaku towarowego, nalezy wskaza¢, na czym konkretnie polega jej dzialanie, zdefiniowac je jako forme uzywania
znaku towarowego i odnie$¢ do niego adekwatne sankcje zakazowe. Uprawniony musi uprawdopodobnié,
ze wlasne dzialanie obowiqzanej stanowiq czynne wzywanie wspolnotowego znaku towarowego,
uniemozliwiajagce lub zakléocajace wlasciwe pelnienie przezen jego funkcji.

Swiadczenie ustug przez operatoréw rynku elektronicznego podlega ocenie takze z punktu widzenia przepisow
dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 VI 2000 r. w sprawie niektorych aspektow prawnych
uslug spoleczenstwa informacyjnego, w szczegélnoéci handlu elektronicznego w ramach rynku wewnetrznego,
w szczegblnosei jej art. 14. Wyroki wydane dotychczas przez Europejski Trybunal Sprawiedliwoéci (Trybunal
Sprawiedliwo$ci UE) nie pozwalaja na uznanie, ze Swiadczenie ustugi spoleczenistwa informacyjnego polegajacej na
przechowywaniu informacji przekazanych przez ustugobiorce moze by¢ w kazdym przypadku uznane za uzywanie
znaku towarowego. Umozliwienie swym klientom przedstawienia w serwisie — w konteksScie prowadzonej przez nich

dzialalnoSci handlowej polegajacej np. na oferowaniu do sprzedazy — znakéw towarowych, nie oznacza, ze podmiot
Swiadczacy taka ustuge sam ich uzywa. (por. w szczeg6lno$ci wyrok z dnia 12 VII 2011 r. w sprawie C-324/09 L’Oréal
i powolane w nim orzecznictwo)

Art. 101 zobowiazuje sady do stosowania jego przepisow w sprawach wspolnotowych znakow towarowych. (ust.1) W
kwestiach tam nieuregulowanych, znajdzie zastosowanie prawo krajowe, w tym przepisy procesowe obowigzujace
w panstwie czlonkowskim, w ktérym sad ma swoja siedzibe, odnoszace sie do znaku krajowego. (ust.3) Uznajac, ze
pozwany naruszyl lub Ze z jego strony istnieje grozba naruszenia znaku wspoélnotowego sad wydaje, o ile nie istnieja
szczegbdlne 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 ust. 1, do sadéw panstwa czlonkowskiego moze by¢ zlozony wniosek o zastosowanie §rodkow
tymczasowych (w tym zabezpieczajacych) w odniesieniu do wspolno-towego znaku towarowego, ktore stosuje sie, na
mocy prawa tego panstwa, do znaku krajowego. Art. 296 ust. 1 ustawy z 30 VI 2000 r. prawo wlasno$ci przemyslowej
stanowi, Ze osoba, ktorej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone moze zadac¢ od osoby, ktoéra naruszyta
to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinio-nego naruszenia
rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody. Sposoby naruszenia, odpowiadajace tym z art. 9 ust. 1 ¢yt. rozporzadzenia,
definiuje ust. 2 art. 296 p.w.p.

Zabezpieczenia roszczen przedsigbiorcy w tym zakresie udziela sie na zasadach ogélnych. Stosownie do art. 730'k.p.c.,
wniosek powinien zawieraé uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu



zabezpieczenia, ktory istnieje wtedy, gdy jego brak uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie zapadlego w
sprawie orzeczenia lub w inny sposéb uniemozliwi albo powaznie utrudni osiggniecie celu postepowania w sprawie.

Z zalaczonych do wniosku $wiadectw rejestracji i wydrukéw z bazy (...) wynika w sposéb niewatpliwy wylgcznoéé
C. B,, Inc. uzywania przestrzennego wspolnotowego znaku towarowego nr (...). Uprawniony uzywa go dla zabawek/
lamp, ktorych ksztalt odzwierciedla znak towarowy, stylizowanych na biedronke, wykonanych z miekkiego pluszu z
plastikowa twarda skorupa, stuzaca projekcji $wiatla:

Rejestracjaw (...) ksztalttu biedronki, jako znaku przestrzennego wskazuje na jego zdolno$¢ odrézniajaca, znamienne
jest jednak to, ze nie zostal on zarejestrowany dla zabawek (w 28 Kklasie klasyfikacji nicejskiej) lecz dla do
projektoréw Swiatla i lamp do aparatéw projekcyjnych. Sam znak nie przedstawia konkretnej zabawki, lecz zarys
jej ksztaltow. Wyjasnienia wymaga zatem zdolno$¢ pelnienia przezen funkcji oznaczenia pochodzenia i innych
funkcji przynaleznych znakowi towarowemu. Z motywow wniosku zdaje sie wynika¢, ze wnioskodawca utozsamia
przedmiot swojego prawa wylacznego z oferowanym produktem, przekonujac, ze kazda zabawka/lampka o opisanych
wyzej cechach narusza jego prawa. Do stusznosci tej tezy Sad nie jest jednak przekonany. Zaoferowany materiat
dowodowy nie pozwala na ustalenie, ze racjonalny konsument, w tym przypadku uzytkownik portalu aukcyjnego
allegro.pl, uzna wszystkie takie lampki/zabawki za pochodzace od C. B., Inc. lub przedsiebiorcy powiazanego z nim
gospodarczo. Przeciwko tezie wnioskodawcy przemawia objecie przezen zarzutem naruszenia zabawek, ktérych w
zadnym razie nie cechuje podobiefnistwo wizualne: Sama za$ identyczno$¢ w aspekcie koncepcyjnym, przy tego rodzaju
towarach — podobnych do objetych ochrona wspdlnotowego znaku towarowego nr (...) nie jest wystarczajaca dla
stwierdzenia naruszenia. Postaci zwierzat, w tym biedronek, sa bardzo popularne w przemysle zabawkarskim, a
sposob przedstawienia stanowigcy znak towarowy nie moze by¢ uznany za wyjatkowy, odmienny od oferty rynkowe;.
Znak C. B., Inc. nie moglby by¢ — bez wykazania wtornej zdolnosci odrozniajacej, zarejestrowany dla zabawek
(zabawek wypchanych) w klasie 28. Konsekwentnie nalezy wiec uznac, ze jego ochrona nie rozciaga sie na wszystkie
zabawki/lampki, przedstawiajace pluszowa biedronke, pod ktérej plastikowa skorupg umieszczono projektor Swiatla.

Nie mamy w takim przypadku do czynienia z generalnym naruszeniem stypizowanym w art. 9
ust. 1b rozporzqdzenia. C. B., Inc. nie moze skutecznie zagdaé zastosowania wzgledem spo6lki Grupa (...) ogélnych
zakazow i nakazéw, kwestia naruszenia powinna by¢ bowiem przedmiotem badania w odniesieniu do konkretnych
transakcji sprzedazy na portalu allegro.pl, przy uwzglednieniu kompletnej informacji handlowej i reklamy stosowanej
przez uzytkownika i operatora portalu. Nalezy takze odr6zni¢ odpowiedzialno$¢ kazdego z nich i dostosowac do niej
sankcje zakazowe oraz sposoby usuniecia skutkow naruszenia.

W przekonaniu Sadu, wnioskodawca zdaje sie zmierza¢ do ochrony koncepcji zabawki, czego nie moze czynié
odwolujac sie do wylacznosci wynikajgcej z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego.

Zdaniem Sadu, udzieleniu (...) Inc. zabezpieczenia sprzeciwia sie nieuprawdo-podobnienie

przyszlych roszczenn oraz nadmiernie ogélne ich sformulowanie. (a contrario art. 730" k.p.c.)
Whnioskodawca wskazuje, ze zadane Srodki tymczasowe maja zabezpiecza¢ roszczenie o zakazanie naruszen
praw wylacznych przystugujacych mu na mocy przestrzennego wspdlnotowego znaku towarowego nr (...)
przedstawiajacego zabawke / lampke nocng o ksztalcie stylizowanym na ksztalt biedronki. Ogranicza sie do uzycia
pojecia naruszenia, bez wskazania sankcji, o ktérych mowa w art. 9 ust. 2 rozporzadzenia i ich odniesienia do sposobu
dzialania obowiazanej (konkretnych okoliczno$ci sprawy). Tymczasem bez skonkretyzowania sankeji zakazowych nie
jest mozliwa ocena adekwatno$ci zadanych sposobow zabezpieczenia.

Odpowiedzialnoé¢ podmiotow $wiadczacych ustugi hostingowe jest jednym z bardziej kontrowersyjnych i budzacych
liczne watpliwosSci aspektow prawa znakow towarowych. Aby oceni¢ odpowiedzialno$¢ obowigzanej za jej wlasne
dzialania, nalezy poznaé takze jej stanowisko, a nade wszystko ustali¢, czy uprawniony uzyskal juz sadowy zakaz
uzywania kwestionowanych oznaczen przez samych uzytkownikéw portalu.



Ocena ewentualnego naruszenia wymaga poczynienia szczegélowych ustalen co do wielu okolicznoéci wskazanych
przez Trybunal w powolanym wyroku, w szczegolnosci :

» jaki charakter maja dzialania spoétki Grupa (...),

+ jaki ma ona wplyw na treéci zawarte w informacjach handlowych uzytkownikéw, czy odgrywa czynna role, ktora
moze pozwoli¢ obowigzanej na powziecie wiadomosci o danych dostarczonych przez uzytkownikow serwisu (...)
lub na sprawowanie nad nimi kontroli,

« czy oferuje ona towary niepochodzace od uprawnionego, a opatrzone jego znakiem towarowym lub oznaczeniem
konfuzyjnie podobnym,

« czy informacja i reklama nie pozwalaja lub z trudnoscia pozwalaja wlaSciwie poinformo-wanemu i dostatecznie
uwaznemu internaucie na zorientowanie sie, czy oferowane i reklamowane towary lub ustugi pochodza od
uprawnionego lub z przedsiebiorstwa powigzanego z nim gospodarczo, czy tez przeciwnie, od osoby trzeciej,

« jaki wplyw maja dzialania obowiazanej na funkcje pelione przez znak C. (...).

Na tym etapie postepowania brak jest podstaw do postawienia obowiazanej zarzutu naruszenia prawa z rejestracji
wspolnotowego znaku towarowego nr (...), wynikajacego z odpowie-dzialnoéci za dzialania uzytkownikow serwisu
allegro.pl.

Oceniajqgc zarzut popelnienia czynu nieuczciwej konkurencji Sqd zwazyl:

(...) Inc. zabezpieczenia nie jest mozliwe ze wzgledu na zbyt ogblne sformulowanie i nieuprawdopodobnienie
przyszlego roszczenia o zaniechanie czynéw nie-uczciwej konkurencji polegajacych na nasladowaniu gotowego
produktu wprowadzanego do obrotu przez wnioskodawce pod nazwa handlowa T. L. w takim stopniu, ze moze to
wprowadzi¢ klientow w blad co do tozsamoSci producenta lub produktu.

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie
nieuczciwej konkurencji w dzialalno$ci gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiebiorstw oraz klientoéw, nie
moze jednak by¢ traktowana jako instrument stuzacy wyeliminowaniu konkurencji w ogéle, w celu zachowania przez
przedsiebiorce dominujacej pozycji rynkowej. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. sygn. akt
I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji
warunkowane jest kumulatywnym spelnieniem nastepujacych przestanek :

+ czyn ma charakter konkurencyjny,
« narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,
+ jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Sad podziela przyjety w doktrynie poglad, iz przepis art. 3 w ust. 1 w spos6b og6lny okresla czyn nieuczciwej
konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykladowo niektére czyny (m.in.: wprowadzajace w blad oznaczenie
towar6ow), typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktére nalezy wyklada¢ w ten sposob, ze ogblne okreslenie czynu
nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegdltawiajace pozostaja w nastepujacych wzajemnych relacjach:

+ wymienione w ustawie czyny nieuczciwej konkurencji nie tworza zamknietego katalogu, za nieuczciwie
konkurencyjne mozna uzna¢ takze dzialanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko spelnia ono przestanki
zdefiniowane w art. 3 ust. 1,

« wymagania wskazane w definicji odnosza sie do czynéw wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1 spelnia funkcje
korygujaca w stosunku do przepisow szczegdlnych typizujacych czyny nie-uczciwej konkurencji. Gdy dany stan



faktyczny, formalnie, spelnia przestanki z art. 5-17, w rzeczywistoS$ci jednak dzialanie nie wykazuje ktérego$ ze
znamion art. 3 ust.1 (np. bezprawnosci), uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji jest wykluczone.

Uznanie konkretnego dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji wymaga ustalenia, na czym ono polegalo i
zakwalifikowania go pod wzgledem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w Rozdziale
2. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujetego, ale odpowiadajacego hipotezie art. 3 ust. 1.
Czyny konkurencyjne powinny by¢ badane przede wszystkim w §wietle przestanek okre$lonych w przepisach art. 5-17
u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszcza sie w dyspozycji ktoregokolwiek z tych przepiséw, wedhug klauzuli generalnej z art.
3. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Zgodnie z art. 13 ust. 1, czynem nieuczciwej konkurencji jest nasladowanie gotowego produktu, polegajace na tym,
ze za pomocg technicznych $rodkéw reprodukeji jest kopiowana jego zewnetrzna postaé, jezeli moze wprowadzié
klientow w blad co do tozsamos$ci producenta lub produktu. Czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu tego
przepisu jest takze §wiadome wprowadzenie do obrotu przez osobe trzecia produktéw w ten sposoéb skopiowanych.
(por. wyrok Sadu Najwyzszego z 14 XI 2008 r. V CSK 162/08).

Dowody zaoferowane przez wnioskodawce dajg podstawe do stwierdzenia pierwszenstwa oferowania przez C. B.,
Inc. zabawek/lampek w ksztalcie biedronki, nie pozwalajg jednak na ustalenie, ze spoétka Grupa (...) dopuszcza sie
nasladowania gotowego produktu uprawnionego - T. L. w takim stopniu, ze moze to wprowadzi¢ klientow w blad
co do tozsamosci producenta lub produktu. Przeciwnie, przekonuja o tym, ze obowiazana nie jest producentem,
lecz operatorem portalu aukcyjnego, przy pomocy ktérego dokonywane sg przez uzytkownikéw transakcje sprzedazy
towarow. Stawiany jej zarzut jest zatem nieadekwatny do sposobu dzialania spoétki Grupa (...).

Zasadnicze zastrzezenia Sadu budzi tez nadmiernie ogblne sformulowanie zadania, ktére nie pozwala na jasne i
precyzyjne okreslenie produktu, ktérego nasladowanie ma by¢ obowigzanej zakazane. W swym zadaniu wnioskodawca
odnosi sie do wlasnej nazwy handlowej, a nie do produktu oferowanego na portalu allegro.pl, czy choéby jego
cech, ktore pojawiaja sie dopiero przy wskazaniu sposobu zabezpieczenia. Taki sposob formulowania zadan jest
nieprawidlowy, pozostawiajac kazdej ze stron, a w razie ich sporu organowi egzekucyjnemu ocene zaréwno obecnych
jak i przyszlych naruszen polegajacych na nasladownictwie produktu T. (...).

Wobec nieprawidlowego ich sformulowania i nieuprawdopodobnienia przyszlych roszczen

wniosek C. B., Inc. podlegat oddaleniu w caloéci. ( a contrario art. 730" k.p.c. w zw. art. 18 ust. 1
pkti1iz2u.z.n.k.iwzw. z art. 102 rozporzaqdzenia)



