Sygn. akt XXIl GWo 21/19

POSTANOWIENIE

Dnia 1 kwietnia 2019 r.

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

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
po rozpoznaniu ha posiedzeniu niejawnym w dniu 1 kwietnia 2019 r. w Warszawie
sprawy z wniosku S. Inc. z siedzibg w Vancouver
i A. Inc. z siedzibg w Vancouver (Kanada)
z udziatem I. W. i G. W.

0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia:
I. udzieli¢ zabezpieczenia roszczen:

1. S. Inc. z siedzibg w Vancouver i A.Inc. z siedzibg w Vancouver o ochrone prawa do stownego
znaku towarowego ,A.T.S. ELECTRO-LUBE” zarejestrowanego przez Urzad Unii Europejskiej ds.
Wiasnoéci Intelektualnej pod numerem 010201771, to jest roszczenia o zakazanie I. W. i G. W.
uzywania w obrocie oznaczen z elementem stownym ,A.T.S.” lub ,elektroluber” lub ,elektrolube” (w
tym w formach rozdzielonych spacjami, znakami interpunkcyjnymi, jak np. kropkami lub mysinikami, a
takze niezaleznie od formy zapisu elementu stownego ,elekiro” z wykorzystaniem litery ,k” lub ,c”) w
szczegodlnosci <ELEKTROLUBER>, <ELEKTROLUBER LEP>, <A.T.S. LEP>, <ElektroLuber S.C.>,
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ElektroLuber S.C.
Systemy Smarowania Maszyn i Urzadzeri w odniesieniu do olejéw, smardéw, systeméw dystrybuc;ji

olejéow i smaréw, systeméw dozowania srodkédw smarnych, ustug smarowania maszyn i urzgdzen,
ustug projektowania rozwigzan z zakresu smarowania maszyn, polegajgcego w szczegolnosci na ich
uzywaniu w Internecie, w tym w adresach poczty elektronicznej, w tresciach dostepnych za posred-
nictwem domeny internetowej ..., ... oraz ..., ha wyzej wymienionych towarach i ich opakowaniach, na

dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem wyzej wymienionych towaréw i ustug do obrotu, w tym na



fakturach, a takze w reklamie, promoc;ji

i informowaniu o0 wyzej wymienionych towarach i ustugach.

2. A. Inc. z siedzibg w Vancouver o ochrone firmy, to jest o zakazanie obowigzanym uzywania w
ramach dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z produkcja, oferowaniem, wprowadzaniem do obrotu
olejow, smardw, systeméw dystrybucji olejéw i smardw, systeméw dozowania $rodkéw smarnych,
ustug smarowania maszyn i urzgdzen, ustug projektowania rozwigzan z zakresu smarowania maszyn,
oznaczen z elementem stownym ,AT.S.” lub ,elektroluber” lub ,elektrolube” (w tym w formach

rozdzielonych spacjami, znakami interpunkcyjnymi jak np. kropkami lub mysinikami, a takze

niezaleznie od formy zapisu elementu stownego ,elekiro” z wykorzystaniem litery ,k” lub ,c”), w
szczegolnosci <ELEKTROLUBER>, <ELEKTROLUBER LEP>, <A.T.S. LEP>, <ElektroLuber S.C.>,
ElektroLuber
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ElektroLuber S.C.
Systemy Smarowania Maszyn i Urzadzeri polegajacego w szczeg(’)lnoéci na ich

uzywaniu w Internecie, w tym w adresach poczty elektronicznej, w tresciach dostepnych za
posrednictwem domeny internetowej ... , ... oraz... , na wyzej wymienionych towarach i ich
opakowaniach, na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem wyzej wymienionych towardow i ustug
do obrotu, w tym na fakturach, a takze w reklamie, promocji i informowaniu o wyzej wymienionych

towarach i ustugach,

poprzez: zakazanie I. W. i G. W., na czas trwania postepowania gtéwnego, uzywania w obrocie
oznaczen z elementem stownym ,A.T.S.”, ,elektroluber” Iub ,elektrolube” (w tym w formach
rozdzielonych spacjami, znakami interpunkcyjnymi, np. kropkami lub mysinikami, a takze niezaleznie
od formy zapisu elementu stownego ,elektro” z uzyciem litery ,k” lub ,c”), w szczegdlnosci:
<ELEKTROLUBER>, <ELEKTROLUBER LEP>, <A.T.S. LEP>, <ElektroLuber S.C.>,
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ElektroLuber S.C.
Systemy Smarowania Maszyn i Urzadzeri w odniesieniu do olejéw, smardw, systeméw dystrybuc;ji

olejéow i smardéw, systeméw dozowania srodkédw smarnych, ustug smarowania maszyn i urzadzen,
ustug projektowania rozwigzan z zakresu smarowania maszyn, polegajgcego w szczegolnosci na ich
uzywaniu w Internecie, w tym w adresach poczty elektronicznej, w tresciach dostepnych za
posrednictwem domeny internetowej ... , ... i ... , na wyzej wymienionych towarach i ich

opakowaniach, na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem wyzej wymienionych towaréw i ustug



do obrotu, w tym na fakturach, a takze w reklamie, promocji i informowaniu o wyzej wymienionych
towarach i ustugach;

II. oddali¢ wniosek w pozostatej czesci;

Ill. wyznaczyé S. Inc. z siedzibg w Vancouver i A. Inc. z siedzibg w Vancouver dwutygodniowy termin

do wystgpienia wzgledem obowigzanych z pozwem obejmujgcym roszczenia z punktu |.;

IV. zwrdcié S. Inc. z siedzibg w Vancouver i A. Inc. z siedzibg w Vancouver (solidarnie) z kasy Sadu

Okregowego w Warszawie kwote 300 (trzysta) ztotych tytulem nienaleznej czesci optaty sgdowe;j.
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22 marca 2019 r. S. Inc. z siedzibg w Vancouver i A. Inc. z siedzibg w Vancouver wniosty o
udzielenie zabezpieczenia roszczenia o ochrone stownego znaku towarowego ,A.T.S. ELECTRO-
LUBE” zarejestrowanego przez Urzad Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej pod numerem
010201771, to jest roszczenia o zakazanie I. W. i G. W. uzywania w obrocie oznaczen z elementem
stownym ,A.T.S.” lub ,elektroluber” lub ,elektrolube” (w tym w formach rozdzielonych spacjami,
znakami interpunkcyjnymi jak np. kropkami lub my$inikami, a takze niezaleznie od formy zapisu
elementu stownego ,elektro” z wykorzystaniem litery ,k” lub ,c”) w szczegdlnosci <ELEKTROLUBER>,
<ELEKTROLUBER LEP>, <AT.S. LEP>, <ElektroLuber S.C.>,
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w odniesieniu do olejow, smardéw, systemoéw dystrybucji olejow i smardéw, systemoéw dozowania

srodkéw smarnych, ustug smarowania maszyn i urzgdzen, ustug projektowania rozwigzan z zakresu
smarowania maszyn, polegajgcego w szczegoélnosci na ich uzywaniu w Internecie, w tym w adresach
poczty elektronicznej, w tresciach dostepnych za posrednictwem domeny internetowej ..., ... oraz ...,
na ww. towarach i ich opakowaniach, na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem ww. towarow i
ustug do obrotu, w tym na fakturach, a takze w reklamie, promocji i informowaniu o ww. towarach i

ustugach.

A. Inc. wniosta o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o ochrone firmy, to jest o zakazanie
obowigzanym uzywania w ramach dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z produkcjg, oferowaniem,
wprowadzaniem do obrotu olejéw, smardéw, systemdédw dystrybucji olejow i smaréw, systemow
dozowania srodkéw smarnych, ustug smarowania maszyn i urzadzen, ustug projektowania rozwigzan
z zakresu smarowania maszyn, oznaczen z elementem stownym ,A.T.S.” lub ,elektroluber” lub
selektrolube” (w tym w formach rozdzielonych spacjami, znakami interpunkcyjnymi jak np. kropkami
lub mysinikami, a takze niezaleznie od formy zapisu elementu stownego ,elektro” z wykorzystaniem
litery ,k” lub ,c"), w szczegodlnosci <ELEKTROLUBER>, <ELEKTROLUBER LEP>, <AT.S. LEP>,
<ElektroLuber S.C.>,
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polegajgcego w szczegdlnosci na ich uzywaniu w Internecie, w tym w adresach poczty elektronicznej,

w tredciach dostepnych za posrednictwem domeny internetowej ..., ... oraz ..., na ww. towarach i ich
opakowaniach, na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem ww. towaréw i ustug do obrotu, w tym

na fakturach, a takze w reklamie, promocji i informowaniu o ww. towarach i ustugach,

poprzez:

zakazanie obowigzanym, na czas trwania postepowania gtéwnego, uzywania w obrocie oznaczen z

elementem stownym ,A.T.S.” lub ,elektroluber” lub ,elektrolube” (w tym w formach rozdzielonych



spacjami, znakami interpunkcyjnymi jak np. kropkami lub mysinikami, a takze niezaleznie od formy
zapisu elementu stownego ,elektro” z wykorzystaniem litery ,k” lub ,c”) w szczegdlnosci
<ELEKTROLUBER>, <ELEKTROLUBER LEP>, <A.T.S. LEP>, <ElektroLuber S.C.>,
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w odniesieniu do olejow, smardw, systeméw dystrybucji olejow i smardéw, systeméw dozowania

srodkéw smarnych, ustug smarowania maszyn i urzadzen, ustug projektowania rozwigzan z zakresu
smarowania maszyn, polegajgcego w szczegdlnosci na ich uzywaniu w Internecie, w tym w adresach
poczty elektronicznej, w tresciach dostepnych za posrednictwem domeny internetowej ..., ... oraz ...,
na ww. towarach i ich opakowaniach, na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem ww. towaréw i
ustug do obrotu, w tym na fakturach, a takze w reklamie, promoc;ji i informowaniu o ww. towarach i

ustugach.

Uprawniona ad 2. wniosta ponadto o =zagrozenie obowigzanym nakazaniem zaptaty
(solidarnie) sumy przymusowej w kwocie 1.000 zt ,za kazde (indywidualne lub wspdlne) dziatanie
Obowigzanych na rzecz Uprawnionego ad. 2, za kazdy dzien naruszenia ktéregokolwiek z
obowigzkéw zaniechania okreslonych postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia, poczgwszy od 15

(pietnastego) dnia po dniu doreczenia Obowigzanym postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia”.

Sad ustalit:

S. Inc. z siedzibg w Vancouver jest spotkg prawa kanadyjskiego uprawniong do wielu unijnych
znakéw towarowych, m.in. do stownego znaku A.T.S. ELECTRO-LUBE zarejestrowanego w Urzedzie
Unii Europejskiej ds. Witasnoséci Intelektualnej (EUIPO) pod nr 010201771 z pierwszehstwem od
17/08/2011 r. dla towaréw w klasie 7 klasyfikacji nicejskiej (dozowniki smaru do maszyn). A. Inc. z
siedzibg w Vancouver jest licencjobiorcg tego znaku towarowego, upowaznionym na podstawie
umowy z 4 maja 2016 r. do wystepowania z powddztwami w sprawach o jego naruszenie. (dowdd:
wydruki z bazy i $wiadectwa rejestracji EUIPO k.113-121, 150-151, umowa k.123-148, dokumenty
spotek k. 55-66, 81-95, 69-78, 98-112)

S. Inc. i A. Inc. nalezg do grupy kapitatowej A., ktéra od ponad 40. lat z powodzeniem
prowadzi, na skale swiatowg, dziatalnos¢ w zakresie przemystowych produktéw smarnych. Do grupy
nalezg takze: A. Ltd. zatozona w Kanadzie w 1975 r., A. (UK) Ltd. zatozona w Wielkiej Brytanii w 1992
r. oraz A. Limited zatozona w Guernsey w 2015 r. Grupa od wielu lat odgrywa wiodgcg na swiecie role
w tworzeniu innowacyjnych, efektywnych iskutecznych urzgdzehn smarujgcych (automatycznych
podajnikéw smaru). Jej produkty charakteryzujg sie najlepszym wykonaniem i najwyzszej jakoSci
materiatami. Jest pomystodawcg innowacyjnych automatycznych systemdéw smarowania. Tworzac
produkty smarne wspotpracowata m.in. z inzynierami z .... W 1982 r. A. Ltd. stworzyta pierwszy w
swoim rodzaju dozownik smaru ... . Poczgwszy od wczesnych lat 80-tych XX wieku produkuje i

sprzedaje dozowniki smaru ze znakami Electro-Luber i A.T.S. Electro-Lube.

Od 2004 r. A. Inc. kontynuuje sprzedaz w Europie produktéw smarnych ze znakami
towarowymi ELECTRO-LUBER i A.T.S. ELECTRO-LUBE, bezposrednio w Finlandii, Franc;ji,



Niemiec, Witoch, Holandii, Szwecji, Zjednoczonego Krélestwa, Hiszpanii, Butgarii, Grecji, Portugalii,
Stowaciji, Belgii, Irlandii i Republiki Czeskiej, a poprzez spétki z nig powigzane A. (UK) Ltd. i A. Ltd. na
rynkach innych panstw europejskich. Produkty smarne, w tym dozowniki grupy A. sg dostepne na
polskim rynku od wielu lat w opakowaniach z oznaczeniem A. Inc. (dowdd: print-screeny k.168-176,
329-331, faktura k.178)

Uprawniona ad 1 korzysta ze znaku towarowego A.T.S. ELECTRO-LUBE udzielajgc licencji
na jego uzywanie pozostatym cztonom grupy kapitatowej. Znak jest umieszczany m.in. na opakowa-
niach produktéw smarnych, w tym dozownikéw, a takze stosowany w reklamie. (dowdd: print-screeny
k.168-176, umowa licencyjna k.123-148) Niezaleznie od uzywania znaku A.T.S. ELECTRO-LUBE,
grupa kapitatowa A. identyfikuje swoje towary uzywajgc znakéw unijnych z serii powigzanej wspolnym
elementem ,LUBER”, chronionych dla towaréw w klasie 7 klasyfikacji nicejskiej - produktéw smarnych:
TITAN CL LUBER nr 005591888, ULTIMATE LUBER nr 005591979, THE LUBER nr 007069669,
EURO-LUBER nr 008398133 i JACK-LUBER nr 008695108. (dowdd: wydruki z bazy EUIPO k.180-
199, print-screeny k.168-176)

I. W.iG.W. prowadza dziatalno$¢ gospodarczg jako wspolnicy spotki cywilnej ,,E.” w Legnicy.
W latach 1997-2007 wspotpracowali z niemieckim przedstawicielem spdtki A. Ltd., nabywali dozowniki
smaréw do maszyn od E. Ltd. w Anquilla i dystrybuowali produkty uprawnionych na polskim rynku.
Nastepnie pozostali w tej samej branzy produktowo-ustugowej oferujgc, wprowadzajgc do obrotu,
importujgc, eksportujgc i sktadujgc dla tych celdéw oraz reklamujgc, w tym za posrednictwem Internetu
dozowniki smaréw do maszyn z wykorzystaniem oznaczen ,A.T.S. Electro-Lube", ,ATS Electro-Lube"
lub ,Electro-Lube". Wyrokiem z 30 lipca 2015 r. Sad Okregowy w Warszawie zakazat obowigzanym
naruszenia praw A. Ltd. (wéwczas uprawnionego) do stownego znaku towarowego A.T.S. ELECTRO-
LUBE (nr 010201771) i prawa do firmy, w szczegdlnoéci poprzez wykorzystywanie oznaczen ,A.T.S.
Electro-Lube”, ,ATS Electro-Lube” lub ,Electro-Lube”, samodzielnie lub z dodatkowymi elementami.
Wyrok ten poprzedzony zostat zabezpieczeniem roszczen A. Ltd. (dowdd: odpis wyroku w sprawie
sygn. akt XXII GWzt 14/15 k.201-217, postanowienia w sprawie sygn. akt XXIl GWo 12/15 k.219-228)

Po wydaniu wyroku obowigzani uzywali oznaczeh nieznacznie zmienionych, bazujgcych na
elemencie stownym ,ElektroLuber” lub ,A.T.S.”, w tym: ELEKTROLUBER, ELEKTROLUBER LEP,
A.T.S. LEP i ElektroLuber S.C., w szczegdlnosci w sieci Internet, w nazwach domen internetowych (...
i ...), w tredciach strony ... i w adresach poczty elektronicznej. Oferowali obstuge przemystu w

zakresie smarowania maszyn i systemy dozowania srodkow smarnych. (o$wiadczenie uprawnionych)

Obowigzani nie sg w zaden sposéb powigzani gospodarczo z grupg A. i nie majg
upowaznienia do uzywania jej oznaczeh odrdzniajgcych. (oswiadczenie uprawnionych) Aktualnie
prowadzg dziatalno$¢ gospodarczg jako wspdlnicy spotek cywilnych pod firmami E.” i ,A.”. Zmienili
adres mailowy przypisany do prowadzonej dziatalnosci gospodarczej z ... na ... . (dowdd: wydruki z
CEIDG k.230-236) Dokonali rejestracji nazwy domeny internetowej ,,....”. Wyrokiem z 26 czerwca 2017
r. Sad Arbitrazowy przy Izbie Gospodarczej i Izbie Rolnej Republiki Czeskiej nakazat transfer tej
nazwy domeny na rzecz A. (UK) Ltd. (nr sprawy 07437). (dowdd: odpis wyroku k.238-244) Obecnie

korzystajg w swojej dziatalnosci gospodarczej z nazw domen internetowych ,..." i ...

zarejestrowanych na rzecz A. spotki z 0.0. w Legnicy), ktéra rejestruje nazwy domen oparte na
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oznaczeniu ,elektroluber” (,...”; ,....”; ,...” i ,...” - odzyskanych przez uprawnionych). (dowod: wydruk z
Krajowego Rejestru Domen k.246-253, wyroki sgdu arbitrazowego k.255-265)

Obowigzani oferujg i reklamujg smary i oleje uzywane w systemach smarowania, jak réwniez

systemy dystrybucji olejow i smardéw, systemy dozowania srodkéw smarnych, ustugi projektowania

rozwigzan z zakresu smarowania maszyn oraz ustugi smarowania maszyn i urzgdzen:
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Po zawezwaniu do préby ugodowej 23 marca 2018 r. w opisie swojej dziatalnosci dostepnym na
stronie pod adresem ... wskazali na ,opracowywanie technologii i innowacyjnych rozwigzan z zakresu
smarowania maszyn oraz systeméw dozowania”, czyli na ustugi projektowania systeméw smarowania,

nie zmieniajgc jednak catosciowo prezentowanej oferty. Na ich profilu na portalu spotecznosciowym ...

v Like 3\ Follow # Share
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Home

Posts © About
Photos Systemy smarowania maszyn
About £2 Industrial Company
»---. Znajduje sie odestanie do strony internetowej ...:  Communiy
Whisujgc adresy stron ... i ... w wyszukiwarce uzytkownik Internetu zostaje przekierowany na strone

pod adresem (dowdd: wydruki ze strony internetowej k.267-313)

. W. i G. W. uzywajg w prowadzonej dziatalnosci gospodarczej nastepujgcych oznaczen
odrézniajgcych stownych i stowno-graficznych dla identyfikacji produkowanych, oferowanych,
reklamowanych towaréw iustug, jak réwniez dla identyfikacji prowadzonej dziatalnosci
(przedsigbiorstwa) w znaczeniu przedmiotowym oraz podmiotowym (firmy spoétki cywilnej):

ELEKTROLUBER, ELEKTROLUBER LEP, A.T.S. LEP, ElektroLuber S.C,,
ElektroLuber

et e
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Uzywaijg ich m.in. w tresciach strony internetowej ... oraz na profilu na portalu spotecznosciowym ... :
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ElektroLuber S.C

Priecstamoeie regionain

(dowod:

wydruki ze strony internetowej k. k.267-313, informacja z bazy WHOIS k.314-317)

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

celu postepowania w sprawie.

Zabezpieczenie roszczen pienieznych moze nastgpi¢ m.in. poprzez zajecie ruchomosci. (art.
747 pkt 1 k.p.c.) Jezeli jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniezne, sad udziela go w taki sposob,
jaki stosownie do okolicznosci uzna za odpowiedni, nie wytgczajgc sposobow przewidzianych do
zabezpieczenia roszczen pienieznych, w szczegolnosci sgd moze unormowac prawa i obowigzki stron
na czas trwania postepowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.) Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sad
uwzglednia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnic¢ nalezytg ochrone prawng, a

obowigzanego nie obcigzaé ponad potrzebe.

1. Odnosnie do naruszenia prawa do znaku towarowego:

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, 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:

a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do towarow 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, ktoére sg identyczne lub podobne do towaréw lub ustug, dla ktérych
znak ten zostat zarejestrowany, jezeli istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia odbiorcow 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 towardw lub ustug, ktére sg identyczne, podobne lub niepodobne do
tych, dla ktorych 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 catosciowo, a decydujgce znaczenie
mie¢ bedg elementy odrézniajgce, a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze
znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupetnien — wszystkie jego

elementy, lub gdy rozpatrywane jako cato$é, wykazuje nieznaczne rdznice, 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 moéwi¢ 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 przecigtnego 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 (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 Sadu z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 ..., z
4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 ....) Catosciowa ocena zaklada pewng wspoizalezno$¢ miedzy branymi
pod uwage czynnikami, w szczegdlnosci podobienstwem znakéw oraz podobienstwem towardw/ustug,
ktérych one dotycza, przy czym niski stopieh podobiehAstwa towaréw i ustug moze byé zréwnowazony
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 czes¢ wlasciwego kregu odbiorcow mogtaby zosta¢ skioniona do omytkowego zakupu towaru
pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego
samego przedsigbiorstwa), 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 by¢ oceniane w sposdb catoSciowy, wedtug
sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okoliczno$ci
konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zalezno$ci miedzy podobiehstwem oznaczenh i towardow
lub ustug, ktérych one dotyczag. (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 ... i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07

)

Nalezy przy tym wyjasni¢, ze — zgodnie z wyrokiem wydanym przez Trybunat SprawiedliwoSci
UE w dniu 18/07/2013 r. w sprawie C-252/12 — jezeli znak towarowy nie zostat zarejestrowany w
kolorze, jednak uprawniony powszechnie uzywa go w konkretnym kolorze lub kombinacji koloréw, w
zwigzku z czym znaczna czesé odbiorcow kojarzy go z tym kolorem lub kombinacjg koloréw, to kolor lub
kolory uzyte przez osobe trzecig w oznaczeniu, ktéremu zarzuca sie naruszenie, sg istotne dla

catosciowej oceny ryzyka konfuzji lub czerpania nienaleznych korzysci.

Wiasciwy krag odbiorcow sktada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowanych,
dostatecznie uwaznych i rozsagdnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie rdznie
ksztattowaé 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 znakow
towarowych, musi zazwyczaj zda¢ 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 wspotzalezno$¢ pomiedzy znajomoscig znaku wsrdd odbiorcow, a jego charakte-
rem odrozniajgcym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter
odrézniajgcy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrozniajgcym charakterem wynikajacym z jego
znajomosci wsréd odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w
szczegoblnosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugosé okresu jego uzywania,
wielko$¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udziat procentowy
zainteresowanych grup odbiorcow, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzgcych
z okreslonego przedsigbiorstwa, jak rowniez oswiadczenia izb handlowych i przemystowych lub
stowarzyszen zawodowych. (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.)

Stosownie do art. 25 ust. 1 rozporzadzenia, unijny znak towarowy moze by¢ przedmiotem
licencji udzielonej w odniesieniu do niektorych lub wszystkich towardéw lub ustug, dla ktérych znak ten
jest zarejestrowany, w catej Unii lub w jej czesci. Licencja moze by¢ wylgczna lub niewytgczna. Bez
uszczerbku dla postanowien umowy licencyjnej licencjobiorca moze wystgpi¢ z powddztwem o
naruszenie unijnego znaku towarowego wytgcznie za zgodg wiasciciela tego znaku. Jednakze
licencjobiorca wylgczny moze wszczaé takie postepowanie, jezeli wiasciciel znaku towarowego, po
otrzymaniu oficjalnego wezwania, nie wytacza sam we wiasciwym terminie powoddztwa w sprawie

naruszenia. (ust. 3)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegajg wylgcznie przepisom rozporzadzenia. 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

€) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

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 rozporzg-
dzenia, sad powinien je, na wniosek powoda, zastosowac¢ do ochrony znaku unijnego. Odnosi sie to
wprost do przepiséw ustawy z 30/06/2000 r. prawo wiasnosci przemystowej: art. 296 ust. 1

stanowigcego, ze osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone moze zadaé od
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naruszyciela (oprécz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci oraz
naprawienia wyrzgdzonej szkody w razie zawinionego naruszenia, art. 286 oraz art. 287 ust. 2 w zw. z
art. 296 ust. la p.w.p. Zgodnie z art. 131, do sadéw panstwa czionkowskiego moze byé ztozony
wniosek o zastosowanie srodkow tymczasowych (w tym zabezpieczajgcych) w odniesieniu do unij-

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

Przyszile roszczenie S. Inc. i A. Inc. oparte na podstawie art. 9 ust. 3 rozporzadzenia,
okreslone w pkt I. wniosku co do zasady zastuguje na zabezpieczenie, cho¢ wymaga dotozenia
wiekszej starannosci przy formutowaniu przysztych sankcji w sposéb jasny, niebudzacy watpliwosci
interpretacyjnych, pozbawiony nadmiernych uogélnien, nadajgcy sie do egzekucji, odpowiadajgcy

korzystaniu przez obowigzanych z kolizyjnych oznaczen.

Stusznie uprawnione zarzucajg, ze dla towaréw bardzo podobnych z objetymi ochrong
zarejestrowanego znaku towarowego A.T.S. ELECTRO-LUBE (dozowniki smaru do maszyn) oraz dla
ustug zwigzanych z ich wykorzystywaniem (komplementarnych: oleje, smary, systemy dystrybucji
olejow i smarow, systemy dozowania srodkéw smarnych, ustugi smarowania maszyn i urzgdzen,
ustugi projektowania rozwigzan z zakresu smarowania maszyn) |. W. i G. W. uzywajg oznaczenh
podobnych, niewatpliwie kojarzacych sie ze znakiem unijnym. Dziatania obowigzanych majg przy tym

charakter Swiadomy i celowy, zmierzajgc do ich upodobnienia do znakéw S. Inc.:

EUTM-010201771 Oznaczenia uzywane przez obowigzanych

ELEKTROLUBER
ELEKTROLUBER LEP
A.T.S. LEP

*.‘ ELEKTROLUBER
SYSTEMY SMAROWANIA MASZYN - LUBRICATE WITH US!

ElektroLuber

&t

A. Lubricate with Us |

ElectroLuber S.C.

o 3 o
ElektroLuber S.C.

Systemy Smarowania Maszyn i Urzadzeri
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Nalezy sie zgodzi¢ z obszerng argumentacjg zawartg w motywach wniosku przekonujgcg do uznania,
ze wszystkie zakwestionowane przez uprawnione oznaczenia naruszajg wytgcznosé korzystania z
zarejestrowanego unijnego znaku towarowego A.T.S. ELECTRO-LUBE. Nawet swiadome i rozwazne
osoby zainteresowane nabyciem towardow lub skorzystaniem z ustug obowigzanych mogg z fatwoscig
zosta¢ wprowadzone w btad co do istnienia pomiedzy stronami powigzarn gospodarczych. Moga takze
uznaé, ze oznaczenia stowne i stowno-graficzne uzywane przez obowigzanych nalezg do rodziny
znakéw towarowych uprawnionej ad 1., ich elementem dystynktywnym jest bowiem stowo ,LUBER”,

zbiezne z elementem znaku unijnego ,LUBE”.

Jurydyczna koncepcja znakéw seryjnych, ktérych szersza ochrona nie wynika wprost z
przepis6w prawa wspolnotowego ani krajowego, zostata wypracowana w orzecznictwie (np. wyroki
Sadu z 23/02/2006 r. w sprawie T-194/03 ... , z 16/04/2008 r. w sprawie T-181/05 ..., wyroki
Trybunatu z 13/06/2011 r. w sprawie C-317/10 ... i z 24/03/2011 r. w sprawie C-552/09 ...), stuzac
m.in. ocenie prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad w przypadkach, w ktérych uprawniony
dysponuje (i wykonuje je) licznymi prawami do znakéw towarowych, ktore tgczy wspoélny element
stowny, graficzny, koncepcyjny (wspoélna idea). Z takg sytuacja mamy do czynienia w tym

postepowaniu.

Sukcesywne wprowadzanie drobnych zmian w pisowni oznaczen odrézniajgcych (duze i mate
litery, pisownia tgczna lub rozigczna), uzycie litery ,k” zamiast ,c” nie jest wystarczajgce do
odréznienia towaréw i ustug stron. Obowigzani bazujg na znaku towarowym uprawnionych, dazac
wyraznie do podkreslenia (nieistniejacych) powigzan, niz ich wtasciwego odrdznienia, przekonuje o
tym uzycie w oznaczeniu przedsiebiorcow, ich przedsiebiorstwa oraz ich towaréw i ustug elementéw
LAT.S” i LUBER”. Brak przy tym podstaw do uznania, ze istnieje jakiekolwiek uzasadnienie dla
uzywania przez polskich przedsiebiorcow spornych oznaczen, w szczegdélnosci do przyjecia, ze majg
one charakter opisowy. Bezprawnos¢ dziatan I. W. i G. W. potwierdzajg wyrok tut. Sgdu, orzeczenia

sgdéw arbitrazowych oraz decyzja EUIPO z 21/02/2018 r. o uniewaznieniu stowno-graficznego znaku

ElektroLuber

towarowego Lubricate with us 1. (K.319-327)

2. Odnosnie do naruszenia prawa do firmy:

W mysl art. 432 k.c. firma stanowi oznaczenie, pod ktorym dziata przedsiebiorca. Zgodnie z
art. 43% k.c., firma osoby prawnej jest jej nazwa. Z zestawienia art. 432 k.c. i art. 43° k.c. wynika, ze
firma powinna stanowi¢ oznaczenie pozwalajgce na odrdznienie od siebie poszczegdinych przedsie-
biorcow uczestniczagcych w obrocie gospodarczym. Ze wzgledu na swg role odrdzniajgca, zwtaszcza
w odniesieniu do przedsiebiorcéw cieszacych 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 towarow lub ustug i wywotywacé u nich skojarzenia

z renomg przedsiebiorcy, jakoscig jego towardw lub ustug.
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Przepis art. 430 k.c. stanowi, ze przedsiebiorca, ktérego prawo do firmy zostato zagrozone
cudzym dziataniem, moze zgdac¢ 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 ogdlnych szkody

majgtkowej lub wydania korzysci uzyskanych przez naruszajgcego.

Ochrona firmy opiera sie na zasadzie domniemania bezprawnosci, rozumianej jako niezgod-
nos¢ zachowania z szeroko rozumianym porzgdkiem prawnym. Naruszeniem jest kazde, nie oparte na
wilasnym prawie, uzycie cudzej firmy w jej petnym brzmieniu badz jej charakterystycznej czesci, bez
wzgledu na wine lub swiadomos¢ naruszenia. Firma kanadyjskiej osoby prawnej podlega ochronie na
podstawie art. 4310 k.c. poprzez art. 8 Konwencji zwigzkowej paryskiej z 20/03/1883 r. o ochronie
wtasnosci przemystowej (Akt sztokholmski z 14/07/1967 r.), stanowiacy, ze: Nazwa handlowa bedzie
chroniona we wszystkich Panstwach bedgcych cztonkami Zwigzku bez obowigzku zgtoszenia lub

rejestracji niezaleznie od tego, czy stanowi ona, czy nie stanowi cze$ci znaku towarowego.

Naruszenie prawa do firmy moze przybraé¢ r6zne formy, charakteryzujgc sie z zasady intencjg
skorzystania z renomy uprawnionego, ,wdarcia si¢” w jego klientele (P. Ksiezak, M. Pyziak-Szafnicka
(red.), ,Kodeks cywilny. Komentarz. Cze$¢ ogélna”, 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:

1. zaistnienia dziatania przedsiebiorcy zagrazajgcego firmie uprawnionego,

2. bezprawnosci tego dziatania.

Sad podziela poglad Sadu Apelacyjnego we Wroctawiu wyrazony w wyroku z 26/07/2012 r. (I
ACa 486/12), ze zagrozenie ma miejsce, gdy z okolicznosci sprawy wynika, ze firma przedsiebiorcy
zostata uzyta w taki sposdb, ktéry wigze sie z ryzykiem pomyiki co do tozsamosci przedsiebiorcéw.
Pojecie to nalezy interpretowac szeroko — wigczajgc w to ich wzajemng relacje — wystepowania (albo
nie) miedzy nimi powigzan prawnych lub gospodarczych. Prawo do firmy jest zagrozone, gdy nie-
uprawnione korzystanie z niej przez innego przedsigbiorce prowadzi do nieusprawiedliwionego
czerpania zyskow z nakfadoéw na reklame uprawnionego albo naraza na szwank jego renome. Z za-
grozeniem, o ktorym mowa w art. 431°k.c., musi wigza¢ sie realne ryzyko naruszenia prawa do firmy.

(por. M. Modrzejewska w: J. Okolski, M. Modrzejewska (red.), ,Prawo handlowe”, Warszawa 2012)

Przestance bezprawnosci dziatania nalezy przypisa¢ znaczenie niemoznosci przeciwstawienia
cudzemu prawu do firmy wilasnego prawa do korzystania z takiego samego lub podobnego
oznaczenia, wynikajgcego np. z umowy licencyjnej lub posiadanego nazwiska (tak w: R. Skubisz,
.Prawo do firmy i jego ochrona”, Panstwo i Prawo 1993.1.25, str. 27). Zakres ochrony nie jest przy tym
ograniczony terytorialnie ani przedmiotowo przez zakres dziatania przedsiebiorcow (tak wyrok Sadu
Apelacyjnego w Katowicach z 4/11/2006 r., | ACa 560/04, OSA 2006). Swiadomos$é lub wina narusza-
jacego sg w swietle art. 4310 k.c. irrelewantne. Powoda obcigza dowdd, ze przystuguje mu prawo do
firmy i ze jego firma jest realnie zagrozona naruszeniem. Poniewaz bezprawnos¢ domniemywa sig, to

pozwanego obcigza dowdd braku bezprawnosci.
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Odrdézniajgcym na rynku elementem firmy uprawnionej ad 2 jest czion ,,...”7, stowo ,...” (...) ma
charakter opisowy. Obowigzani uzywajg oznaczeh nadzwyczaj kojarzgcych sie z elementem
odrézniajgcym firme uprawnionej ad 2., istnieje wiec realne ryzyko konfuzji odbiorcéw towaréw i ustug
stron co do istnienia pomiedzy nimi powigzan organizacyjnych, personalnych lub kapitatowych. Jest
ono potegowane licznymi, réznorakimi odwotaniami do unijnego znaku towarowego uprawnionych w
tresciach stron internetowych wykorzystywanych przez obowigzanych w ich dziatalnosci gospodarcze;.
Dziatanie obowigzanych jest sprzeczne z zasadg wytgcznosci firmy okreslong w art. 432 k.c. A. Inc.
moze wiec zadaé — takze na podstawie art. 43'°k.c. - zaniechania uzywania spornych oznaczen

z elementem ,,ElektroLuber”.

Uprawnione nalezycie uprawdopodobnity swdj interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby
nie wystgpity niekorzystne dla S. Inc. i A. Inc. skutki, konieczne jest niezwtoczne zapewnienie ochrony
przystugujgcych im praw. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego naruszania przez obowigzanych
kolizyjnych oznaczen naraza uprawnione na state zwiekszanie wymiaru wyrzgdzanych im przez
obowigzanych szkdd, réwnoczesnie przysparzajgc obowigzanym nienaleznych korzysci. Jest takze

sprzeczne z interesami potencjalnych klientéw i kontrahentéw S. Inc. i A. Inc.

Whnioskowany sposéb zabezpieczenia obejmuje konkretne formy naruszen stwierdzone przez
uprawnionych i znajdujgce potwierdzenie w materiale dowodowym. Zastosowane srodki tymczasowe
zapewnig wnioskodawcom nalezytg ochrone prawng, a obowigzanych nie obcigzg ponad potrzebe,
mogg oni bowiem uzywa¢ oznaczen odrdzniajgcych, ktére nie naruszajg praw i interesow

gospodarczych osob trzecich. (art. 7301w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Sad oddalit wniosek w takim zakresie, w jakim dokonat stylistycznych zmian w tresci roszczen i
sposobdéw ich zabezpieczenia. Oddalit takze Zzadanie zagrozenia obowigzanym zaptatg sumy
przymusowej, poniewaz wniosek zostat w tym zakresie sformutowany w sposob niejasny, budzacy

watpliwosci interpretacyjne i wewnetrznie sprzeczny.

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

pismo wszczynajgce postepowanie powinno by¢ wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.
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