Sygn. akt XXII GWo 53/14
POSTANOWIENIE
Dnia 11 wrze$nia 2014 r.
Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII
Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemyslowych
w skladzie nastepujacym :
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 wrze$nia 2014 r. w Warszawie
sprawy z wniosku (...) L.P. z siedziba w H.
z udzialem (...) Spo6tki Akcyjnej w K.
— o udzielenie zabezpieczenia
postanawia: oddali¢ wniosek.

UZASADNIENIE

5IX2014r. (...) L.P.wH. wniosla o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie przez (...) S.A. w K. naruszania
praw do wspoélnotowych znakéw towarowych zarejestrowanych w Urzedzie ds. Harmonizacji (...) Wewnetrznego:
stowno- (...) i sfownego H. nr (...), poprzez:

1. zakazanie (...) S.A. w K., na czas trwania procesu, oferowania, wprowadzania do obrotu, przywozu (importowania),
wywozu (eksportowania), a takze magazynowania dla tych celéw urzadzen komputerowych, w szczegoélnosci dyskow
twardych (,,hard drive”), przetacznikéw (,,switch”), urzadzen nadawczo-odbiorcezych (,transceiver”) oraz kontrolerow,
oznaczonych znakami H., ktore nie zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgoda,

2. zajecie, na czas trwania procesu, bedacych w posiadaniu obowiazanej produktéw opisanych w punkcie 1,
znajdujacych sie, w szczegoblnosci, w magazynie obowiazanej w K. przy ul. (...) oraz we wszelkich innych miejscach,
ktbre zostana ustalone przez komornika sadowego w toku egzekucji, w tym w dzierzawionych magazynach.

Whniosla przy tym o zagrozenie (...) S.A., w trybie art. 756 k.p.c., nakazaniem zaplaty na rzecz wnioskodawcy kwoty
50.000 zl za wypadek kazdorazowego naruszenia zakazu okreslonego w pkt 1.

Sad ustalil, ze:

Spotka komandytowa prawa Stanéw Zjednoczonych Ameryki Pélnocnej (...) L.P. z siedziba w H. jest §wiatowym
dostawcg nowych rozwigzan technologicznych, dzialajacym obecnie w ponad 170 krajach, kierujacym do swoich
klientow bogatg oferte towaréw i uslug wykorzystujacych zaawansowane technologie, w szczegolnos$ci infrastruktury
informatyczne, urzadzenia przeno$ne, komputery oraz oprogramowanie.

Uprawniona produkuje i sprzedaje m.in. urzadzenia pamieci masowej, w tym dyski twarde, urzadzenia laczace
segmenty sieci komputerowej, przetaczniki, urzadzenia nadawczo-odbiorcze i kontrolery. W jej ofercie znajduja sie
m.in.: (...)



(...) L.P. jest uprawniona do wspolnotowych znakéw towarowych zarejestrowanych w Urzedzie Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego w A.:

- sfownego H. zarejestrowanego 25 2001 r. pod nr (...), m.in. dla towaréw klasie 9 klasyfikacji nicejskiej: urzadzenia
do wprowadzania i wyprowadzania danych cyfrowych i analo-gowych, urzadzenia do przechowywania danych,
urzadzenia laczace komputery w sieci oraz urzadzenia do kontroli,

- graficznego zarejestrowanego 16 V 2012 r. pod nr (...), m.in. dla towaréw w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej: sprzet
komputerowy oraz komputerowe urzadzenia peryferyjne. (dowdd: §wiadectwa rejestracji i wydruk z elektronicznej
bazy danych (...) k.216-299)

(...) S.A. w K., poprzednio (...) spolka z ograniczong odpowiedzialno$écia sp.k., (...) spolka z ograniczona
odpowiedzialnoS$cia sp.k., S. spotka z ograniczong odpowiedzial-noscia S.K.A., prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza
m.in. w zakresie sprzedazy hurtowej i detalicznej komputeréw, urzadzen peryferyjnych i oprogramowania. (dowod:
odpisy z KRS k.300-319) Obowigzana oferuje swe towary przez sklep internetowy na stronie www.senetic.pl,
zagraniczne sklepy on-line, a takze za posrednictwem spoélek zaleznych w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Bulgarii
i Rumunii. Dostawy zamo6wionych towaréw realizowane sa z magazynu obowiazanej w K. przy ul. (...). (dowod:
wydruki ze stron internetowych k.320-397, dokumenty rejestrowe k.398-432, raport dotyczacy zakupu urzadzen
komputerowych k.433-440)

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez uprawniong od marca 2012 r., (...) S.A. oferuje, wprowadza do obrotu
na znacznym terytorium, importuje, eksportuje oraz magazynuje dla tych celéw urzadzenia komputerowe, w
szczego6lnosci dyski twarde, przelaczniki, urzadzenia nadawczo-odbiorcze oraz kontrolery ze znakami H., ktbre to
urzadzenia nie zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez
uprawniong ani za jej zgoda. (dowod: raporty dotyczace zakupu urzadzeh komputerowych i, o§wiadczenia k.458-1399)
Obowigzana nie jest przedstawicielem handlowym (...) L.P. (o§wiadczenie uprawnionej, umowy k.1402-1507)

Sad zwazyl:

Przepis art. 9 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego
przyznaje uprawnionemu prawo do wylacznego i niezakloco-nego uzywania zarejestrowanego znaku oraz prawo do
zakazania innym osobom, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie m.in. oznaczenia identycznego ze
wspolnotowym znakiem towarowym dla identycznych towardéw. (art. 9 ust.1a) Réwnoczeénie jednak art. 13 stanowi
w ust. 1, ze wspdlnotowy 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 wlaéciciela lub za jego zgoda.

Od dawna utrwalony jest poglad Trybunalu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej o istnieniu uprawnienia wlasciciela
znaku do decydowania o pierwszym wprowadzeniu opatrzonego nim towaru do obrotu w okreslonym czasie i miejscu.
(np. wyroki ETS z 16 VII 1998 r. w sprawie C-355/96 Silhouette, z 1 VII 1999 r. w sprawie C-173/98 Ancienne Maison
Dubois et Fils, z 20 XI 2001 r. w polaczonych sprawach C-414/99 do C-416/99 Zino Davidoff ), a ostatnio np. wyroki z
14 VII 2011 1. w sprawie C-46/10 Viking Gas, z 3 VI 2010 r. w sprawie C-127/09 Coty - wyczerpanie praw przyznanych
przez znak towarowy ma miejsce tylko wtedy, gdy wlasciciel udzielil — w sposéb wyrazny lub dorozumiany — zgody
na wprowadzenie do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym, towaréw, w stosunku do ktérych powolano sie
na wyczerpanie [...].)

Zadanie zakazania naruszania prawa z rejestracji wspélnotowego znaku towarowego znajduje uzasadnienie w ust.
1 art. 9. W ust. 2 przepis ten stanowi, ze w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji
wspoélnotowego znaku towarowego moga by¢ zakazane, w szczegdlnoSci, nastepujace dzialania :

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.

W przypadku, gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyl lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia wspoélnotowego
znaku towarowego, wydaje, chyba ze istnieja szczeg6lne powody zaniechania tego, decyzje zakazujaca mu dzialan
stanowigcych naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia wspoélnotowego znaku towarowego. Stosuje rowniez
takie $rodki, zgodnie z przepisami swojego prawa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu.
(art. 102 ust.1)

Zgodnie z art. 103, do sadoéw panstwa czlonkowskiego moze by¢ w odniesieniu do wspdlnotowego znaku towarowego
zlozony wniosek o zastosowanie §rodkdw tymczasowych (w tym zabezpieczajacych), ktore stosuje sie, na mocy prawa
tego panstwa, do znaku krajowego. (ust.1) Wynikajacych z art. 296 ust. 1 ustawy z 30 VI 2000 r. prawo wlasnoSci
przemystowej roszczen osoby, ktorej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone o zaniechanie naruszen,
wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia rowniez o naprawienia wyrzadzonej
szkody udziela sie na zasadach ogo6lnych.

Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w kazdej sprawie cywilnej podlega-jacej 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 uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie zapadlego w
sprawie orzeczenia lub w inny sposéb uniemozliwi albo powaznie utrudni osiggniecie celu postepowania w sprawie.

W ocenie Sqdu, (...) L.P. nalezycie uprawdopodobnila zar6wno swe prawa do uzywania z wylaczeniem innych
0sob znakow towarowych H., jak i fakty ich naruszania dzialaniami obowigzanej. Uprawnionej stuzy zatem roszczenie
o zakazanie (...) S.A. uzywania kwestionowanych oznaczen oraz o usuniecie powstalych juz skutkéw naruszen.
(stosownie do art. 9 ust. 2 w zw. z ust. 1a cyt. rozporzadzenia oraz art. 102 ust. 1 rozporzadzenia)

Sad nie jest natomiast przekonany o istnieniu po stronie (...) L.P. interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia w
postaci natychmiastowego nalozenia na obowigzang tymczasowych zakazoéw i zajecia zakwestionowanych towarow.
Jak dowodzi sama uprawniona, stan naruszenia trwa co najmniej od marca 2012 r., przez ponad dwa i p6l roku
toleruje ona dzialania obowigzanej majace polegaé na oferowaniu do sprzedazy opatrzonych znakami towarowymi H.
urzadzen, ktoére nie zostaly wprowadzone do obrotu przez uprawniong ani za jej zgoda.

Niczym nieuzasadnione jest jej przekonanie, ze to dopiero w czasie trwania postepowania nastapia niekorzystne
dla niej skutki (innego rodzaju i/lub w szerszym zakresie), ktore uniemozliwig albo powaznie utrudnia wykonanie
zapadlego w sprawie orzeczenia lub w inny spos6b uniemozliwig albo powaznie utrudnia osiagniecie celu
postepowania. Tolerowanie naruszen przez tak dlugi czas sprzeciwia sie uznaniu, ze w braku zabezpieczenia
zaspokojenie roszczen uprawnionej w rezultacie wykonania wyroku bedzie op6znione, a naprawienie skutkow
naruszen powstalych w trakcie trwania procesu moze nawet okazaé sie niemozliwe.

Przeciwko udzieleniu zabezpieczenia, w tej sytuacji sprzeciwia sie takze charakter sprawy, w ktorej to domniemanego
naruszyciela obcigza¢ bedzie obowigzek wykazania, ze doszlo do wprowadzenia do obrotu przez uprawniong lub
za jej zgoda urzadzen opatrzonych znakami towarowymi H.. Po ponad dwdch latach tolerowania dzialan (...) S.A.
uprawniona moze, z pewnoscia krocej, poczeka¢ na poznanie stanowiska obowigzanej, jej racji i dowodoéw na ich
poparcie, a takze na ostateczne rozstrzygniecie sporu przez sad.



W braku, uzasadnionego konkretnymi okoliczno$ciami sprawy, interesu prawnego (...) L.P. w

uzyskaniu zabezpieczenia Sad postanowil o oddaleniu wniosku. ( a contrario art. 730" k.p.c.)

Dodatkowo jeszcze nalezy zwro6ci¢é uwage na nadmiernie ogélne sformulowanie przyszlego powddztwa, przez
stwierdzenie, ze (...) L.P. zamierza wystepowa¢ o zaniechanie przez (...) S.A. w K. naruszania praw do wsp6lnotowych
znakow towarowych zarejestrowanych w Urzedzie ds. Harmonizacji (...) Wewnetrznego: stowno- (...) i stownego H.
nr (...). MieSci ono w sobie z pewnoscia faktyczne dzialania polegajace na uzywaniu przez obowiazana znakow H. bez
zgody uprawnionej, ale to do nich powinny by¢ ograniczone zadane w przyszlosci zakazy i nakazy.

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

11/09/2014r.



