Sygn. akt XXII GWo 54/12

POSTANOWIENIE

Dnia 22 pazdziernika 2012 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 22 pazdziernika 2012 r. w Warszawie
sprawy z wniosku (...) spotki z ograniczong odpowiedzialnosciq w W.

z udzialem Grupa (...) spétki z ograniczong odpowiedzialnosciq w P.

- 0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddali¢ wniosek.

UZASADNIENIE

18 pazdziernika 2012 r. (...) sp6tka z 0.0. w W. wniosla o udzielenie zabezpieczenia jej roszczenia o nakazanie Grupa
(...) spolce z 0.0. w P. usuwania na jej zadanie kont uzytkownikow uzywajacych elementéw stownych identycznych
lub podobnych do znaku towarowego (...) , w szczegbdlnoSci okreslen (...), lilu, lili, litou, lilou’s w charakterze
stow kluczowych w tytulach i opisach udostepnianych przez obowiazana aukcji dotyczacych niepochodzacej od
uprawnionej bizuterii, w serwisie internetowym (...), w szczegblnoSci takich uzytkownikéw, jak : (...) _poprzez
nakazanie obowigzanej zablokowania — na czas procesu — wskazanych przez uprawniong kont uzytkownikéw
uzywajacych elementéw stownych identycznych lub podobnych do znaku towarowego (...) , w szczegdlnoéci okreslen
(...), lilu, lili, tilou, lilou’s w charakterze stow kluczowych w tytulach i opisach udostepnianych przez obowigzana
aukcji dotyczacych niepochodzacej od uprawnionej bizuterii, w serwisie internetowym (...), w szczego6lno$ci takich
uzytkownikow, jak : (...)

W motywach wyjasnila, ze spotka (...) jest producentem oryginalnej i cenionej na rynku bizuterii opatrywanej
stowno-graficznym wspo6lnotowym znakiem towarowym (...) zarejestrowanym w Urzedzie Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego pod nr (...). Zarzucila, ze spo6tka Grupa (...) ponosi odpowiedzialno§¢ za umozliwienie naruszania
jej prawa wylacznego i dopuszczanie sie czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 u.z.n.k., kierujac
i zarzadzajac internetowym serwisem aukcyjnym pod adresem www.allegro.pl odplatnie stwarza ona bowiem
mozliwo§¢ wystawiania towarow i ich nabywania na aukcji internetowej oraz prowadzenia sklepu internetowego.
Korzystajac z konta uzytkownik serwisu, prowadzacy lub nie dzialalno$é gospodarcza, moze sprzedawaé i kupowac
towary.

Na przelomie 2010/2011 uprawniona uzyskala informacje o oferowaniu przez uzytkownikéw serwisu (...) towaréw
naruszajacych jej prawo do wspolnotowego znaku towarowego (...), najczesciej przez wykorzystanie stow kluczowych
nawiazujgcych do tego znaku w tytulach i opisach aukcji. Po wpisaniu slowa (...), wér6d wynikow wyszukiwania
wys$wietlane sg strony oznaczone w tytulach lub w opisach tym stowem lub jego modyfikacjami, podobnymi do znaku
(...) spolki (...). Dzialania takie sg sprzeczne z Regulaminem Allegro, uzasadnione jest zatem nie tylko zawieszenie ale
usuniecie kont naruszycieli. Obowiazana czerpie z nich korzysci w postaci pobieranych oplat i prowizji od sprzedazy,



ponoszac odpowiedzialnoé¢ na podstawie art. 422 k.c. Wezwana do zaniechania naruszen nie zgodzila sie jednak na
usuniecie kont naruszycieli.

W oparciu o zalaczone do wniosku dokumenty urzedowe, prywatne i wydruki ze stron internetowych, Sad ustalil,
ze : (...) spolka z ograniczong odpowiedzialno$cig w W. jest producentem bizuterii opatrywanej stowno-graficznym
wspolnotowym znakiem towarowym

zarejestrowanym w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w A. 17V 2010 r. pod nr (...) dla towaréw w klasie
14 klasyfikacji nicejskiej (bizuteria ze zlota i srebra), o czym opublikowano 19 V 2010 r.

Bardzo podobnie sformulowane i motywowane wnioski spoélki (...) Sad prawomocnie oddalil postanowieniami z 27
X 2011 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 46/11, z 22 XII 2011 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 61/11,z 3 Il 2012 r. w
sprawie sygn. akt XXIIGWo 4/12 oraz z 23 VII 2012 r. w sprawie sygn. akt XXIIGWo 36/12.

Sad zwazyl co nastepuje :

Art. 9 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego
przyznaje wiascicielowi prawo do wylacznego i niezakléconego uzywania znaku oraz do zakazania innym osobom,
ktére nie maja jego zgody, uzywania w obrocie m.in. oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu jego identycznoSci
lub podobienstwa do wspdlnotowego znaku towarowego oraz identycznosSci lub podobienstwa towardw, ktorych
dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad opinii publicznej, ktére obejmuje
prawdopodobienstwo ich skojarzenia. (ust.1b) Art. 9 ust. 2 stanowi, ze w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji
jego praw z rejestracji moga by¢ zakazane, w szczegoblnosci, 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. przywoz lub wywoéz towarow pod takim oznaczeniem,
d. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Art. 101 zobowigzuje sady do stosowania jego przepisow w sprawach wspoélnotowych znakéw towarowych. (ust.1) W
kwestiach tam nieuregulowanych, znajdzie zastosowanie prawo krajowe, w tym przepisy procesowe obowigzujace w
Panstwie Czlonkowskim, w ktorym sad ma swoja siedzibe, odnoszace sie do tego samego rodzaju powddztw co w
przypadku znaku krajowego. (ust.3) Uznajac, ze pozwany naruszyl lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia
znaku wspoélnotowego sad wydaje, o ile nie istnieja szczegblne powody, decyzje zakazujaca dzialan stanowiacych
naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia. Dla zapewnienia przestrzegania tego zakazu, stosuje $rodki zgodne
z ustawodawstwem krajowym. (art. 102 ust.1)

Zgodnie z art. 103 ust. 1, do sadéow Panstwa Czlonkowskiego moze by¢ zlozony wniosek o zastosowanie $rodkéw
tymczasowych (w tym zabezpieczajacych) w odniesieniu do wspo6lno-towego znaku towarowego, ktore stosuje sie, na
mocy prawa tego panstwa, do znaku krajowego. Art. 296 ust. 1 ustawy z 30 VI 2000 r. prawo wlasnoSci przemystowej
stanowi, ze osoba, ktorej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone moze zada¢ od osoby, ktéra naruszyta
to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzy$ci, a w razie zawinionego naruszenia
rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody. Sposoby naruszenia, odpowiadajace tym z art. 9 ust. 1 cyt. rozporzadzenia,
definiuje ust. 2 art. 296 p.w.p.

Zabezpieczenia roszczen przedsigbiorcy w tym zakresie udziela sie na zasadach ogélnych. Zgodnie z art. 730" k.p.c.,
wniosek powinien zawiera¢ 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 spos6b uniemozliwi albo powaznie utrudni osiagniecie celu postepowania w sprawie. Przy wyborze sposobu



zabezpieczenia, sad uwzglednia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnié nalezyta ochrone prawna,
a obowigzanego nie obcigza¢ ponad potrzebe. Jezeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniezne, sad
moze unormowac prawa i obowigzki stron na czas trwania postepowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Przepis art. 9 ust. 2 rozporzadzenia wymienia jedynie przykladowo dzialania, ktére bedac uzywaniem znaku
towarowego, naruszaja prawo z rejestracji, a w konsekwencji uzasadniaja zastosowanie wobec naruszyciela
adekwatnej sankcji zakazowej (nakazu powstrzymania sie np. od oferowania, wprowadzania do obrotu, importu,
eksportu, reklamy, skladowania w tych celach). Rozporzadzenie nie przewiduje stosowania sankcji zakazowych
wzgledem tzw. naruszycieli posrednich, ktérzy sa np. pomocnikami. Ich odpowiedzialnoé¢, wynikajaca z art. 422 k.c.,
ma wylacznie charakter odszkodowawczy. Powolujac sie na ten przepis w motywach wniosku, uprawniona nie zada
jednak udzielenia zabezpieczenia roszczenia pienieznego.

Aby uzna¢, ze przedsiebiorca $§wiadczacy ustugi podobne do oferowanych przez obowigzang, narusza prawo wylaczne
do znaku towarowego, nalezy wskaza¢ na czym konkretnie polega jego dzialanie, zdefiniowa¢ je, jako forme uzywania
znaku towarowego i odnie$¢ do niego adekwatne sankcje zakazowe. Uprawniony musi uprawdopodobnié, ze
wlasne dzialanie obowiqzanego stanowiq czynne uzywanie wspoélnotowego znaku towarowego,
uniemozliwiajqgce lub zakléocajgce wlasciwe pelnienie przezen jego funkcji.

Nalezy wyjasnié, ze Swiadczenie uslug przez operatoré6w 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 ushug spoleczenstwa informacyjnego, w szczegbdlnoSci handlu elektronicznego w ramach rynku
wewnetrznego, w szczegdlnosci jej art. 14. Wyroki wydane dotychczas przez Europejski Trybunal SprawiedliwoSci
(obecnie Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej) nie pozwalaja na uznanie, ze $wiadczenie ushugi spoleczenstwa
informacyjnego polegajacej na przechowywaniu informacji przekazanych przez uslugobiorce w kazdym przypadku
moze by¢ uznane za uzywanie znaku towarowego. Umozliwienie swwym klientom przedstawienia w serwisie
— w kontekscie prowadzonej przez nich dzialalnosci handlowej polegajacej np. na oferowaniu do
sprzedazy — znakéw towarowych, nie oznacza, ze podmiot swiadczqcy takg ustuge sam ich uzywa.
(por. w szczegblnosci wyrok z dnia 12 VII 2011 r. w sprawie C-324/09 L’Oréal i powolane w nim orzeczenia)

W ocenie Sqdu, zaoferowane przez uprawniong dowody nie uzasadniaja uznania za uprawdopodobnione, ze spdlce
(...) shuzy skuteczne roszczenie o nakazanie spolce Grupa (...) usuwania na zadanie uprawnionej kont uzytkownikow
uzywajacych elementéw stownych identycznych lub podobnych do znaku towarowego (...) , w szczeg6lnoéci okreslen
(...) ,(...) w charakterze stéw kluczowych w tytulach i opisach udostepnianych przez obowigzana aukcji dotyczacych
niepochodzacej od uprawnionej bizuterii, w serwisie internetowym (...).

Odpowiedzialno$¢ podmiotéw §wiadczacych ushugi hostingowe jest jednym z bardziej kontrowersyjnych i budzacych
liczne watpliwoSci aspektow prawa znakow towarowych. Aby oceni¢ odpowiedzialno$¢ obowigzanej za jej wlasne
dzialania, nalezy poznac takze jej stanowisko, a nade wszystko ustalié, czy uprawniona uzyskala juz sadowy zakaz
uzywania kwestionowanych oznaczen przez samych uzytkownikow portalu.

Ocena ewentualnego naruszenia wymaga poczynienia szczegdtowych ustaleni co do wielu okolicznoéci wskazanych
przez Trybunal w powolanym wyroku, w szczego6lnosci :

« jaki charakter majg dzialania sp6lki Grupa (...), czy jest ona reklamodawca,

« jaki ma ona wplyw na treSci zawarte w informacjach handlowych uzytkownikéw i w kodzie HTTP swej strony
internetowej, czy odgrywa czynna role, ktéra moze pozwoli¢ obowiazanej na powziecie wiadomos$ci o danych
dostarczonych przez uzytkownikéw serwisu (...) lub na sprawowanie nad nimi kontroli,

« czy oferuje ona bizuterie niepochodzaca od uprawnionej a opatrzona jej znakiem towarowym lub oznaczeniem
konfuzyjnie podobnym,



« czy doszlo do wyczerpania prawa z rejestracji w odniesieniu do konkretnych towaréw,

« czy informacja i reklama nie pozwalaja lub z trudnosScia pozwalaja wlasciwie poinformowanemu i dostatecznie
uwaznemu internaucie na zorientowanie sie, czy reklamowane towary lub ustugi pochodza od uprawnionej lub z
przedsiebiorstwa powigzanego z nig gospodarczo, czy tez przeciwnie, od osoby trzeciej,

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

Na tym etapie postepowania brak jest podstaw do postawienia obowigzanej zarzutu naruszenia prawa z rejestracji
wspolnotowego znaku towarowego (...), na podstawie samego tylko stwierdzenia, ze na stronie internetowej portalu
aukcyjnego, w informacjach o przedmiocie aukeji, czy nawet w metatagach, uzywane sa oznaczenia identyczne lub
podobne do tego znaku. Uprawniona ograniczyla sie do twierdzen dotyczacych charakteru dzialain podejmowanych
przez spolke Grupa (...), nie przedstawiajac na te okoliczno$é zadnych dowodéw. Nie uprawdopodobnila, ze
przedmiotem aukcji sa oferowane przez uzytkownikow portalu Allegro wyroby, ktore nie zostaly wytworzone przez
uprawniong lub tez, iz w stosunku do nich nie nastgpito wyczerpanie prawa do znaku towarowego. Nie wyjasnila,
czy wystepowala na droge sadowa wzgledem uzytkownikéw serwisu, ktérzy naruszaja jej prawa, a jesli tak, z jakim
skutkiem. Nalezy takze zauwazy¢, ze zadanie spolki (...) jest sformulowane zbyt ogoélnie i zbyt szeroko, dajac jej
mozliwo$¢ wskazywania w przyszloéci takze innych uzytkownikéw i oznaczen, ktore nie podlegaly ocenie Sadu pod
katem naruszenia prawa do wspoélnotowego znaku towarowego (...).

Zdaniem Sadu, tylez bezpodstawne co nieuprawdopodobnione sa, stawiane obowiazanej, zarzuty oparte na
naruszeniu regul uczciwej konkurencji (dopuszczenia sie czynu stypizowanego w art. 10 u.z.n.k.). Motywy wniosku
w tym zakresie sg bardzo ogo6lne i nie do konca zrozumiale, a nadto nie odnoszg sie do konkretnych okolicznos$ci
faktycznych, ktére moglyby by¢ oceniane jaki naruszenie intereséw gospodarczych spéiki (...).

W ocenie Sadu, udzieleniu zabezpieczenia sprzeciwia sie takze brak interesu prawnego po stronie uprawnionej,
ktora od dwoch lat, Swiadoma naruszen, nie zdecydowala sie na wystapienie z pozwem o ich zakazanie, ograniczajac
sie do skladania kolejnych wnioskow o udzielenie zabezpieczenia. Nie mozna zatem uznaé, ze w jej interesie lezy
niezwloczne, cho¢ tymczasowe, uzyskanie ochrony prawa wylacznego, przez unormowanie stosunkéw stron. Jej

zaniechanie wskazuje na to, ze uprawniona moze bez zadnej dla niej szkody poczekaé na prawomocne zakonczenie
postepowania, jesli ostatecznie zdecyduje sie na jego wszczecie.

Uznajac, ze spotka (...) nie uprawdopodobnila roszczenia, z ktéorym zamierza wystapié przeciwko
spolce Grupa (...) ani interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia, Sad postanowit o oddaleniu

wniosku. (a contrario art. 730" k.p.c.)
Zarzadzenie:

(...)

(...)

22.10.2012T.



