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POSTANOWIENIE
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Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat
Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw Wspoélnotowych
w skfadzie nastepujgcym:
Przewodniczgcy sedzia SO Beata Piwowarska
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 listopada 2019 r. w Warszawie

sprawy z wniosku L. spotki z ograniczong odpowiedzialnoscia

w Bielsku—Biatej
z udziatem M. spétki z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Poznaniu

0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddali¢ wniosek.

UZASADNIENIE

z siedzibg

Po sprecyzowaniu wniosku L. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Bielsku—

Biatej zazadata udzielenia zabezpieczenia roszczenia o nakazanie M. spolce z ograniczong

odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu zaniechania naruszen praw do przestrzennego znaku

towarowego Unii Europejskiej 3D o nr 015216658 poprzez zakazanie obowigzanej oferowania,

wprowadzania do obrotu oraz reklamy, w tym w Internecie na stronie internetowej dostepnej pod

adresem: www. (...).pl oraz www. (...).pl towaréw w postaci: dtugopiséw, zawierajgcych na metalowym

klipsie oznaczenie ,SANTE”, niezaleznie od ich kolorystki, sktadajacych sie z korpusu gtdéwnego - w

postaci elementu o ksztatcie wydtuzonego walca z szesScioma Scieciami jego powierzchni zewnetrznej

rozmieszczonymi symetrycznie wzgledem siebie ponad srebrnym pierscieniem, ponizej ktérego

znajduje sie element profilowy $cietego, zaokraglonego stozka - w tym dtugopiséw o wygladzie:
jauje sie P y scieteg a9 g y! gop ygla



http://www.zakupydobiura.pl/
http://www.hurtowniadlabiur.pl/

oferowanych pod nazwami: ,Dtugopis Z SANTE automatyczny wielkopojemny”, ,P Diugopis SANTE 2
automatyczny”’, ,P Dtugopis Z SANTE S01 automatyczny”, poprzez: nakazanie obowigzanej
zaniechania - do czasu prawomocnego zakohczenia postepowania sgdowego — oferowania oraz
wprowadzania do obrotu w ramach otrzymywanych i kierowanych przez nig zapytan ofertowych oraz
postepowan o udzielenie zamoéwien publicznych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z pdézn. zm.), diugopiséw o wyglgdzie

przedstawionym powyzej, oferowanych obecnie pod wskazanymi nazwami handlowymi.

Whiosta ponadto o zagrozenie obowigzanej - na podstawie art. 756° k.p.c. - nakazaniem zaptaty na

rzecz uprawnionej kwoty 10.000 zt za kazdy wypadek naruszenia zakazu.

Sad ustalit:

L. spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Bielsku—Biatej specjalizuje sie w
produkcji i logistyce artykutdw z branzy biurowej i poligraficznej. Jej oferta skierowana jest do
wyspecjalizowanej grupy odbiorcéw — hurtowni, biur serwisowych, profesjonalnych przedsiebiorstw
sprzagtajgcych, sieci handlowych, drukarni offsetowych i cyfrowych oraz naswietlarni CTP. Uprawniona
ma wieloletnie do$wiadczenie, nieprzerwanie od 1989 r. prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg niemal w
catej Unii Europejskiej. (dowdd: odpis z KRS k.17-20, wydruki ze strony internetowej k.25-29, katalog

k.24, dowody rzeczowe)

Spotka L. jest uprawniona do przestrzennego unijnego znaku towarowego
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zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds.
Wiasnosci Intelektualnej pod nr 15216658, z pierwszenstwem od 16 marca 2016 r. dla towaréw w

klasie 16. klasyfikacji nicejskiej: otdwki korekcyjne; kredki otéwkowe; otdwki automatyczne; otowki




akwarelowe; otéwki weglowe; oféwki korekcyjne; otéwki automatyczne z wktadem grafitowym; otéowki
do rysowania; podstawki do dtugopiséw i otdéwkow; flamastry; pidra i dtugopisy; dtugopisy kolorowe;
pisaki do kaligrafii; piéra wieczne; dozowniki do wytrawiania w ksztaicie dtugopiséw; pisaki kolorowe;
markery, pisaki; pidra ze stali; korektory w piérze; pisaki do kaligrafii; piéra kulkowe; flamastry
zakreslacze; flamastry; piéra kulkowe; piérka do rysowania [grafiony]; piéra dla artystow; pidra [na
atrament]; piéra kulkowe; flamastry; mazaki; pudetka na piora i dtugopisy; markery, pisaki; piéra ze
stali; stojaki na pidra i dtugopisy; pidra wieczne; piora kulkowe; piéra i diugopisy [artykuty biurowe];
pudetka na pidra i dtugopisy; markery, pisaki; pisaki do kaligrafii; pisaki do kaligrafii; zbiorniczki z
tuszem do wiecznych piér; flamastry; piéra na tusz chinski; piéra zelowe; piéra z koncéwkami porowa-
tymi; piora kulkowe; wktady do piér; pidra i dtugopisy z metali szlachetnych; kulki do piér kulkowych;
elektryczne pirografy do wypalania w drewnie dla artystow; kleje w sztyfcie do celéw pismiennych;
dtugopisy z brokatem do materiatéw pismiennych; zbiorniczki z tuszem do wiecznych piér; wktady do
dtugopisow; koncowki do diugopiséw; pojemniki na artykuty papiernicze; pudetka na piora i dtugopisy;
piorniki pudetka na przybory do pisania; zaktadki do ksigzek. (dowdd: swiadectwo rejestracji EUIPO
k.30-33)

Znak ten przedstawia jeden z produktéw uprawnionej - diugopis sprzedawany pod nazwag
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handlowg ,record” . (dowdd: wydruki ze strony internetowej k.25-29, katalog k.24, karty

charakterystyki k.34-39, dowody rzeczowe)

M. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu prowadzi dziatalno$¢
gospodarczg od 2000 r. specjalizujgc sie w sprzedazy artykutéw biurowych. (dowdd: odpis z KRS
k.97-100, wydruki ze stron internetowych k.40-41) 15 stycznia 2015 r. strony zawarly umowe o
wspotpracy handlowej, na podstawie ktoérej obowigzana sprzedaje produkty uprawnionej. (dowdd:
umowa k.42-45, faktury k.46-55) Wspotpraca przebiegata bez zastrzezen do momentu ujawnienia

przez uprawniong faktu wprowadzania do obrotu przez obowigzang dtugopisu ,Sante” o wygladzie:




podobnym do diugopisu ,record”, cho¢ spotka L. nie wyrazita zgody na korzystanie przez

spotke M. z jej przestrzennego znaku towarowego. (dowody rzeczowe)

Obowigzana wprowadza do obrotu dtugopisy ,Sante” za posrednictwem internetowego kanatu
sprzedazy, na swoich stronach internetowych: (...).pl i (...) .pl, a takze w ramach postepowan

ofertowych i o udzielenie zamowienia publicznego. (dowod: print-screeny k.56-58, formularze ofertowe
k.59-96)

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 btad) 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 wylgczne zostato przyznane, aby umozliwi¢ wiascicielowi znaku towarowego ochrone
jego szczegdlnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten modgt spetnia¢ wilasciwe 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

potaczonych 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 wiasciciela nabytych przed datg zgtoszenia lub datg pierwszenstwa
unijnego znaku towarowego wiasciciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim,
ktére nie maja 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 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 towardéw lub ustug, ktére sg identyczne lub podobne do towardéw 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 towardéw lub ustug, ktore 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 korzy$¢ lub jest

szkodliwe dla odrézniajgcego 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$ciowo, a decydujgce znaczenie
mie¢ beda elementy odrdzniajgce, a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze zna-
kiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupetnien — wszystkie jego elementy,
lub gdy rozpatrywane jako cato$¢, wykazuje nieznaczne roznice, ktére nie zostang dostrzezone przez
przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20.03.2003 r. C-291/00 (...). Dwa znaki towarowe sa
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
Matratzen) 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 znakow 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 towardw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki cha-
rakteryzujgce zachodzgce miedzy nimi relacje (zalezno$ci), szczegdlnie ich rodzaj i przeznaczenie,
sposOb uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze ich wzajemny,
konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sadu z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00
ELS, z 4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 (...). Catosciowa ocena zaktada pewng wspotzalezno$¢ miedzy
branymi pod uwage czynnikami, w szczegdlnosci podobienstwem znakéw oraz podobienstwem
towarow/ustug, ktérych one dotycza, 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 mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad istnieje, gdy
znaczna cze$¢ wtasciwego kregu odbiorcédw mogtaby zostac¢ skioniona do omytkowego zakupu towaru
pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajgc, ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego
samego przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uznac¢, 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 btgd powinno byé oceniane w sposdb catosciowy,
wedlug sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych
okolicznosci konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zaleznosci miedzy podobienstwem
oznaczen i towaréw lub ustug, ktérych one dotycza. (tak wyroki Trybunatu z 11.11.1997 r. w sprawie C-

25/95 (...), z 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 Sadu z 9.07.2003 r. w sprawie T-162/01 (...) iz 20.01.2010r. w
sprawie T-460/07 (...)

Wiasciwy krag odbiorcow sktada sie z przecietnych konsumentow, nalezycie poinformowanych,
dostatecznie uwaznych i rozsgdnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie rdéznie
ksztattowa¢ w zaleznosci od kategorii towaréw 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 mozliwos¢ 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 odrézniajgcy 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 (...), z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 (...) i z 29.09.1998 r. w
sprawie C-39/97 {(...).

Istnieje pewna wspoizalezno$¢ pomiedzy znajomoscig znaku wsréd odbiorcow, a jego charakte-
rem odrézniajgcym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odrdznia-
jacy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrdzniajgcym charakterem wynikajgcym z jego znajo-
mosci wsréd odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w szcze-
golnosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugos¢ okresu jego uzywania, wielkos¢
inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promociji, udziat procentowy zainteresowa-
nych grup odbiorcéw, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzgcych z okreslo-
nego przedsigbiorstwa, jak rowniez oswiadczenia izb handlowych i przemystowych lub stowarzyszen

zawodowych. (tak wyrok Sgdu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 (...). Ciezar udowodnie-nia sity znaku

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

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

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

na towarach lub ich opakowaniach oraz oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich
magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub $wiadczenie ustug pod tym

oznaczeniem. (a., b.)

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
zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym istnieja
inne jeszcze sposoby (Srodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom
rozporzgdzenia, sad powinien je, na wniosek powoda, zastosowac do ochrony znaku unijnego. Odnosi
sie to wprost do przepiséw art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. Zgodnie z art. 131, do sadéw panstwa
cztonkowskiego moze byé ziozony wniosek o zastosowanie $rodkéow 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 witasnosci przemystowej i zasad
uczciwej konkurencji udziela sie na zasadach ogoélnych. 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, ktory
istnieje wtedy, gdy jego brak uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie zapadtego w sprawie
orzeczenia lub w inny sposdb uniemozliwi albo powaznie utrudni osiggniecie celu postepowania. Przy
wyborze sposobu zabezpieczenia sgd uwzglednia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu

zapewnic¢ nalezytg ochrone prawng, a obowigzanego nie obcigzac¢ 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
sposob, jaki stosownie do okoliczno$ci uzna za odpowiedni, nie wytgczajgc sposobdw przewidzianych
do zabezpieczenia roszczen pienieznych, w szczegolnosci sad moze unormowaé prawa i obowigzki

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

Wytacznosé spétki L. uzywania na terytorium Unii Europejskiej przestrzennego znaku
towarowego przedstawiajgcego dtugopis, m.in. dla dtugopisow wynika ze $wiadectwa urzedu
rejestracyjnego. Spotka M. oferuje i wprowadza do obrotu identyczne towary o wyglgdzie podobnym
do przedstawionego w znaku. Rd6znig sie one elementem stownym: RECORD w znaku uprawnionej i

SANTE w diugopisie obowigzane;j.

W ocenie Sadu przedstawione przez uprawniong okolicznoéci faktyczne i zaoferowany
materiat dowodowy nie sg wystarczajgce do stwierdzenia naruszenia przez obowigzang prawa do
znaku towarowego. Argumentacja zawarta w motywach wniosku jest wlasciwa raczej wzorom
przemystowym. Uprawniona koncentruje sie na podobienstwie ksztattu, rozmiaru dtugopisu i jego
poszczegolnych elementéw, nie poréwnuje przy tym swego znaku z towarem obowigzanej, lecz
diugopisy stron. Nie wyjasnia kwestii zdolnosci odrdzniajgcej unijnego znaku towarowego nr
15216658, nie wskazuje jego cech dystynktywnych i opisowych. Nie dostarcza zadnych dowodéw na

to, ze na skutek jego uzywania znak nabyt wyzszg od pierwotnej wtdrng zdolnos¢ odrézniajgca.

Tymczasem dla towaréw takich jak dtugopisy znak ma charakter wysoce opisowy,
przedstawia ksztatt dlugopisu znanego od kilkudziesieciu lat jako klasyczne dtugopisy automatyczne
(np. Z.). Jest zbudowany z tozsamych elementéw, ktérych wyglad nie wyréznia sie od tego typu

dlugopiséw obecnych na rynku. Nalezy zatem uzna¢, ze nie ksztalt obudowy, mechanizm, wymiary,




materiat i ogoéiny wyglad dtugopisu przedstawionego w znaku unijnym, lecz zakreslone stowo ,record”
zapisane charakterystyczng czcionkg ma zdolno$¢ odrézniajaca i wskazuje nabywcom pochodzenie
towaru. A wiasnie w tym stownym elemencie dtugopis obowigzanej rézni sie od znaku uprawnionej. W
miejscu typowym dla diugopiséw — na klipsie - znajduje sie zapisane pionowo, odmienng czcionka,
stowo ,Sante” i element graficzny, w Zaden sposéb nie kojarzgce sie ze znakiem spotki L. Rézne sg

takze ksztatty klipséw w znaku towarowym i dtugopisie obowigzanej.

Uprawniona nie dokonata analizy sposobu uzywania przez spotke M. dtugopiséw ,Sante”. Nie
przedstawita dowoddw na to, ze to wtasnie ich ksztatt jest uzywany przez obowigzang w funkcji znaku
towarowego, co nie wynika wprost z dowodow rzeczowych ani z wydrukow ze strony internetowej. Nic
nie wskazuje na to, by to ksztatt dtugopisu, a nie element stowno-graficzny na klipsie byt utozsamiany

przez nabywcow z pochodzeniem towaru.

Z tych wzgledow, przyszie roszczenie wynikajace z naruszenia prawa do unijnego
znaku towarowego nalezatlo uzna¢ za nieuprawdopodobnione, a w konsekwencji oddali¢

wniosek o jego zabezpieczenie. (a contrario art. 730" k.p.c.)




