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POSTANOWIENIE

Dnia 16 pazdziernika 2019 r.

Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat
Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw Wspoélnotowych
w sktadzie nastepujgcym:

Przewodniczacy sedzia SO Beata Piwowarska
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 pazdziernika 2019 r. w Warszawie
sprawy z wniosku K. N.V. z siedzibg w Heerenveen
z udziatem D.C.

0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddali¢ wniosek.

UZASADNIENIE

Po uzupetnieniu brakéw formalnych 11 pazdziernika 2019 r. K. N.V. z siedzibg w Heerenveen

whniosta o udzielenie zabezpieczenia roszczen o:

1. zakazanie D.C. oferowania, wprowadzania do obrotu oraz magazynowania dla tych celéw
tancuchéw rowerowych oznaczonych znakami towarowymi Unii Europejskiej ,KMC” (numer: EUTM
000446252 oraz/lub EUTM 001031236), a takze uzywania tych znakéw towarowych w dokumentach
handlowych i w reklamie w odniesieniu do tahcuchéw rowerowych, ktére to towary nie zostaty
uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez
wiasciciela tych znakéw towarowych lub za jej zgodag

poprzez: zakazanie obowigzanemu — na czas trwania postepowania — oferowania, wprowadzania do
obrotu oraz magazynowania dla tych celdw tancuchéow rowerowych oznaczonych znakami
towarowymi Unii Europejskiej ,KMC” (numer: EUTM 000446252 oraz/lub EUTM 001031236), a takze
uzywania tych znakéw towarowych w dokumentach handlowych, tj. np. na paragonach, fakturach,
cennikach i w reklamie tj. na broszurach, materiatach reklamowych, w szczegdlnosci na stronie
internetowej prowadzonej pod domeng www. (...).com.pl oraz na innych stronach internetowych
wykorzystywanych lub bedacych pod kontrolg obowigzanego, w odniesieniu do tancuchéw
rowerowych, ktore to towary nie zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez wiasciciela tych znakéw towarowych lub za jej zgodg;



2. zakazanie obowigzanemu oferowania, wprowadzania do obrotu oraz magazynowania dla tych
celéw fancuchoéw rowerowych oznaczonych znakami towarowymi ,KMC” (numer: EUTM 000446252
oraz/lub EUTM 001031236), a takze uzywania tych znakow towarowych w dokumentach handlowych,
i w reklamie w odniesieniu do tancuchéw rowerowych, ktére to towary zostaty przepakowane przez
obowigzanego w opakowania pozbawione tych znakéw towarowych a takze pozbawione nazwy

producenta bgdz jego autoryzowanego dystrybutora,

poprzez: zakazanie obowigzanemu — na czas trwania postepowania — oferowania, wprowadzania do
obrotu oraz magazynowania dla tych celéw fancuchéw rowerowych oznaczonych znakami
towarowymi ,KMC” (numer: EUTM 000446252 oraz/lub EUTM 001031236), a takze uzywania tych
znakow towarowych w dokumentach handlowych, tj. np. na paragonach, fakturach, cennikach i w
reklamie tj. na broszurach, materiatach reklamowych, w szczegdlnosci na stronie internetowej
prowadzonej pod domeng www. (...).com.pl oraz na innych stronach internetowych wykorzystywanych
lub bedacych pod kontrolg obowigzanego, w odniesieniu do tancuchéw rowerowych, ktére to towary
zostaty przepakowane przez obowigzanego w opakowania pozbawione tych znakéw towarowych a

takze nazwy producenta badz jego autoryzowanego dystrybutora, w tym, szczegdlnosci towaréw o

nastepujgcym wygladzie:

3. o0 nakazanie obowigzanemu wycofania z obrotu tancuchéw rowerowych oznaczonych znakami
towarowymi ,KMC” (numer: EUTM 000446252 oraz/lub EUTM 001031236), ktére to towary zostaty
przepakowane przez obowigzanego w opakowania pozbawione tych znakéw towarowych a takze

pozbawione nazwy producenta badz jego autoryzowanego dystrybutora

poprzez: nakazanie zajecia — na czas trwania postepowania — tancuchéw rowerowych oznaczonych
znakami towarowymi ,KMC” (numer: EUTM 000446252 oraz/lub EUTM 001031236), ktére to towary
zostaty przepakowane obowigzanego w opakowania pozbawione tych znakéw towarowych a takze

pozbawione nazwy producenta badz jego autoryzowanego dystrybutora, w tym, szczegodlnosci

towaréw o nastepujgcym wygladzie:

Whniosta ponadto o zagrozenie obowigzanemu nakazaniem zaptaty kwoty 1.000 ztotych na rzecz
uprawnionej za kazdy dzien naruszenia przez niego ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w

punkcie 1a i 1b wniosku.



Sad ustalit:

K.. N.V. z siedzibg w Heerenveen nalezy do grupy przedsiebiorstw kontrolowanych przez K.
Co., Ltd z siedzibg w T. (T.). Grupa K. jest liderem w produkcji taricuchéw rowerowych. K. zostata
zatozona przez C.W. na T. w 1977 r. i przez ponad 40 lat rozszerzyta swojg dziatalno$¢ takze na rynki
europejskie — dziatajgc poprzez uprawniong oraz na rynek (...), a aktualnie ma biura i dystrybutorow

na catym swiecie, takze w P..

Grupa K. produkuje tancuchy rowerowe, fancuchy do motocykli, samochodoéw i dla przemystu.
Od 1986 r. produkuje takze fancuchy na licencji (...), a poza nimi szerokg game fancuchéw
rowerowych serii Z, X i K do wszystkich systemoéw jedno i wielorzedowych oferowanych pod witasng
markg, do réznych typéw rowerdw, z réznych potek cenowych. Stosowanie przez Grupe K.
najlepszych materiatbw i nowoczesnych technologii jest gwarancjg poprawnego dziatania
mechanizmu napedowego w rowerach, w ktérych zastosowano tancuch Grupy K. . Najnowsze
produkty serii SL (Super Light) to najlzejsze tahcuchy rowerowe na swiecie. Przez kilkadziesigt lat
dziatalnosci na rynku akcesoriéw rowerowych Grupa K. uzyskata renome i szerokg rozpoznawalnos¢
wsréd konsumentéw. Jest laureatem wielu nagréd, swiadczgcych o wysokiej jakosci produktow, jak i

ich wyjgtkowym designie.

Ze wzgledu na renome produktéw i dbato$¢ o bezpieczenstwo konsumentéw, K. dystrybuuje
swoje towary w ramach oficjalnej sieci sprzedazy, poprzez upowaznione do tego podmioty na
poszczegolnych rynkach na catym swiecie. Uprawniona wprowadza do obrotu towary Grupy K. na
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. (dowdd: wydruki ze stron internetowych Kk.)
Partnerzy uprawnionej sprzedajacy produkty Grupy K. w Unii Europejskiej, w tym takze w P., muszg
spetnia¢ wysokie standardy swiadczenia ustug obejmujacych obstuge klienta, ustugi pozakupowe oraz
sposéb prezentacji towaru i dziatanie reklamowe. Grupa K. posiada w P. trzech oficjalnych
dystrybutoréw: (...) Sp. j., (...) oraz (...) K. Ortowska. (dowdd: odpis z rejestru handlowego k.30-34,

print-screen k.38-49, wydruki ze strony internetowej k.51-61, oswiadczenie k.63)

K. Co., Ltd z siedzibg w T. przystugujg prawa do stownych unijnych znakéw towarowych KMC
zarejestrowanych w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej pod numerami:
- 446252 dla towaréw w klasie 7 klasyfikacji nicejskiej (tancuchy rolkowe dla przemystu) z
pierwszenstwem od 29 stycznia 1997 r.,
- 1031236 dla towaréw w klasie 12 klasyfikacji nicejskiej (fancuchy rowerowe, tancuchy motocyklowe,
taricuchy rolkowe do rowerdw, fancuchy do motocykli) z pierwszenstwem od 3 grudnia 1998 r.

(dowdd: swiadectwa rejestracji i wydruki z bazy EUIPO k.65-79)

12 wrzes$nia 2019 r. uprawniona uzyskata zgode K. na dochodzenie roszczeh zwigzanych z

naruszeniami praw do znakéw towarowych KMC. (dowdd: o$wiadczenie k.81)

Znaki towarowe KMC wykorzystywane sg do oznaczania towaréw poprzez ich trwate
grawerowanie w materiale, z ktdérego sg one wykonane, umieszczanie na opakowaniach tych

towarow, a takze w reklamie i dystrybucji, m. in. w nastepujgcy sposoéb:



ALL NEW

packaging style

Znak towarowy KMC pemni przy tym funkcje odrézniajgcg i jakosciowg gwarantujgc
konsumentom, ze w opakowaniu znajduje sie oczekiwany przez nich produkt, o cechach i jakosci
odpowiadajacych wysokim standardom Grupy K., w tym ze wskazéwkami i instrukcjami dotyczacymi
serwisu i punktéw kontaktowych. Instrukcja w formie ulotki wewnetrznej i opis na opakowaniu sg
przettumaczone na rozne jezyki, w tym na jezyk polski. Wysoka jako$¢ opakowania sprawia, ze towar

jest odporny na uszkodzenia podczas transportu. (dowdd: print-screen k.83-90, dowdd rzeczowy)

D.C. prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg S. D.C. w Murowanej Goslinie zajmuje
sie importem czesci i akcesoriéw rowerowych bezposrednio z C. i T. . Na swojej stronie internetowej
pod adresem www.(...).com.pl informuje, ze jest przedstawicielem marek (...),(...),(...),(...),(...),(...) i
(...). W swojej ofercie ma takze produkty Grupy K.. Prezentujgc je postuguje sie znakiem towarowym
KMC i wskazuje Grupe K. jako producenta, zardbwno w opisie oferowanego produktu, zamieszczajgc

jego fotografie, jak i w katalogu.

Obowigzany poprzez strone internetowg www. (...).com.pl wprowadza do obrotu w P., oferuje
i reklamuje towary ze znakiem KMC, niekiedy nawet 25% taniej niz u autoryzowanych dystrybutorow
Grupy K.. (dowdd: informacja z CEIDG k.93, wydruk ze strony internetowej k.95-96, wydruk katalogu
S. 2016/2017 k.98-102, print-screen k.104-105, zestawienie cen towaréw k.107)

Nabywca otrzymuje towary w opakowaniach o wygladzie: innym niz
oryginalne opakowania produktéw Grupy K.. Nie zawierajg one znakéw towarowych KMC,
standardowej identyfikacji graficznej stosowanej przez Grupe K. ani petnej specyfikacji produktu.
Umieszczone sg na nich natomiast: nazwa S. i nazwa sklepu internetowego S., nazwa produktu —
tancuch rowerowy, informacja o pochodzeniu towaru — T., hasta reklamowe obowigzanego oraz znaki
towarowe innych producentéw wspdtpracujgcych z obowigzanym, ktérzy sg bezposrednimi
konkurentami Grupy K. na rynku akcesoriéw rowerowych. Znak towarowy KMC widnieje natomiast na
fakturze VAT otrzymanej przez nabywce po zakupie towaru. Obowigzany przepakowuje zatem
produkty Grupy K. we witasne opakowania, z pominieciem jej znakéw towarowych, standardowej
towarzyszacej im identyfikacji graficznej i kolorystyki oraz niezbednej konsumentom informac;ji i

specyfikacji produktu. Grupa K. deklaruje, ze produkty zbyte przez obowigzanego nie zostaty
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wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez nig ani za jej
zgodg. Nigdy tez nie zostata powiadomiona przez obowigzanego o zamiarze przepakowania i nie

wyrazita na to zgody. (dowdd: faktura k.109, oswiadczenie k.111, dowdd rzeczowy)

Sad zwazyt:

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub koncowemu
odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odréznienia go (bez
ewentualnosci wprowadzenia w bigd) od towaréw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Euro-
pejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 23.05.1978 r. w sprawie 102/77 (...), z 18.06.2002 r. w sprawie
C-299/99 (...), z 8.05.2008 r. w sprawie C-304/06 (...), wyrok Sadu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w
sprawie T-157/08 (...)

Prawo wylgczne zostato przyznane, aby umozliwi¢ wtascicielowi znaku towarowego ochrone
jego szczegodlnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mogt spetia¢ wtasciwe mu funkcje
wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub ustugi oraz gwarantowania ich jakosci, a takze
funkcje komunikacyjng, reklamowsg i inwestycyjng. Wykonywanie prawa wytgcznego jest zastrzezone
dla przypadkéw, w ktérych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia wptywa lub moze
negatywnie wptywac na petnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunatu z 22.09.2011 r. w sprawie
C-482/09 (...), a takze wyroki z 18.06.2009 r. w sprawie C-487/07 (...) z 23.03.2010 r. w sprawach
potgczonych od C-236/08 do C-238/08 (...)

Przepis art. 9 ust. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w
sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi natomiast,
ze bez uszczerbku dla praw wtasciciela 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 towaréw lub ustug,
oznhaczenia, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:

a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug,
ktére sg identyczne z tymi, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany;

b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest uzywane w
odniesieniu do towardw lub ustug, ktoére sg identyczne lub podobne do towaréw lub ustug, dla ktérych
znak ten zostat zarejestrowany, jezeli istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcéw w btad,
ktére obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezaleznie od tego, czy jest
ono uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére sg identyczne, podobne lub niepodobne do
tych, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy sie on renomg w Unii i
uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzys$¢ lub jest

szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Zgodnie z wyrokiem Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej wydanym 25 lipca 2015 r. w
sprawie C-129/17 (...), art. 9 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie

znaku towarowego Unii Europejskiej nalezy interpretowaé wten sposob, ze wiasciciel znaku



towarowego moze sprzeciwic sie temu, by osoba trzecia bez jego zgody usuwata z towaréw objetych,
jak w okolicznosciach sprawy w postepowaniu gtdwnym, procedurg sktadu celnego wszystkie
oznaczenia identyczne ztym znakiem iumieszczata na nich inne oznaczenia w celu dokonania
przywozu tych towaréw lub wprowadzenia ich do obrotu w EOG, gdzie nie byly dotad jeszcze

sprzedawane.

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

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

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 $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c) przywoéz lub wywdz towardéw pod takim oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako czesci tych nazw;
e) 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 grozba 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
rozporzgdzenia, sad powinien je, na wniosek powoda, zastosowa¢ do ochrony znaku unijnego. Odnosi
sie to wprost do przepisow:

- art. 296 ust. 1 p.w.p., zgodnie z ktérym osoba, ktdérej 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 ogélnych albo poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci
odpowiadajacej optacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich
dochodzenia bytyby nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku,

- art. 286 p.w.p., zgodnie z ktérym sad, rozstrzygajgc o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o bedgcych wiasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych
wytworach oraz $rodkach i materiatach, ktore zostaly uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w
szczegoblnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasgdzonej na

jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu.

Zgodnie z art. 131, do sgdéw panstwa czionkowskiego 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)

Zabezpieczenia roszczenh przedsiebiorcy w tym zakresie udziela sie na zasadach ogdlnych.
Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w kazdej sprawie cywilnej podlegajgcej

rozpoznaniu przez sad lub sad polubowny, zarbwno 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 zapadtego w sprawie orzeczenia lub w inny sposdb
uniemozliwi albo powaznie utrudni osiggniecie celu postepowania w sprawie. Przy wyborze sposobu
zabezpieczenia sgd uwzgledni interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewni¢ nalezytg

ochrone prawng, a obowigzanego nie obcigza¢ ponad potrzebe.

Wylgcznos¢é K. Co., Ltd uzywania w obrocie handlowym na terytorium Unii Europejskiej
stownego znaku towarowego KMC dla tancuchéw rowerowych wynika w sposob niewatpliwy ze
Swiadectw rejestracji i wydrukéw z bazy EUIPO. Przyszte roszczenia K. N.V. oparte na przepisach
cyt. rozporzadzenia nie zastuguja jednak na zabezpieczenie ze wzgledu na niewykazanie przez
uprawniong legitymacji czynnej. Zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporzadzenia, unijny znak towarowy
moze by¢ przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do niektérych lub wszystkich towaréw lub
ustug, dla ktérych znak ten jest zarejestrowany, w catej Unii lub w jej czesci. Licencja moze byc¢
wytgczna lub niewytgczna. Bez uszczerbku dla postanowienn umowy licencyjnej licencjobiorca moze
wystgpi¢ z powddztwem o naruszenie unijnego znaku towarowego wytgcznie za zgodg wiasciciela
tego znaku. Jednakze licencjobiorca wylgczny moze wszczg¢ takie postepowanie, jezeli wiasciciel
znaku towarowego, po otrzymaniu oficjalnego wezwania, nie wytacza sam we wiasciwym terminie

powodztwa w sprawie naruszenia. (ust. 3)

Zatgczony do wniosku dokument zatytutowany ,Statement — consent of rightholder” datowany
na 12 wrzesnia 2019 r. stanowi jedynie dowdd na to, ze osoba, ktéra je podpisata ztozyta
oswiadczenie tej tresci (art. 245 k.p.c.), a nie tego, ze prawidtowo reprezentowany witasciciel znaku
zawart z uprawniong umowe licencyjng, w jakiej dacie i miejscu, na jakich warunkach, w jakiej formie.
Jakkolwiek przepisy prawa unijnego nie wymagajg dla tego rodzaju umowy wpisu do rejestru EUIPO
ani nawet zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, to licencjobiorca wystepujacy z
pozwem lub z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia winien zlozyé szczegdétowe wyjasnienia
dotyczace okolicznosci zawarcia umowy oraz dowody umozliwiajgce sadowi dokonanie oceny, czy
spetnione zostaty przestanki warunkujgce samodzielne dochodzenie roszczen wynikajgcych z
naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego. (por. wyrok TSUE z 21.02.2013 r. w sprawie C-
561/11 (...).

Zwazywszy, ze uprawniona nie sprostata obowigzkowi uprawdopodobnita, ze jako licencjo-
biorca (wytgczny lub nie) legitymowana jest do dochodzenia roszczen wynikajgcych z naruszenia
prawa do stownych unijnych znakéw towarowych KMC zarejestrowanych w Urzedzie Unii Europejskiej
ds. Wtasnosci Intelektualnej pod nr (...) wniosek o udzielenie ich zabezpieczenia podlega oddaleniu,

ze wzgledu na nieuprawdopodobnienie roszczen. (a contrario art. 730" k.p.c.)



