Sygn. akt XXIl GWo 2/19
POSTANOWIENIE

Dnia 16 stycznia 2019 r.
Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat
Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw Wspoélnotowych
w sktadzie nastepujgcym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 stycznia 2019 r. w Warszawie

sprawy z wniosku S. spotki z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Warszawie i S. spotki

z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Toruniu
z udziatem S. S.A. z siedzibg we Wroctawiu

0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddali¢ wniosek.

UZASADNIENIE

10 stycznia 2019 r. S. spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie

whniosta o udzielenie zabezpieczenia roszczen o:
1. zakazanie S. S.A. z siedzibg we Wroctawiu:

a. naruszania na terytorium Polski prawa ochronnego do stownego znaku towarowego ,SYNOPTIS

PHARMA?” zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP za numerem R.236754

b. naruszania na terytorium Polski prawa ochronnego do stowno-graficznego znaku towarowego

synoptis

pharma zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP za numerem R.230169

€. naruszania na terytorium Polski prawa ochronnego do stowno-graficznego znaku towarowego

synoptis

harma zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP za numerem R.231032
d. naruszania na terytorium Unii Europejskiej prawa ochronnego do stowno-graficznego znaku

SynoptIs

towarowego PRarma zarejestrowanego w EUIPO za numerem EUTM 012426953




e. naruszania na terytorium Polski prawa ze zgtoszenia stowno-graficznego znaku towarowego

synoptis +

zgtoszonego w Urzedzie Patentowym RP za numerem Z.488440

polegajgcego na bezprawnym uzywaniu przez obowigzang w obrocie gospodarczym oznaczenia

synaptise

stownego ,SYNAPTISE” i oznaczenia stowno-graficznego \J w nazwie domeny
internetowej, w tresciach stron internetowych, reklamie, materiatach informacyjnych i promocyjnych
oraz w zwigzku ze sSwiadczonymi ustugami zarzgdzania i administrowania przedsiebiorstwami,
finansowania przedsiebiorstw, tworzenia modeli biznesowych, opracowywania dedykowanych
innowacji dla przedsiebiorstw, prowadzenia rekrutacji, outsourcingu, poszukiwania nabywcow
technologii, ustug wspierajgcych sprzedaz i marketing, prowadzenia badan naukowych i prac

rozwojowych oraz organizowania szkolen,

2. zakazanie naruszania prawa do firm uprawnionych polegajgcego na bezprawnym uzywaniu przez

obowigzang oznaczenia ,SYNAPTISE” w nazwie firmy w odniesieniu do ustug zarzgdzania i
administrowania przedsiebiorstwami, finansowania przedsiebiorstw, tworzenia modeli biznesowych,
opracowywania dedykowanych innowacji dla przedsiebiorstw, prowadzenia rekrutacji, outsourcingu,
poszukiwania nabywcow technologii, ustug wspierajgcych sprzedaz i marketing, prowadzenia badan

naukowych i prac rozwojowych oraz organizowania szkolen,

3. nakazanie obowigzanej zniszczenia materiatdw promocyjnych, informacyjnych, reklamowych oraz

marketingowych zawierajacych oznaczenie ,SYNAPTISE” i \J Sgnaptlse ,

poprzez:

i. zakazanie obowigzanej, do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania, uzywania w obrocie
gospodarczym w odniesieniu do ustug zarzgdzania i administrowania przedsiebiorstwami,
finansowania przedsiebiorstw, tworzenia modeli biznesowych, opracowywania dedykowanych
innowacji dla przedsiebiorstw, prowadzenia rekrutacji, outsourcingu, poszukiwania nabywcéw
technologii, ustug wspierajgcych sprzedaz i marketing, prowadzenia badan naukowych i prac

rozwojowych oraz organizowania szkolen oznaczenia stownego ,SYNAPTISE” i oznaczenia stowno-

synaptise

graficznego \J w nazwie domeny internetowej, w tresciach stron internetowych,

reklamie, materiatach informacyjnych i promocyjnych oraz w zwigzku ze $wiadczonymi ustugami

ii. zakazanie obowigzanej, do czasu prawomochego zakohczenia postepowania, uzywania

oznaczenia ,SYNAPTISE” w nazwie firmy

iii. zajecie bedacych w posiadaniu obowigzanej, do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania

wszelkich materiatbw promocyjnych, informacyjnych, reklamowych oraz marketingowych

zawierajgcych oznaczenie ,SYNAPTISE” i \J Sgnaptlse .

S. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Toruniu wniosta o udzielenie

zabezpieczenia roszczen o:




1. zakazanie S. S.A. z siedzibg we Wroctawiu naruszania na terytorium Unii Europejskiej prawa
ochronnego na stowny znak towarowy ,SYNOPTIS INDUSTRIAL” zarejestrowanego w EUIPO za

numerem EUTM 012791836, polegajgcego na bezprawnym uzywaniu przez obowigzang w obrocie

gospodarczym  oznaczenia stownego ,SYNAPTISE” i oznaczenia stowno-graficznego

() synaptise

w nazwie domeny internetowej, w tresciach stron internetowych, reklamie,
materiatach informacyjnych i promocyjnych oraz w zwigzku ze $wiadczonymi ustugami zarzgdzania i
administrowania przedsiebiorstwami, finansowania przedsiebiorstw, tworzenia modeli biznesowych,
opracowywania dedykowanych innowacji dla przedsiebiorstw, prowadzenia rekrutacji, outsourcingu,
poszukiwania nabywcow technologii, ustug wspierajgcych sprzedaz i marketing, prowadzenia badan

naukowych i prac rozwojowych oraz organizowania szkolen,

2. o zakazanie obowigzanej naruszenia prawa do firm uprawnionych polegajgcego na bezprawnym

uzywaniu przez obowigzang oznaczenia ,SYNAPTISE” w nazwie firmy w odniesieniu do ustug
zarzgdzania i administrowania przedsiebiorstwami, finansowania przedsigbiorstw, tworzenia modeli
biznesowych, opracowywania dedykowanych innowacji dla przedsiebiorstw, prowadzenia rekrutacji,
outsourcingu, poszukiwania nabywcow technologii, ustug wspierajgcych sprzedaz i marketing,

prowadzenia badan naukowych i prac rozwojowych oraz organizowania szkolen;

3. o0 nakazanie zniszczenia materiatdbw promocyjnych, informacyjnych, reklamowych oraz
marketingowych zawierajgcych oznaczenie ,SYNAPTISE” i \J Sgnaptlse ,

poprzez:

i. zakazanie obowigzanej, do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania, uzywania w obrocie
gospodarczym w odniesieniu do ustug zarzadzania i administrowania przedsiebiorstwami,
finansowania przedsiebiorstw, tworzenia modeli biznesowych, opracowywania dedykowanych
innowacji dla przedsiebiorstw, prowadzenia rekrutacji, outsourcingu, poszukiwania nabywcow
technologii, ustug wspierajgcych sprzedaz i marketing, prowadzenia badan naukowych i prac

rozwojowych oraz organizowania szkolen, oznaczenia stownego ,SYNAPTISE” i oznaczenia stowno-

graficznego \J Sgnaptlse w nazwie domeny internetowej, w tresciach stron internetowych,

reklamie, materiatach informacyjnych i promocyjnych oraz w zwigzku ze swiadczonymi ustugami;

ii. zakazanie obowigzanej do czasu prawomocnego zakohczenia postepowania, uzywania oznaczenia
~SYNAPTISE” w nazwie firmy;

iii. zajecie bedacych w posiadaniu obowigzanej, do czasu prawomocnego zakohczenia

postepowania wszelkich materiatdbw promocyjnych, informacyjnych, reklamowych oraz

e () synaptise

marketingowych zawierajgcych oznaczenie ,SYNAPTIS

W razie odmowy dokonania w/w dziatan, na podstawie art. 756 k.p.c. w zw. z art. 1050 §1 k.p.c.
wniosty o wyznaczenie obowigzanej terminu do wykonania postanowienia i zagrozenie jej nakazem
zaptaty na rzecz kazdej z uprawnionych sumy pienieznej w wysokosci 5 000 zt za kazdy dzien
uchylania sie od wykonania postanowienia.




Sad ustalit:

S. spdétka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Warszawie, prowadzgca
dziatalno$¢ na polskim rynku od 2009 r., produkuje i wprowadza do obrotu suplementy diety, wyroby
medyczne, farmaceutyki i kosmetyki. Jej misjg jest tworzenie kompletnej oferty produktowej na rynku
opieki zdrowotnej, zgodnej z oczekiwaniami farmaceutéw i potrzebami pacjentéw. Uprawniona ad 1
realizuje jg przez wspieranie niezaleznych aptek, oferowanie towaréw w przystepnych cenach
detalicznych, budowanie zréznicowanej oferty obejmujgcej leki na recepte i bez recepty, suplementy
diety, wyroby medyczne, produkty dermo- i nutrikosmetyczne, stomatologiczne i weterynaryjne.
Spotka dba o zachowanie jak najwyzszej jakosci i skutecznosci lekéw, potwierdzonej wiarygodnymi
badaniami naukowymi, technologig i procesami organizacyjnymi. (dowdd: odpis z KRS k.34-52,
wydruk ze strony internetowej k.79-81) S. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w
Toruniu oferuje kompleksowe ustugi w zakresie catego tancucha dostaw lekéw, poczynajgc od
importu produktu leczniczego, poprzez jego pakowanie, dopuszczenie do obrotu na terenie Unii
Europejskiej i magazynowanie, az po dystrybucje. (dowdd: odpis z KRS k.53-63, wydruk ze strony
internetowej k.83-91)

Uprawnione nalezg do Grupy N., w ramach ktérej oferujg szereg ustug i produktéw na rynku
zdrowia w Polsce. Gtoéwne obszary ich dziatalnosci to: sprzedaz i produkcja farmaceutykéw, ustugi
zwigzane z prowadzeniem badan klinicznych i badawczo-rozwojowe, ustugi w zakresie logistyki,
zarzadzanie markami, ustugi marketingowe i reklamowe dla rynku farmaceutycznego, ustugi
zwigzane z programami partnerskimi, a takze ustugi z zakresu IT. Spétki z Grupy N. Swiadczg takze
ustugi w zakresie edukacji, organizacji szkolen i konferencji. Grupa posiada wiasne laboratoria
badawcze, wykorzystuje wiasne kompetencje ... i technologiczne. (dowdd: wydruk ze strony
internetowej k.93-95)

Uprawnione dbajg o ochrone swoich znakoéw, ktére tgczy wspdlny element —hazwa ,Synoptis”
uzywana do identyfikacji oferowanych przez nie towaréw i ustug. Spotka S. jest uprawniona do

uzywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- znaku stownego SYNOPTIS PHARMA zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP (UPRP) pod
nr 236754 z pierwszehstwem od 20 lipca 2009 r. dla towaréw i ustug w klasach klasyfikacji nicejskiej:
3., 5., 10., 29., 30., 32., 35. (badania rynku, analizy rynkowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach
dziatalno$ci gospodarczej, outsourcing, reklama), 41. (prowadzenie ustug w zakresie edukaciji,
organizacji szkolen i konferencji) i 44.

P
SYNOPLIS
- znaku stowno-graficznego pharma zarejestrowanego w UPRP pod nr 230169 z
pierwszenstwem od 9 kwietnia 2009 r. dla towardéw i ustug w klasach klasyfikacji nicejskiej: 3., 5., 11.,
35. (reklama, zarzadzanie przedsiebiorstwem, administrowanie przedsiebiorstwem, czynnosci
biurowe), 41. (nauczanie, organizacja szkolen) i 44.

~
SYNOPLIS

pharma zarejestrowanego w UPRP pod nr 231032 z

pierwszenstwem od 4 maja 2009 r. dla towardw i ustug w klasach klasyfikacji nicejskiej: 3., 5., 11., 35.

- znaku stowno-graficznego




(reklama, zarzgdzanie przedsiebiorstwem, administrowanie przedsiebiorstwem, czynnosci biurowe),
41. (nauczanie, organizacja szkolen) i 44.

synoptis +

dla towaréw i ustug w klasach klasyfikacji nicejskiej: 3., 5., 10., 35. (reklama; zarzgdzanie

19 lipca 2018 r. uprawniona ad 1 zgtosita znak stowno-graficzny Z2.488440
przedsiebiorstwem; administrowanie przedsiebiorstwem) i 44. (dowdd: Swiadectwa ochronne k.130-
145, wydruk z bazy UPRP k.147-148)

Spotka S. jest takze uprawniona do graficznego unijnego znaku towarowego

7~~~
SYyNnoptis

pharma  zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualne;
(EUIPO) pod nr 012426953 z pierwszenstwem od 13 grudnia 2013 r. dla towardéw i ustug w klasach
klasyfikacji nicejskiej: 3., 5., 10., 30., 35. (zarzadzanie przedsigbiorstwem; administrowanie
przedsiebiorstwem; czynnosci biurowe; badania rynku, analizy rynkowe, doradztwo specjalistyczne w
sprawach dziatalnosci gospodarczej, outsourcing; prowadzenie importu towaréw), 41. (prowadzenie
ustug w zakresie edukacji, organizacji szkolen i konferenciji) i 44. (dowod: Swiadectwo rejestracji oraz

wydruk z bazy k.150-167)

Spotka S. jest uprawniona do stownego unijnego znaku towarowego SYNOPTIS INDUSTRIAL
zarejestrowanego w EUIPO pod nr 012791836 z pierwszenstwem od 14 kwietnia 2014 r. dla ustug w
klasach klasyfikacji nicejskiej: 35. (ustugi w zakresie promocji i reklamy towaréw; zarzgdzanie i
administrowanie w dziatalnosci handlowej i przemystowej; doradztwo w zakresie organizowania i
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej; wyceny handlowe; zarzgdzanie w zakresie zamodwien
handlowych; ekspertyzy w dziatalnosci gospodarczej; zarzgdzanie danymi; posrednictwo handlowe;
badania rynku i opinii publicznej; prowadzenie bankéw informacji), 39. (transport towaréw droga
lgdowa; konfekcjonowanie towaréw; dystrybucja towaréw; magazynowanie i sktadowanie towardw;
pakowanie produktow) i 42. (m.in. ustugi badawczo-rozwojowe; prowadzenie badan klinicznych;
badania przedkliniczne; analizy i badania chemiczne, biologiczne i biotechnologiczne; doradztwo
specjalistyczne w zakresie dokumentacji rejestracyjnej dla produktéw leczniczych, opracowanie tej
dokumentaciji; posrednictwo oraz prowadzenie spraw z zakresu rejestracji produktow leczniczych;
badania bakteriologiczne i mikrobiologiczne; kontrola jakosci; projektowanie opakowan). (dowdd:

Swiadectwo rejestracji i wydruk z bazy k.170-183)

S. S.A. z siedzibg we Wroctawiu uzywa w prowadzonej od 2014 r. dziatalnosci gospodarczej
() synaptise

zwigzane z prowadzeniem badan naukowych, organizowaniem szkolenh i zarzadzaniem

oznaczen: stownego SYNAPTISE i stowno-graficznego Swiadczac ustugi
przedsiebiorstwami w zakresie tworzenia modeli biznesowych oraz opracowywaniem innowacji. W
Krajowym Rejestrze Sgdowym wskazata takze produkcje urzgdzeh napromieniowujgcych, sprzetu
elektromedycznego i elektroterapeutycznego, dziatalno$é naukowsg i prace rozwojowe w dziedzinie
biotechnologii. Spétka wspiera naukowcédw i inwestoréw w komercjalizacji nowych technologii
zapewniajgc im wszystkie niezbedne zasoby (finansowanie, zasoby technologiczne i laboratoryjne,

zarzadzanie projektami, wsparcie sprzedazy i marketingu, ochrone wiasnosci intelektualnej i cate




wsparcie biznesowe). Dziata rowniez w obszarze outsourcingu ... , rozwigzywania problemow klientow
dziatajgcych w réznych branzach (medycyna, zywnosé i napoje, rolnictwo, ochrona $rodowiska,
przemyst chemiczny). Oznaczenia SYNAPTISE uzywanie sg przez nig na stronie internetowej i na
portalu spotecznosciowym .... (dowody: odpis z KRS k.65-77, wydruk ze strony internetowej k.123-
125, wydruk z serwisu ... k.127-128)

Sad zwazyk:

Zabezpieczenia roszczen przedsiebiorcy wynikajgcych z naruszenia praw wiasnosci
przemystowej (krajowych i unijnych) oraz regut uczciwej konkurencji udziela sie na zasadach
ogolnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w kazdej sprawie cywilnej
podlegajgcej rozpoznaniu przez sad lub sgd polubowny, zaréwno przed wszczeciem postepowania jak
i w jego toku. (§ 2.) Zgodnie z art. 730! k.p.c. wniosek powinien zawiera¢ uprawdopodobnienie
roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, ktéry istnieje wtedy, gdy jego brak
uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie zapadtego w sprawie orzeczenia lub w inny sposéb

uniemozliwi albo powaznie utrudni osiggniecie celu postepowania w sprawie.

Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sad uwzglednia interesy stron w takiej mierze, aby
uprawnionemu zapewni¢ nalezytg ochrone prawng, a obowigzanego nie obcigzaé ponad potrzebe.
Zabezpieczenie roszczen pienieznych moze nastgpi¢ m.in. przez 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 wytgczajgc sposobow przewidzianych
do zabezpieczenia roszczen pienieznych, w szczegolnosci sad moze unormowaé prawa i obowigzki

stron lub uczestnikéw na czas trwania postepowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

1. Odnosnie do naruszenia prawa do znaku towarowego:

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo wtasnosci przemystowej, przez
uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie wytgcznos¢ uzywania znaku towarowego w sposob zarob-
kowy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, polegajacego w szczegdlnosci na:
1. umieszczaniu znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i
wprowadzaniu tych towaréw do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz sktadowaniu w celu
oferowania i wprowadzania do obrotu, a takze oferowaniu lub swiadczeniu ustug pod tym znakiem;

2. umieszczaniu znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do obrotu lub
zwigzanych ze $wiadczeniem ustug;

3. postugiwaniu sie nim w celu reklamy. (art. 154 p.w.p.)

Przepis art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. przyznaje natomiast witascicielowi prawo do wytgcznego i
niezaktéconego uzywania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, ktdre nie majg jego
zgody, uzywania w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego
znaku towarowego w odniesieniu do towaréw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko
wprowadzenia odbiorcow w btad, ktére obejmuje w szczegodlnosci ryzyko skojarzenia znaku ze

znakiem towarowym zarejestrowanym.




Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato
naruszone, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zada¢ zaniechania naruszania, wydania
bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia
wyrzadzonej szkody: na zasadach ogdlnych albo poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosSci
odpowiadajgcej optacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich
dochodzenia bytyby nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku.
Przepis art. 286 p.w.p. stanowi natomiast, ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na
wniosek uprawnionego, o bedgcych wlasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub
oznaczonych wytworach oraz srodkach i materiatach, ktore zostaly uzyte do ich wytworzenia lub
oznaczenia, w szczegolnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet

zasgdzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu.

Przepis art. 9 ust. 2b rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w
sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi, ze bez
uszczerbku dla praw wiasciciela nabytych przed datg zgtoszenia lub datg pierwszenstwa unijnego
znaku towarowego wiasciciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, ktére nie
majg jego zgody, uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towardéw lub ustug, oznaczenia,
m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego
podobne oraz jest uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére sg identyczne lub podobne do
towaréw lub ustug, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany, jezeli istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia odbiorcow w bigd, kidére obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze

znakiem towarowym.

Skutki unijnego znaku towarowego podlegajg wytgcznie przepisom rozporzgdzenia. W ust. 3

art. 9 stanowi, ze na podstawie ust. 2 mogg by¢ zakazane w szczegdélnosci:

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 Swiadczenie ustug pod tym oznaczeniem

c) przywdz lub wywdz towardw pod takim oznaczeniem

d) uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako czesci tych nazw
€) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie

f) uzywanie oznaczenia w reklamie poréwnawczej w sposéb sprzeczny z dyrektywg Parlamentu
Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje groZzba naruszenia unijnego
znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje zakazujgcg okreslonych
dziatan. Stosuje rowniez $rodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktérych celem jest
zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym istniejg
inne jeszcze sposoby (Srodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom
rozporzagdzenia, sad powinien je, na wniosek powoda, zastosowaé do ochrony znaku unijnego. Odnosi

sie to wprost do przepiséw ustawy z 30/06/2000 r. prawo wiasnosci przemystowe;.




Zgodnie z art. 131, do sgddéw panstwa czlonkowskiego moze by¢ ztozony wniosek o zastosowanie
Srodkéw tymczasowych (w tym zabezpieczajgcych) w odniesieniu do unijnego znaku towarowego,

ktére stosuje sie, na mocy prawa tego panstwa, do znaku krajowego. (ust.1)

2. Odnosnie do naruszenia prawa do firmy:

W mysl art. 432 k.c. firma stanowi oznaczenie, pod ktérym dziata przedsiebiorca. Zgodnie z
art. 43% k.c., firmg osoby prawnej jest jej nazwa. Z zestawienia art. 432 k.c. i art. 43° k.c. wynika, ze
firma powinna stanowi¢ oznaczenie pozwalajgce na odréznienie od siebie poszczegdinych przedsie-
biorcéw uczestniczacych w obrocie gospodarczym. Ze wzgledu na swg role odrdzniajgcg, zwtaszcza
w odniesieniu do przedsigbiorcéw cieszgcych sie uznaniem na rynku i czynigcych wymierne naktady
na reklame, firma moze by¢ nosnikiem znacznej wartosci majgtkowej (chociaz jest niezbywalna).
Moze ona pozwala¢ konsumentom na identyfikacje towaréw lub ustug i wywotywaé u nich skojarzenia

z renomg przedsiebiorcy, jakoscig jego towardw lub ustug.

Przepis art. 430 k.c. stanowi, ze przedsiebiorca, ktérego prawo do firmy zostato zagrozone
cudzym dziataniem, moze zgda¢ zaniechania tego dziatania, chyba ze nie jest ono bezprawne. W
przypadku dokonania naruszenia moze on takze zgda¢ usuniecia jego skutkow, ztozenia oswiadcze-
nia lub oswiadczen odpowiedniej tresci i formy, naprawienia na zasadach ogolnych szkody

majatkowej lub wydania korzysci uzyskanych przez naruszajgcego.

Naruszenie prawa do firmy moze przybraé¢ rézne formy, charakteryzujgc sie z zasady intencjg
skorzystania z renomy uprawnionego, ,wdarcia sie” w jego klientele (P. Ksiezak, M. Pyziak-Szafnicka
(red.), ,Kodeks cywilny. Komentarz. Cze$¢ ogdlna”, LEX 2014, pkt 3 komentarza do art. 439k.c.), np.
poprzez wywotanie u niej mylnego wyobrazenia o istnieniu powigzania pomiedzy uprawnionym a
naruszycielem. Roszczenie o zaniechania dziatan zagrazajgcych prawu do firmy ma charakter
prewencyjny. Jego dochodzenie warunkowane jest kumulatywnym spetnieniem przestanek:

- zaistnienia dziatania przedsiebiorcy zagrazajgcego firmie uprawnionego,

- bezprawnosci tego dziatania.

Ponowny (poprzedni zlozony w sprawie sygn. akt XXII 92/18 zostat oddalony przez Sad
postanowieniem wydanym 12/12/2018 r.) wniosek spétek S. i S. nie nadaje sie do uwzglednienia z
uwagi na jego zlozenie po przeszto czterech latach uzywania przez obowigzang spornych
oznaczen. Jesli tak dtugi czas trwania stanu objetego zarzutem naruszenia nie wptywat negatywnie
na realizacje przez uprawnione praw do znakow towarowych i do firmy nalezy uznac, ze nie majg one
interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia. Moze to wynika¢ z charakteru $wiadczonych przez
strony ustug i rodzaju oferowanych towaréw, réznych rynkéw, na ktérych prowadzg one dziatalnosc
gospodarczg oraz odmiennych relatywnych kregéw konsumentéw i kontrahentéw. Uprawnione nie
przedstawiajg zadnej korespondencji stron, prawdopodobnie zatem obowigzana nie zostata nawet

powiadomiona o zastrzezeniach spétek S. i S. .

W okolicznosciach sprawy Sad jest przekonany, ze uprawnione powinny wystgpi¢ z pozwem i

ewentualnie zawnioskowaé udzielenie zabezpieczenia w toku procesu, o ktéorym Sad rozstrzygnie




znajgc zarzuty i twierdzenia pozwanej. Nalezy wyjasni¢, ze udzielenie zabezpieczenia w tak szerokim
zakresie, jak zgdajg tego uprawnione, nie moze pozosta¢ bez wptywu na prowadzenie przez S. S.A.
dziatalnosci gospodarczej, skoro obowigzana dziata na rynku od wielu lat nalezy z rozwagg oceni¢
stusznosé wniosku i potrzebe niezwtocznego uzyskania przez uprawnione zabezpieczenia przysztych
roszczen. Spotki S. i S. nie wskazuja przyczyn tak pdéznego wystapienia z wnioskiem

przedstawiajac wyktadnie przepisu art. 289 p.w.p., z ktérg trudno sie Sadowi zgodzié.

Kwestia przedawnienia roszczeh wynikajgcych z naruszenia prawa do unijnego znaku
towarowego nie zostata uregulowana w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 207/2009, w tym zakresie
znajdujg zatem zastosowanie przepisy prawa krajowego (por. wyrok Trybunatu sprawiedliwosci UE z
13/02/2014 r. w sprawie C-479/12 ...):

Zgodnie z przepisem art. 289 ust. 1 w zw. z art. 298 zdanie drugie p.w.p., roszczenia z tytutu
naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy ulegajg przedawnieniu z uptywem trzech lat. Bieg
przedawnienia rozpoczyna sie od dnia, w ktérym uprawniony dowiedziat sie o naruszeniu swego
prawa i 0 osobie naruszyciela, oddzielnie co do kazdego naruszenia. Jednakze w kazdym przypadku
roszczenie przedawnia sie z uptywem pieciu lat od dnia, w ktérym nastgpito naruszenie. Do
przedawnienia roszczen z uptywem tego terminu nie ma znaczenia $wiadomosé, dobra lub zta wiara
naruszyciela. W konsekwencji przedawnienia dochodzi do ograniczenia prawa ochronnego,
wiascicielowi znaku stuzg bowiem wszystkie uprawnienia pozytywne, jego wytacznos$¢ zostaje jednak
ograniczona w ten sposéb, ze nie moze on skutecznie przeciwstawi¢ sie uzywaniu przez osobe

trzecig okreslonego oznaczenia, pomimo zaistnienia okolicznosci wskazanych w art. 296 ust. 2 p.w.p.

Zgodnie z trescig przepisu art. 289 p.w.p., bieg przedawnienia okreslajg zaréwno termin a
tempore scientiae, jak i a tempore facti. Ten ostatni, nakazujgc jego liczenie od obiektywnie
zaistniatego zdarzenia, realizuje 0ogdlng zasade, iz rozpoczecie biegu terminu przedawnienia nie moze
by¢ uzaleznione od zachowania sie podmiotu, ktéremu przystuguje roszczenie. Termin przedawnienia
i tak rozpocznie swoj bieg od dnia nastgpienia okreslonego zdarzenia, niezaleznie od zachowania
uprawnionego. Zdarzeniem tym, jest — zgodnie z art. 289 — naruszenie patentu. Kluczowe jest zatem
wskazanie momentu, w ktérym ono nastepuje i kiedy sie konczy, przez co wyodrebnione mogg zostac
poszczegoblne postaci naruszenia, na co wskazuje art. 289 ust. 1 zdanie drugie. Wyktadnia tego
przepisu, w odniesieniu do czyndéw ztozonych z wielu jednorodzajowych dziatan, podejmowanych na
przestrzeni dluzszego czasu, budzita przez wiele lat zasadnicze kontrowersje w orzecznictwie i

doktrynie prawa wtasnos$ci przemystowej. Mozna tu wyrézni¢ trzy koncepcije:

1. czynu ciggtego,
2. serii identycznych dziatan popetnianych dzien po dniu,
3. naruszenia rozumianego jako wkroczenie w sfere praw wytgcznych powoda (niezastosowania

sie do zakazéw ustawowych).

Ad.1. Zgodnie z wyrokiem Sadu Najwyzszego z 30/04/1974 r. (Il CR 161/74 OSPiKA 1975 nr
10), wydanym na gruncie obowigzujgcego wowczas przepisu art. 57 ustawy z 19/10/1972 r. o

wynalazczosci, w wypadku, w ktérym naruszenie prawa polega na wytwarzaniu okreslonych




przedmiotéw przez diuzszy okres, w gre wchodzi jedno naruszenie o charakterze ciggtym. W takiej
sytuacji bieg przedawnienia roszczen rozpoczyna sie od dnia ustania stanu ciggtego stanowigcego

naruszenie prawa a nie od zaistnienia stanu bezprawnego.

Formuta przyjeta przez Sad Najwyzszy miata swoje zrédta w karno-prawnych koncepcjach
czynu ciggtego. Taka teza spotkata sie jednak z oceng negatywng; <<zasadne zastrzezenia>> zgftosit
do niej S. Grzybowski (...), a za zdecydowanie <<bfedng>> uznat S. Softysiriski. Zdaniem tego autora
<<sens krétszych terminébw przedawnienia polega na tym, aby unikngc trudnych kwestii dowodowych
po uptywie dtuzszego okresu. (...) (A. Szewc Naruszenie wtasno$ci przemystowej, Warszawa 2003,
str. 215, glosa S. Grzybowskiego - OSPiKA 1975 nr 10 s. 436 i nast., S. Sottysinski, A. Szajkowski, T.
Szymanek Komentarz do prawa wynalazczego Warszawa 1990). Odnoszenie do regulacji cywilno-
prawnych instytucji prawa karnego musi by¢ uznane za oczywiscie nieprawidtowe. W Swietle art. 303 i
n. p.w.p. naruszenie patentu nie stanowi przestepstwa. (M. du Vall [w:] E. Nowicka, U. Prominska, M.

du Vall Prawo wtasnosci przemystowej Warszawa 2007, str. 166).

Zdaniem Sadu przyjecie konstrukcji czynu ciggtego prowadzitoby do zaprzeczenia idei prze-
dawnienia. W sytuacji diugotrwatego (ciagtego) naruszania znaku towarowego, termin przedawnienia
faktycznie w ogole nie rozpoczynatby biegu. Skutkowatoby to permanentnym stanem niepewnosci w
stosunkach prawnych, brak byloby bowiem elementu dyscyplinujgcego uprawnionego do szybkiej
reakcji na dziatania osoby trzeciej, ktérych nie akceptuje. Tymczasem sktonienie go do dochodzenia
jego roszczen w okreslonych terminach ma zasadnicze znaczenie dla realizacji zasady prawo-

rzadnosci, kazde bezprawie powinno sie bowiem spotka¢ z szybka reakcjg ze strony uprawnionego.

Przedawnienie roszczen majgtkowych wynikajgcych z praw wiasnosci przemystowej nalezy
ocenia¢ na gruncie stosunkéw gospodarczych, gdzie ustawodawca krotkimi terminami, mobilizuje
przedsiebiorcéw do dochodzenia przystugujgcych im roszczen i eliminowania naruszen. Lezy to w
interesie zaréwno uprawnionych, ktérych roszczenia powinny byé w catosci, bez zwiloki zaspokojone,
jak réwniez naruszycieli, ktdérzy po uptywie okreslonego czasu zyskujg pewnos¢, ze ich dziatania nie
beda juz sankcjonowane, zaniechanie uprawnionego przekonuje ich bowiem o tym, ze nie wkraczajg

w sfere jego praw wytgcznych.

Ad. 2. Konstrukcja wielokrotnych identycznych dziatah ocenianych pojedynczo jako odrebne
naruszenia jest zdaniem Sadu trudna do zaakceptowania. Jej praktyczne zastosowanie jest wtasciwie
niemozliwe, wymagatoby bowiem (przy dlugotrwatosci dziatann pozwanego) kazdorazowego
skonkretyzowania i zindywidualizowania poszczegélnych czynéw (naruszen), tak aby w sposdb
jednoznaczny okresSlona zostata podstawa faktyczna powddztwa. Tymczasem, np. w przypadku
seryjnej produkcji i statego wprowadzania towaréw do obrotu, ich magazynowania, eksportu nie da sie
wyodrebni¢ i zindywidualizowaé dziatan naruszajgcego. W ocenie Sadu, opartej na doswiadczeniu
orzekania w tego rodzaju sprawach, praktycznie nie ma to miejsca. Powodowie nie wskazujg ani dat,
ani nie konkretyzujg dziatah pozwanych, ktére stanowi¢ majg podstawe stawianych im zarzutéw
naruszania praw wytgcznych (chyba, Zze domagajg sie zasadzenia odszkodowania lub zwrotu
bezpodstawnie uzyskanych korzysci za okreslony czas). Przeciwnie, jedynie w sposdb ogdlny

stwierdzajg, ze naruszenie miato lub ma miejsce.

Ad. 3. Sad jest przekonany o stusznosci pogladu utozsamiajgcego naruszenie z wkroczeniem

(w okreslony jednym z zakazéw art. 66 p.w.p. sposéb) w sfere prawa wytgcznego. Pisze o tym prof.
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Janusz Szwaja w artykule Przedawnienie w prawie wtasnosci przemystowej [w] Ksiega pamigtkowa z
okazji 85-lecia ochrony wtasnosci przemystowej w Polsce. Wydawnictwo Urzedu Patentowego RP
Warszawa 2003 s.213-227., a takze w Komentarzu do Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji
(Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2006 s.952-953). Za takim rozwigzaniem opowiada sie¢ Andrzej
Szewc (Naruszenie wtasnosci przemystowej. WP LexisNexis Warszawa 2003 s.211-218 — tam takze
powotywane tezy B.Gawlika Cywilnoprawna ochrona praw majgtkowych. w Prawo wynalazcze.

Zagadnienia wybrane. Warszawa 1978).

Przyjecie za poczatek biegu przedawnienia daty wkroczenia przez osobe nie majgcg zgody
uprawnionego w sfere jego prawa wylgcznego pozwala na stworzenie konstrukcji spojnej i odpowiada-
jacej istocie przedawnienia roszczen. Zapewnia szybkg reakcje na naruszenie praw powoda, a
rownoczesnie daje pozwanemu gwarancje, ze po uptywie okreslonego prawem czasu jego dziatania
nie bedg przedmiotem zarzutéw, uniemozliwiajgc mu w praktyce dowodzenie jego racji. Przy ciggtym
naruszeniu prawa wytgcznego okres ten nalezatoby zatem liczy¢ od poczgtkowego, a nie od
koncowego terminu dziatan naruszyciela. (A.Szewc idem s.217, por. takze uchwata Sadu
Najwyzszego z 17/02/2006 r. Il CZP 84/05 OSNC 2006/7-8/114)

Za naruszenie prawa do znaku towarowego w rozumieniu art. 296 ust. 1 p.w.p. uznac nalezy
kazdg z form dziatania wymienionych w art. 154 p.w.p., a nie kazde pojedyncze dziatanie, stanowigce
uzycie znaku towarowego. Takie rozumienie pojecia poczgtku biegu przedawnienia dominuje obecnie
w doktrynie i orzecznictwie (por. np. wyroki Sgdu Apelacyjnego w Warszawie z 31/08/2012 r. | ACa
51/12 i1z 23/02/2013 r. | ACa 1001/12). Sad podziela poglad przedstawiony w tej kwestii przez prof. dr
hab. K. Szczepanowska-Koziowskg w opracowaniu pt. Przedawnienie roszczei w prawie wfasnosci
przemystowej (w: Spory o wifasnosc intelektualng, Ksiega jubileuszowa dedykowana Profesorom
Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi., red. A. Matlak, S. Stanistawska-Kloc, Wolters Kluwer,
Warszawa 2013, s.1193-1206). Analizujgc naruszenie autorka zwraca uwage na strone subiektywng

dziatania pozwanego, czynu ciggtego, na ktory skifada sie szereg zachowanh podjetych w wykonaniu z

gory powzietego zamiaru.

Jedno wiec naruszenie stanowi¢ bedzie opatrywanie towaru znakiem towarowym, uzywanie
go w informacji handlowej i reklamie, import, eksport, sktadowanie w celu oferowania towaréw
opatrzonych znakiem, czy w koncu uzywanie znaku w firmie lub nazwie przedsiebiorstwa. W ocenie
Sadu decydujgc sie na uzywanie okreslonego oznaczenia przedsiebiorca ma ogoélny zamiar
wykorzystania go w zakresie prowadzonej przezeh dziatalnosci gospodarczej w funkcjach wiasciwych
znakowi towarowemu. Mozna zatem uznaé, ze do naruszenia dochodzi juz w chwili rozpoczecia
uzywania kolizyjnego oznaczenia na terytorium, na ktérym chroniony jest znak osoby trzeciej, w
odniesieniu do towardow lub ustug identycznych z tymi, dla ktérych znakowi udzielono ochrony lub do

nich podobnych.

Do roszczen przewidzianych przepisem art. 430 k.c. zastosowanie znajduje przepis art. 118
k.c. o trzyletnim terminie przedawnienia roszczen majatkowych zwigzanych z prowadzeniem

dziatalnosci gospodarcze;j.
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Kwestig wymagajgcg wyjasnienia w procesie bedzie wiec ewentualne przedawnienie roszczen
i tolerowanie przez uprawnione naruszen (venire contra factum proprium nemini licet). Z odpisu
petnego z rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego wynika, ze S. S.A. zostata
zarejestrowana pod tg firmg w dniu 11 wrzesnia 2014 r. Uprawnione nie podajg przyczyn wystgpienie
z wnioskiem po tak diugim czasie tolerowania uzywania kolizyjnych oznaczen, nie wykazujg takze

konkretnych faktéw na poparcie interesu prawnego w niezwtocznym uzyskaniu zabezpieczenia.

Z tych przyczyn Sad postanowit o oddaleniu wniosku. (a contrario art. 730! k.p.c.)

Zarzadzenie:

16/01/2019r.
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