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POSTANOWIENIE

Dnia 15 listopada 2019 r.

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

Przewodniczacy sedzia SO Beata Piwowarska
po rozpoznaniu ha posiedzeniu niejawnym w dniu 15 listopada 2019 r. w Warszawie
sprawy z wniosku C.LLC z siedzibg w Miami (USA)
z udziatem A. spélki z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Gdyni

0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia:
I. udzieli¢ C. , LLC z siedzibg w Miami zabezpieczenia roszczen o:

1. zakazanie A. spofce z ograniczong odpowiedzialno$cig z siedzibg w Gdyni naruszania prawa z
rejestracji miedzynarodowej wskazujgcej Unie Europejska, stownego znaku towarowego ,Needles no
more” zarejestrowanego przez Biuro Miedzynarodowe Swiatowej Organizacji Wiasnosci Intelektualne;
pod numerem IR1343850 polegajacych na: umieszczaniu na towarach w postaci preparatéw
kosmetycznych do pielegnacji skéry, w szczegdlnosci kremoéw kosmetycznych, oraz ich opakowaniach,
oznaczenia ,Needles no more”, jak rowniez oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, sprzedawaniu,
skladowaniu w wyzej wymienionych celach oraz reklamowaniu przez obowigzang preparatéw
kosmetycznych do pielegnacji skory, w szczegdlnosci kremow kosmetycznych, opatrzonych

oznaczeniem ,,Needles no more”, w szczegolnosci o nastepujgcym lub analogicznym wyglgdzie:

Needles no more

identycznym ze znakiem towarowym ,Needles no more” zarejestrowanym przez

Biuro Miedzynarodowe Swiatowej Organizacji Wtasnosci Intelektualnej pod numerem IR1343850

poprzez zakazanie obowigzanej — na czas trwania postepowania — umieszczania na towarach w
postaci preparatéw kosmetycznych do pielegnacji skéry, w szczegélnosci kreméw kosmetycznych oraz
ich opakowaniach oznaczenia ,,Needles no more” w jakiejkolwiek formie graficznej, oferowania,

wprowadzania do obrotu, skladowania w wyzej wymienionych celach oraz reklamowania preparatéow



kosmetycznych do pielegnacji skoéry, w szczegdlnosci kremdw kosmetycznych, opatrzonych

Needles no more

oznaczeniem ,,Needles no more” w jakiejkolwiek formie graficznej, w szczegdélnosci

2. nakazanie obowigzanej wycofania z obrotu oraz nakazanie zniszczenia, bedgcych wilasnoscig
obowigzanej, produktéw w postaci preparatéw kosmetycznych do pielegnacji skory, w szczegdlnosci

kreméw kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem ,,Needles no more”, w jakiejkolwiek formie gra-

Needles no more

ficznej, w szczegolnosci o nastepujgcym lub analogicznym wyglgdzie: identycznym
ze znakiem towarowym ,,Needles no more” zarejestrowanym przez Biuro Miedzynarodowe Swiatowej

Organizacji Wtasnosci Intelektualnej pod numerem 1R1343850,

poprzez:

a. nakazanie zajecia — na czas trwania postepowania — wszystkich bedgcych wiasnoscig obowigzanej
preparatéw kosmetycznych do pielegnacji skory, w szczegdélnosci kreméw kosmetycznych,

opatrzonych oznaczeniem ,,Needles no more”, w jakiejkolwiek formie graficznej, w szczegdlnosci:

Needles no more

znajdujgcych sie w siedzibie obowigzanej, miejscu prowadzenia przez nig
dziatalnosci gospodarczej, w hurtowniach lub magazynach obowigzanej oraz w innych miejscach
ustalonych przez komornika w toku postepowania zabezpieczajgcego i oddanie ich pod dozoér

obowigzanej, komornika lub osoby trzeciej,

b. nakazanie obowigzanej — na czas trwania postepowania — wycofania z obrotu, w szczegdlnosci od
jej dystrybutoréw i partnerow handlowych, bedacych jej wlasnoscig preparatow kosmetycznych do

pielegnacji skory, w szczegolnosci kremoéw kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem ,,Needles no

Needles no more

more”, w szczegdlnosci:
Il. oddali¢ wniosek w pozostatej czesci;

lll. wyznaczy¢ C. LLC z siedzibg w Miami dwutygodniowy termin dla wystgpienia wzgledem A. spétki z
ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Gdyni z pozwem obejmujgcym roszczenia okreslone w
pkt I.
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UZASADNIENIE

Po uzupetnieniu brakéw formalnych, 13 listopada 2019 r. C. LLC z siedzibg w Miami wniosta o

udzielenie zabezpieczenia roszczen o:

1. zakazanie A. spoice z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Gdyni naruszania prawa z
rejestracji miedzynarodowej wskazujgcej Unie Europejska, stownego znaku towarowego ,Needles no
more” zarejestrowanego przez Biuro Miedzynarodowe Swiatowej Organizacji Wtasnosci Intelektualne;
pod numerem IR1343850.

polegajgcych na: umieszczaniu na towarach w postaci preparatow kosmetycznych do pielegnaciji
skory, w szczegdlnosci kremow kosmetycznych, oraz ich opakowaniach, oznaczenia ,Needles no
more”, jak rowniez oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, sprzedawaniu, skfadowaniu w wyzej
wymienionych celach oraz reklamowaniu przez obowigzang preparatéw kosmetycznych do pielegnacji

skory, w szczegolnosci kreméw kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem ,,Needles no more”, w

Needles no more

szczegolnosci o nastepujgcym lub analogicznym wygladzie:

identycznym ze znakiem towarowym ,Needles no more” zarejestrowanym przez Biuro

Miedzynarodowe Swiatowej Organizacji Wiasnosci Intelektualnej pod numerem IR1343850

poprzez zakazanie obowigzanej — na czas trwania postepowania — umieszczania na towarach w
postaci preparatéw kosmetycznych do pielegnacji skory, w szczegdlnosci kreméw kosmetycznych oraz
ich opakowaniach oznaczenia ,Needles no more” w jakiejkolwiek formie graficznej, oferowania,
wprowadzania do obrotu, sprzedawania, skladowania w wyzej wymienionych celach oraz
reklamowania produktéw w postaci preparatow kosmetycznych do pielegnacji skéry, w szczegolnoci

kreméw kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem ,Needles no more” w jakiejkolwiek formie

Needles no more

graficznej, w szczegdlnosci o nastepujgcym lub analogicznym wyglgdzie:

2. nakazanie obowigzanej wycofania z obrotu oraz nakazanie zniszczenia, bedgcych wiasnoscig
obowigzanej, produktéw w postaci preparatow kosmetycznych do pielegnacji skéry, w szczegodlnosci

kremow kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem ,Needles no more”, w jakiejkolwiek formie

Needles no more

graficznej, w szczegolnosci o nastepujagcym lub analogicznym wygladzie:



identycznym ze znakiem towarowym ,Needles no more” zarejestrowanym przez Biuro
Miedzynarodowe Swiatowej Organizacji Wiasnosci Intelektualnej pod numerem IR1343850.

poprzez:

a. nakazanie zajecia — na czas trwania postepowania — wszystkich, bedagcych wtasnoscig obowigzanej,
towaréw w postaci preparatow kosmetycznych do pielegnacji skoéry, w szczegdlnosci kremow

kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem ,Needles no more”, w jakiejkolwiek formie graficznej, w

Needles no more

szczegolnosci o nastepujgcym lub analogicznym wygladzie: znajdujgcych sie w
siedzibie obowigzanej, miejscu prowadzenia przez obowigzang dziatalnosci gospodarczej, w
hurtowniach lub magazynach obowigzanej oraz w innych miejscach ustalonych przez komornika w
toku postepowania zabezpieczajgcego i oddanie ich pod dozér obowigzanej, komornika albo osoby

trzeciej;

b. nakazanie obowigzanej — na czas trwania postepowania — wycofania z obrotu, w szczegélnosci od
swoich dystrybutoréw i partnerow handlowych, bedgcych jej wlasnoscig produktéw w postaci prepara-
téow kosmetycznych do pielegnacji skéry, w szczegolnosci kremow kosmetycznych, opatrzonych

oznaczeniem ,Needles no more”, w szczegolnosci o nastepujgcym lub analogicznym wygladzie:

Needles no more

. (pkt 1)

Na podstawie art. 756° w zw. z art. 1050" i 1051" k.p.c. — w przypadku wydania postanowienia w
przedmiocie zabezpieczenia — wniosta o zagrozenie obowigzanej nakazaniem zaptaty sumy 500
ztotych na rzecz uprawnionej za kazdy dzien naruszenia przez nig obowigzkéw okreslonych w punkcie

1.1 oraz .2 petitum wniosku. (pkt Il.)

Sad ustalit:

C. LLC z siedzibg w Miami, zatozona w 2000 r., jest jednym ze Swiatowych liderow branzy
kosmetycznej, w szczegodlnosci w dziedzinie kosmetykéw wptywajgcych na dobrg kondycje skoéry oraz
przeciwdziatajgcych skutkom jej starzenia sie. Spétka prowadzi badania majgce na celu doskonalenie i
zwiekszenie efektywnosci sprzedawanych przez nig preparatow. Konsumentom znana jest przede
wszystkim jako witasciciel marki Dr. B. nawigzujgcej do nazwiska lekarza, innowatora w dziedzinie

kosmetologii F.B.. (dowdd: wydruki ze strony internetowej k.40-49, 51-58)

C. LLC jest uprawniona do stownego znaku towarowego Needles no more zarejestrowanego
przez Biuro Miedzynarodowe Swiatowej Organizacji Wiasnosci Intelektualnej pod numerem IR1343850
dla towardéw z klasy 3. klasyfikacji nicejskiej, w tym dla kremow kosmetycznych do skory, balsaméw do

ciafa, peelingdw, balsaméw do skéry, nawilzaczy do skory, emolientdéw, maseczek do skory, maseczek



do twarzy, srodkéw oczyszczajgcych skore, tonikdw do skory, eksfoliantéw do skéry, kremow
kosmetycznych do oczu i nieleczniczych serum do skér. Rejestracja zostata uznana na terytorium Unii
Europejskiej 11 maja 2017 r. (dowdd: wydruk z bazy EUIPO k.60-62)

Znak ten jest intensywnie wykorzystywany na rynku polskim. Dzigki wysitkom uprawnione;j
réwniez w Polsce ma ugruntowang pozycje i wysokg rozpoznawalnos¢ w branzy kosmetycznej, w
szczegolnosci w zakresie tzw. dermokosmetykow do pielegnacji skory dojrzatej. Kosmetyki ze znakiem
Needles no more sg towarami wysokiej klasy, o uznanej renomie. Z tego wzgledu sg one
sprzedawane wytgcznie za posrednictwem sieci drogerii wyspecjalizowanych w sprzedazy produktow o
podwyzszonym standardzie. Na rynku polskim marka Needles no more jest obecha od wielu lat,
poczatkowo tak oznaczone kosmetyki dostepne byty w sieci drogerii (...), obecnie najwigkszym
dystrybutorem produktéw uprawnionej jest sie¢ drogerii (...). Produkty ze znakiem Needles no more
sg oferowane i wprowadzane do obrotu w sklepach stacjonarnych i w sklepie internetowym (...).pl.
Niezaleznie od tego polski odbiorca moze naby¢ je na stronie internetowej uprawnionej. (dowdd:
wydruki ze stron internetowych k.64-67)

Znak towarowy Needles no more jest intensywnie uzywany na stronach internetowych
dystrybutoréw. Pojawia sie on réwniez na forach internetowych bedacych platformami do wymiany

opinii. (dowdd: wydruki ze stron internetowych k.69-75)

A. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Gdyni rozpoczeta dziatalnos¢
gospodarczg w 2014 r. w zakresie produkcji wyrobéw kosmetycznych i toaletowych, sprzedazy
hurtowej perfum i kosmetykdw, sprzedazy detalicznej kosmetykéw i artykutdw toaletowych w
wyspecjalizowanych sklepach. (dowdd: odpis z KRS k.77-82, wydruki ze strony internetowej k.84-104)
Spotka produkuje kosmetyki, ktére sprzedaje za posrednictwem witasnej strony internetowej, a takze za
posrednictwem aptek i drogerii internetowych prowadzonych przez innych przedsigbiorcow. W
aptekach i drogeriach internetowych obowigzana oferuje m.in. preparaty kosmetyczne przeznaczone

do pielegnaciji skéry dojrzatej z serii Needles no more (kremy kosmetyczne, olejki i zele nawilzajgce)
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w opakowaniach o wygladzie: . Oznaczenie stowne Needles no more

widoczne jest zarbwno na opakowaniu produktu, jak ina tekturowym opakowaniu zewnetrznym.



(dowdd: wydruki ze stron internetowych k.106-107, 109, 111-112114-115, 117, 110, 121,123124, 126-
127)

8 pazdziernika 2019 r. uprawniona dokonata zakupu kontrolowanego dwdch egzemplarzy
preparatu kosmetycznego do pielegnacji skéry - koncentratu hydro-liftingujgcego z oznaczeniami
Needles no more. Na tekturowym pudetku jako wytwdérca wskazana zostata obowigzana. (dowdd:

faktury k.129,131, fotografie k.16-18, dowody rzeczowe)

19 grudnia 2018 r. obowigzana zgtosita do Urzedu Unii Europejskiej ds. Wtasnosci

Needles no more

nr 018002557. C.LLC wniosta
sprzeciw wobec jego rejestracji. (dowdd: wydruk z bazy EUIPO k.133-143)

Intelektualnej stowno-graficzny znak towarowy

Odpowiadajgc na wezwanie do zaniechania naruszen, w piSmie datowanym na 17 czerwca
2019 r. obowigzana przyznata, ze doszlo do naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego
Needles no more i zobowigzata sie do zaniechania naruszen, jednak produkty z takim oznaczeniem

usuneta jedynie ze swojej strony internetowej. (dowdd: korespondencja k.145-151, 153)

Sad zwazyk

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub koncowemu
odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odréznienia go (bez
ewentualnosci wprowadzenia w btgd) od towardéw 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 Sgdu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w
sprawie T-157/08 (...)

Prawo wytgczne zostato przyznane, aby umozliwi¢ wiascicielowi znaku towarowego ochrone
jego szczegodlnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mogt spetniaé wlasciwe mu funkcje
wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub ustugi oraz gwarantowania ich jakosci, a takze
funkcje komunikacyjng, reklamowg i inwestycyjng. Wykonywanie prawa wytgcznego jest zastrzezone
dla przypadkow, 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 hatomiast,
ze bez uszczerbku dla praw witasciciela nabytych przed datg zgtoszenia lub datg pierwszenstwa
unijnego znaku towarowego wtasciciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, ktére
nie majg jego zgody, uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towaréw lub ustug,

oznaczenia, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:



a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do towardw lub ustug,
ktore 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 towarow lub ustug, ktére sg identyczne lub podobne do towardw lub ustug, dla ktérych
znak ten zostat zarejestrowany, jezeli istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcéow w btad,
ktére obejmuje prawdopodobiehAstwo 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 odrdzniajgcego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego (zaréwno unijnego, jak i
krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci
wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy poréwnywaé cato$ciowo, a decydujgce znaczenie
mie¢ bedg elementy odrdzniajace, a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze zna-
kiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupetnien — wszystkie jego elementy, lub
gdy rozpatrywane jako cato$é, wykazuje nieznaczne réznice, ktére nie zostang dostrzezone przez
przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20.03.2003 r. C-291/00 (...) Dwa znaki towarowe sg
do siebie podobne, jezeli z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcéw, sg przynajmniej czesciowo
identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01
(...) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sg identyczne, czy tez mozna mowic zaledwie
o podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech
znakéw i ich catosciowego oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie
uwaznego i rozsgdnego przecietnego konsumenta. (tak wyroki Trybunatu z 20.03.2003 r. w sprawie C-
291/00(...), z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 (...)

Dokonujgc oceny podobienstwa towaréw i ustug nalezy braé¢ pod uwage wszystkie czynniki cha-
rakteryzujgce zachodzgce miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie ich rodzaj i przeznaczenie,
sposob uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze ich wzajemny,
konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sgdu z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00 (...),
Z 4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 (...) Catosciowa ocena zaktada pewng wspotzalezno$¢ migdzy branymi
pod uwage czynnikami, w szczegdlnosci podobieristwem znakdéw oraz podobiehstwem towardw/ustug,
ktérych one dotyczg, przy czym niski stopien podobienstwa towaréw i ustug moze byé zrownowazony
znaczacym stopniem podobienstwa znakéw i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznosci - tak wyroki
Trybunatu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 (...), z 13.09.2007 r. w sprawie C-234/06 (...), z 18.12.2008
r. w sprawie C-16/06 (...)

W mys| utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad istnieje, gdy
znaczna czes¢ wiasciwego kregu odbiorcow mogtaby zostaé sktoniona do omytkowego zakupu towaru
pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub ustugi pochodza z tego
samego przedsigbiorstwa), ewentualnie mogtaby uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodzg z przedsie-
biorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97
(--.), Z 4.05.1999 r. w sprawach potgczonych C-108/97, C-109/97 (...), z 22.06.1999 r. w sprawie C-



342/97 (...)Prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad powinno by¢é oceniane w sposéb catosciowy,
wedtug sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych
okolicznosci konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zaleznosci miedzy podobienstwem
oznaczen i towardw lub ustug, ktérych one dotycza. (tak wyroki Trybunatu z 11.11.1997 r. w sprawie C-
25/95 (...), 2 23.03.2006 r. w sprawie C-206/04 (...), z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 (...), z 8.05.2014
r. w sprawie C-591/12 (...)oraz wyroki Sgdu z 9.07.2003 r. w sprawie T-162/01(...) i z 20.01.2010 r. w
sprawie T-460/07 (...)

Wiasciwy krgg odbiorcow sktada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowanych,
dostatecznie uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentow moze sie roznie ksztatto-
wac w zaleznosci od kategorii towardw lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z 22.06.1999 r. w sprawie C-
342/97 (...), z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 (...)i z 12.01.2006 r. C-361/04 (...)Przecietny konsument
rzadko ma mozliwosé przeprowadzenia bezposredniego poréwnania réznych znakéw towarowych, musi
zazwyczaj zdac¢ sie na zachowany w pamieci niedoskonaty ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym wieksze,
im silniejszy jest charakter odrozniajgcy znaku towarowego, ktéry wynika z jego samoistnych cech lub
renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci na rynku). (tak wyroki Trybunatu z 22.06.1999 r. w sprawie C-
342/97 (...), z11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 (...) i 2 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 (...)

Istnieje pewna wspéizaleznosé pomiedzy znajomoscig znaku wsrod odbiorcow, a jego charakte-
rem odrézniajgcym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odréznia-
jacy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrdzniajgcym charakterem wynikajagcym z jego znajo-
mosci wsrod odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w szcze-
golnosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugos$¢ okresu jego uzywania, wielko$¢
inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promociji, udziat procentowy zainteresowa-
nych grup odbiorcow, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych z okreslo-
nego przedsiebiorstwa, jak réwniez oswiadczenia izb handlowych i przemystowych lub stowarzyszen za-
wodowych. (tak wyrok Sadu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 (...) Ciezar udowodnienia sity znaku

towarowego i jego odrézniajgcego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegajg wytacznie 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) 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 grozba naruszenia unijnego
znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje zakazujgcg okreslonych
dziatan. Stosuje rowniez srodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktérych celem jest zapewnie-

nie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, ze je$li w prawie krajowym istniejg inne



jeszcze sposoby (srodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzgdzenia, sgd
powinien je, na wniosek powoda, zastosowa¢ do ochrony znaku unijnego. Odnosi sie to wprost do
przepiséw ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowe;j:

- art. 296 ust. 1 p.w.p. stanowigcego, ze osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato
naruszone, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zgda¢ zaniechania naruszania, wydania
bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia rowniez naprawienia wyrzg-
dzonej szkody: na zasadach ogélnych albo poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci
odpowiadajgcej opfacie 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. stanowigcego, ze sad, rozstrzygajgc o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o bedgcych wilasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych
wytworach oraz srodkach i materiatach, ktére zostaty 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.

Zgodnie z art. 131, do sgdéw panstwa cztonkowskiego moze byé zlozony wniosek o zastosowanie
Srodkow tymczasowych (w tym zabezpieczajgcych) w odniesieniu do unijnego znaku towarowego,

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

Zabezpieczenia roszczen wynikajgcych z naruszenia praw wtasnosci przemystowej i zasad
uczciwej konkurencji udziela sie¢ na zasadach ogdinych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie
zabezpieczenia w kazdej sprawie cywilnej podlegajacej rozpoznaniu przez sad lub sad polubowny,
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. Przy
wyborze sposobu zabezpieczenia sgd 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 jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniezne, sad udziela zabezpieczenia w taki
sposobb, jaki stosownie do okolicznosci uzna za odpowiedni, nie wytgczajac sposobdw przewidzianych
do zabezpieczenia roszczen pienieznych, w szczegdlnosci sad moze unormowac prawa i obowigzki

stron na czas trwania postepowania - art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.

Wytacznosé C. LLC uzywania na terytorium Unii Europejskiej znaku towarowego Needles no
more dla towarow w klasie 3. klasyfikacji nicejskiej, m.in. kreméw kosmetycznych i balsaméw do
wynika w sposéb niewatpliwy z wydrukéw z baz urzeddéw rejestracyjnych. Dla identycznych lub bardzo
podobnych towaréw (preparaty kosmetyczne do pielegnacji skory) przeznaczonych dla tego samego
kregu nabywcoéw i zaspakajajgcych te same ich potrzeby spotka A. uzywa identycznego ze znakiem

uprawnionej oznaczenia stownego Needles no more oraz bardzo podobnego oznaczenia stowno-



Needles no more

graficznego , W ktorym element stowny ,Needles no more” identyczny ze znakiem ma
charakter dystynktywny, niewatpliwie kojarzacych sie ze znakiem towarowym uprawnionej. Jego
uzywanie moze wprowadzaé nabywcow w btgd. W szczegdlno$ci moga oni uznaé, ze kosmetyki tak
oznaczone pochodzg od uprawnionej do znaku towarowego Needles no more lub podmiotu

powigzanego z nig gospodarczo.

Korzystanie przez obowigzang w dziatalnosci produkcyjnej i handlowej, w zwigzku z
oferowaniem, reklamowaniem i wprowadzaniem do obrotu preparatéw do pielegnacji ciata z kwestiono-
wanych oznaczenh zaktdca wykonywanie przez znak towarowy uprawnionej przynaleznych jej funkcji
oznaczenia pochodzenia, reklamowej i jakosciowej. Moze takze dziata¢ na szkode charakteru
odrézniajgcego tego znaku prowadzgc do jego degeneraciji. Uprawdopodobnienie faktu naruszania
przez obowigzang prawa C. LLC w sposdb zdefiniowany w art. 9 ust. 2 a. i b. rozporzgdzenia
uzasadnia uznanie za stuszne — na tym etapie postepowania - roszczen okreslonych w art. 9 ust. 3

rozporzgdzenia oraz w art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p.

Uprawniona nalezycie uprawdopodobnita swoj interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia.
Aby nie wystgpity niekorzystne dla niej skutki konieczne jest niezwloczne zapewnienie ochrony jej
prawa wytgcznego. Brak zabezpieczenia i dtugotrwate oczekiwanie na prawomocne rozstrzygniecie
sagdu o zakazaniu obowigzanej naruszen pozbawi uprawniong ochrony prawnej i uniemozliwi
osiggniecie celu postepowania gtdwnego. Uzywanie przez obowigzang w jego toku kwestionowanych
oznaczen bedzie utrwala¢ skutki naruszenia poprzez zacieranie, w odbiorze konsumentow, réznic
pomiedzy towarami stron. Usunigcie skutkdéw takich naruszen w przysziosci moze okazac sie bardzo

utrudnione, jesli w ogdle mozliwe.

Zadane sposoby zabezpieczenia odpowiadajg tresci przysztych roszczen. Zapewnig one C. ,
LLC nalezytg ochrone prawng, a obowigzanej nie obcigzg ponad potrzebe, moze ona bowiem
prowadzi¢ dziatalno$¢ gospodarczg nie naruszajgc praw oséb trzecich, w szczegdélnosci oznaczajgc
swe towary w sposéb dostatecznie sie odrdzniajgcy od towardéw uprawnionej. (art. 730" w zw. z art.
755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Stosownie do art. 733 k.p.c., Sad wyznaczyt uprawnionej dwutygodniowy termin, w ktérym

pismo wszczynajgce postepowanie powinno byé wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Uznajac, iz zajecie naruszajgcych produktéw nalezycie zabezpiecza wykonalno$¢ tymczaso-
wych zakazéw, Sad postanowit o oddaleniu wniosku o zagrozenie obowigzanej nakazaniem zaptaty na

rzecz uprawnionej sumy przymusowej (a contrario art. 756° § 1 k.p.c. w zw. z art. 1050" i art. 1051"

k.p.c.).

Whniosek oddalony zostat takze w tym zakresie, w jakim Sad dokonat mieszczgcych sie w
granicach wyznaczonych w art. 321 k.p.c. zmian sformutowan w poréwnaniu ze zgtoszonymi

zgdaniami.
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