Sygn. akt XXII GWo 19/16
POSTANOWIENIE
Dnia 22 lutego 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 lutego 2016 r. w Warszawie
sprawy z wniosku (...) spotki z ograniczona odpowiedzialno$cia w W.
zudzialem A. S.i W. S.
- 0 udzielenie zabezpieczenia
postanawia:

1. udzieli¢ (...) spdlce z ograniczona odpowiedzialno$cia w W. zabezpieczenia jej roszczenia o zakazanie A. S. i W. S.
- solidarnie - uzywania elementu stownego (...) identycznego z krajowym stownym znakiem towarowym (...). (...) i
podobnego do stowno-graficznego znaku wspoélnotowego (...) C. (...), w celu oznaczania produktéw bizuteryjnych, w
szczego6lnosci bransoletek, na stronie internetowej (...),

poprzez:

zakazanie obowigzanym — na czas trwania postepowania - solidarnie - uzywania oznaczenia slownego (...) dla
bizuterii, w szczego6lno$ci bransoletek, na stronie internetowej pod adresem (...);

2, w pozostalej czesci wniosek oddalic;

3. wyznaczy¢ (...) spélce z ograniczong odpowiedzialnoScia w W. dwutygodniowy termin do wytoczenia wzgledem A.
S.iW. S. powbdztwa zawierajacego zadanie okreSlone w pkt 1.
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UZASADNIENIE

19 lutego 2016 . (...) spdtka z ograniczona odpowiedzialno$cia w W. wniosla o udzielenie zabezpieczenia jej roszczenia
o zakazanie A. S. i W. S. — solidarnie - uzywania elementu slownego (...) identycznego z krajowym slownym znakiem
towarowym (...). (...) i podobnego do slowno-graficznego znaku wspélnotowego (...) C. (...), w celu oznaczania
produktéw bizuteryjnych, w szczegbdlnosci bransoletek, na stronie internetowej (...),

POPrzez:

1. zakazanie obowigzanym — na czas trwania postepowania - solidarnie - uzywania elementu slownego (...)
identycznego z krajowym slownym znakiem towarowym (...). (...) i podobnego do slowno-graficznego znaku
wspolnotowego (...) C. (...), w celu oznaczania produktéw bizuteryjnych, w szczego6lnoéci bransoletek, na stronie
internetowej (...),



2. nakazanie obowigzanym — solidarnie — na podstawie art. 756 k.p.c. zaplaty na rzecz uprawnionej kwoty 200 z na
wypadek kazdego naruszenia obowigzkéw okresSlonych w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia roszczen.

Wyjasnila, ze jest producentem oryginalnej, popularnej i cenionej na rynku bizuterii opatrywanej wspélnotowym
znakiem towarowym LILOU zarejestrowanym w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod nr (...) oraz
stownym znakiem krajowym LILOU (...). Zarzucila, ze A. S. 1 W. S. naruszaja jej prawa wylaczne, oferujac bizuterie
oznaczona LOULOU za posrednictwem swej strony internetowej(...) _ _pl. Zaprzeczyla udzieleniu obowigzanym
zgody na korzystanie z jej znakdéw towarowych. Zapewnila, ze ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia,
wynikajacy z tego, Ze jego brak uniemozliwi lub powaznie utrudni wykonanie zapadlego w sprawie orzeczenia lub
w inny spos6b uniemozliwi albo powaznie utrudni osiagniecie celu postepowania w sprawie. Postugiwanie sie przez
obowigzanych oznaczeniem stlownym LILOU dla bizuterii oferowanej w sklepie internetowej na stronie (...) prowadzi
do bezprawnego zdobywania przez nich klienteli, stwarzajac ryzyko ograniczenia potencjalnego kregu nabywcow
towaréw (...), oslabiajac zdolno$é odrbzniajaca znakéw towarowych LILOU . Nalozenie zakazu ograniczy skale
naruszenia jej praw wylacznych.

Sad ustalil, ze (... sp6lka z 0.0. w W. jest producentem bizuterii opatrywanej stowno-graficznym wspolnotowym
znakiem towarowym zarejestrowanym w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante 17 maja 2010 r.
pod nr (...) dla towaréw w klasie 14 klasyfikacji nicejskiej (bizuteria ze zlota i srebra), o czym opublikowano 19 maja
2010 r. Spodlka (...) jest takze uprawniona do stlownego krajowego znaku towarowego LILOU zarejestrowanego
w Urzedzie Patentowym RP pod nr (...) z pierwszenstwem od 9 lutego 2011 r. dla takich samych towaréw, o czym
opublikowano 31 stycznia 2013 r. (dowod: wydruki z bazy OHIM i UPRP, wydruki ze stron internetowych)

A. S.iW. S. wspdlnicy spolki cywilnej Przedsiebiorstwo Handlowo-Uslugowe W.A.M. S. w K. oferujg poprzez sklep
internetowy na stronie pod adresem (...) bizuterie w postaci bransoletek z pozlacanymi zawieszkami, uzywajac przy
tym oznaczenia LILOU . (dow6d: wydruk ze strony internetowej)

W braku zgody spdiki (...) na korzystanie z jej znakéw towarowych i wlasnego prawa obowigzanych do oznaczenia
stownego LILOU, uzywanie przez nich oznaczenia identycznego ze znakiem stownym i podobnego do znaku stowno-
graficznego dla towaréw identycznych z tymi, dla ktérych znaki zostaly zarejestrowane, jest bezprawne.

Sad zwazyl:

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub koncowemu odbiorcy mozliwos$ci
okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odréznienia go (bez ewentualno$ci wprowadzenia w blad)
od towardw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwo$ci 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)

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 niezakldéconego 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 identycznosci lub podobienistwa do wspolnotowego znaku towarowego oraz identycznosci lub
podobienstwa towarow, ktérych dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad
opinii publicznej, ktére obejmuje prawdopodobienistwo ich skojarzenia. (art. 9 ust.1b)

Ocena identyczno$ci lub podobiefistwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego
opiera sie na ich zgodnos$ci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy porownywac caloSciowo, a decydujace
znaczenie mie¢ beda elementy odrozniajace (dominujace), a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne
ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupekhien — wszystkie jego elementy lub,
gdy rozpatrywane jako calo$é, wykazuje nieznaczne rbznice, ktére 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 okre$lonego kregu odbiorcéw, sg one przynajmniej cze$ciowo 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 caloSciowego oddzialywania na
percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta. (tak wyroki
Trybunalu 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 podobienstwa towaréw i ustlug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki charakteryzujgce
zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczeg6lnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposéb 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) CaloSciowa ocena
zaklada pewna wspoélzaleznosé miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczegblnosSci podobienistwem znakéw oraz
podobienstwem towardéw/ustug, ktérych one dotycza, przy czym niski stopienn podobiefistwa towardw i ustug moze by¢
zrownowazony znaczgcym stopniem podobienstwa znakéw i odwrotnie. (zasada wzajemnej zalezno$ci - tak wyroki
Trybunatu 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 mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad istnieje, gdy znaczna cze$¢ wlasciwego
kregu odbiorcow moglaby zosta¢ skloniona do omylkowego zakupu towaru pozwanego, myS$lac, ze jest to towar
uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie moglaby
uzna¢, ze dane towary lub ustugi pochodza z przedsie-biorstw powiazanych ze soba gospodarczo. (tak wyroki
Trybunalu z 29/091998 r. w sprawie C-39/97 Canon , z 4/05/1999 r. w sprawach polaczonych 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 CK Kalvin Klein i wyrok Sadu z 9/12/2010 r. w sprawie T-303/08
Golden Elephant ) Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad powinno by¢ oceniane w spos6b calo$ciowy, wedlug
sposobu postrzegania okreSlonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci konkretnego
przypadku, szczegélnie wzajemnej zalezno$ci miedzy podobienstwem oznaczen i towarow lub ustug, ktérych one
dotycza. (tak wyroki Trybunalu 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
79/07/2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills iz 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 Life Blog )

Wihaéciwy 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 uslug. (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 i z 12/01/2006 r. C-361/04 Ruiz Picasso ) Przecietny konsument rzadko
ma mozliwo$¢ przeprowadzenia bezpos$redniego poréwnania réznych znakéw towarowych, musi zazwyczaj zdaé sie
na zachowany w pamieci niedoskonaly ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter
odrozniajacy znaku towarowego, ktory wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnos$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 SABELiz 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 Canon )

Istnieje pewna wspolzalezno$¢é pomiedzy znajomoscia znaku wérod odbiorcow, a jego charakterem odrézniajacym
- tym bardziej wzmocnionym, im bardziej znak jest znany. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrozniajacym
charakterem wynikajacym z jego znajomo$ci wsrod odbiorcow, nalezy rozpatrzyé wszystkie istotne okolicznos$ci
danego przypadku, w szczegblnosci udzial znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dtugo$é okresu jego
uzywania, wielko$¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udzial procentowy
zainteresowanych grup odbiorcéow, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych z
okre$lonego przedsiebiorstwa, jak rowniez oéwiadczenia 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 odrbzniajgcego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)



Zadanie zakazania obowigzanym naruszenh prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego nr (...) znajduje
uzasadnienie w ust. 1b art. 9. A. S. i W. S. w ramach prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej oferujg, wprowadzaja
do obrotu i reklamujg bizuterie, uzywajac slownego oznaczenia LILOU, ktére jest identyczne z dystynktywnym
elementem (stownym) znaku (...) spélki (...). W efekcie osoby zainteresowane nabyciem bizuterii moga blednie uznac,
ze zostala ona wyprodukowana przez uprawniona lub podmiot powiazany z nia gospodarczo.

W ust. 2 art. 9 rozporzadzenia stanowi, ze w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji
wspoélnotowego znaku towarowego moze by¢ zakazane, w szczegdlnoSci :

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 ustlug pod tym oznaczeniem,

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

Art. 101 rozporzadzenia zobowigzuje 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 zZe z jego strony istnieje grozba naruszenia wspolnotowego znaku towarowego sad wydaje, o ile nie istnieja
szczegblne powody, decyzje zakazujaca dzialan stanowiacych 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 sadéw panstwa czlonkowskiego moze by¢ zlozony wniosek o zastosowanie §rodkow
tymczasowych (w tym zabezpieczajacych) w odniesieniu do wspdlnotowego znaku towarowego, ktore stosuje sie, na
mocy prawa tego panstwa, do znaku krajowego. (ust.1)

Przepis art. 296 ust. 2 ustawy z 30/06/2000 r. prawo wlasnoS$ci przemystowej regulujacej ochrone praw krajowych
przyznaje wlascicielowi prawo do wylacznego i niezakloconego uzywania znaku towarowego oraz zakazania innym
osobom, ktére nie maja jego zgody, uzywania w obrocie (gospodarczym):

1. znaku identycznego do znaku zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towarow;

2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towardw
identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad, ktére obejmuje w szczegolnosci
ryzyko skojarzenia znakow;

3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowane-go w odniesieniu
do jakichkolwiek towardw, jezeli moze to przynieS¢ uzywajacemu nienalezna korzy$é lub byé¢ szkodliwe dla
odrozniajacego charakteru badz renomy znaku wezeéniejszego.

Kwalifikacja tego naruszenia dokonywana jest wg zasad obowigzujacych na tle art. 9 ust. 1b rozporzadzenia, ze
wzgledu na obowiazywanie Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1989 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych, zmienionej obecnie Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22/10/2008 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw
czlonkowskich odnoszacych sie do znakow towarowych.

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



« na zasadach ogdélnych 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, zar6wno

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 ruchomodci. (art. 747 pkt 1 k.p.c.) Jezeli
przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniezne, sad udziela zabezpieczenia w taki sposéb, 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.)

Sad uznal, ze spolka (...) nalezycie uprawdopodobnila, iz stluzy jej prawo wylaczne do slowno-graficznego
wspoélnotowego znaku towarowego LILOU , a takze krajowego stownego znaku LILOU chronionych dla towaréw
w klasie 14. klasyfikacji nicejskiej, srebrnej i zlotej bizuterii. W dacie zlozenia wniosku A. S. i W. S. uzywali wysoce
podobnego fonetycznie i identycznego koncepcyjnie oznaczenia stownego LILOU dla identycznych towaréw
(bransoletek z zawieszkami). Postugujac sie tym oznaczeniem na swej stronie internetowej (...) mogli wprowadzaé w
blad uzytkownikow Internetu co do pochodzenia oferowanej przez nich bizuterii, w szczegdlnoSci wywolujac w nich
przekonanie o istnieniu powigzan gospodarczych lub personalnych pomiedzy stronami niniejszego postepowania.
Uzasadnia to stawiany obowigzanym zarzut naruszenia wylaczno$ci spolki (...). (art. 9 ust. 1b rozporzadzenia i art.
206 ust. 2 pkt 1 p.w.p.) Uprawnionej stuzy zatem roszczenie o zakazanie uzywania kwestionowanego
oznaczenia LILOU dla bizuterii, w tym bransoletek, stosownie do art. 9 ust. 2 w zw. z ust. 1b cyt.
rozporzadzenia oraz art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 p.w.p. Uprawniona powinna jednak przemysle¢ charakter
odpowiedzialno$ci obowiazanych, wniosek odwolujacy sie do ich solidarnosci nie do konica odpowiada charakterowi
sankcji zakazowych naruszenia. Zakazanie kazdego z obowigzanych byloby jednak niedopuszczalne, wykraczaloby
bowiem poza granice wyznaczone przepisem art. 321 k.p.c.

W ocenie Sadu uprawniona w nalezyty sposoéb uprawdopodobnila swoj interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia.
Aby nie wystapily niekorzystne dla sp6iki (...) skutki konieczne jest niezwloczne zapewnienie ochrony przystugujacych
jej praw. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego naruszania znakow LILOU moze skutkowaé utrata ich wartosci
ekonomicznej, narazajac uprawniong na szkode majatkows i godzac w renome przedsiebiorcy. Wskazany przez nig w
pkt 1. sposdb zabezpieczenia odpowiada tresci przyszlego roszczenia. Zapewni on spdlce nalezyta ochrone prawna, a
obowigzanych nie obciazy ponad potrzebe, moga oni bowiem oferowaé do sprzedazy swoje towary pod oznaczeniami

nienaruszajacymi praw osob trzecich. (art. 730" w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Jako calkowicie nieuzasadniony, Sqd oddalil wniosek o nakazanie obowiqzanej zaplaty na rzecz
uprawnionej sumy przymusowej wysokosci 200 z1, ktore nie jest sposobem zabezpieczenia. Wbrew

art. 756% k.p.c., spolka (...) zada ponadto zaplaty, a nie zagrozenia zaplata przewidzianego art. 1050" i art. 1051" w

zw. z art. 756 k.p.c.



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. (...)

22/02/2016.



