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POSTANOWIENIE

Dnia 10 kwietnia 2019 r.
Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat
Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw Wspoélnotowych
w sktadzie:
Przewodniczacy: SSO Beata Piwowarska
po rozpoznaniu ha posiedzeniu niejawnym w dniu 10 kwietnia 2019 r. w Warszawie
sprawy z wniosku H. Inc. z siedzibg w Stamford (USA)

z udziatem C. spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétki komandytowej z siedzibg w

Warszawie

0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddali¢ wniosek.

UZASADNIENIE

19 marca 2019 r. H. Inc. z siedzibg w Stamford wniosta o udzielenie zabezpieczenia roszczen

O:

1. zakazanie C. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotce komandytowej z siedzibg w
Warszawie naruszania praw ze znakow towarowych Unii Europejskiej:

- stownego unijnego znaku towarowego JBL nr 001830967,

JBL
- graficznego unijnego znaku towarowego nr 003191004 o nastepujgcym wyglgdzie: -

- graficznego unijnego znaku towarowego nr 015021652 o nastepujgcym wygladzie: n
- stownego unijnego znaku towarowego harman kardon nr 001546415,

- graficznego unijnego znaku towarowego harman/kardon nr 003178084 o nastepujacym wygladzie:
harman/kardon

- graficznego unijnego znaku towarowego HARMAN nr 009097494 o nastepujgcym wygladzie:

HARMAN



- graficznego unijnego znaku towarowego nr HARMAN nr 014999494 o nastepujgcym wygladzie:

HARMAN

N
polegajgcych na przywozie, wprowadzaniu do obrotu, importowaniu, oferowaniu, reklamowaniu oraz
skladowaniu w powyzszych celach gtosnikéw, stuchawek oraz innego rodzaju sprzetéw audio w
opakowaniach oznaczonych wyzej wymienionymi unijnymi znakami towarowymi, ktére to towary nie
zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przez uprawniong lub za jej zgodg, w szczegdlnosci tych, na ktérych numer seryjny (,Serial Number”)

znajdujgcy sie na opakowaniu zostat usuniety, lub w przypadku ktérych ostatnie litery kodu SAP, to

LAM?AS” BR”, ,CN”, IN” lub ,JN” zapisane m.in. w nastepujacy sposéb:

I Ig;um lyyu, TR

2. zakazanie obowigzanej popetniania na szkode uprawnionej czyndw nieuczciwej konkurencji polega-

jacych na:

2.1. przywozie, wprowadzaniu do obrotu, importowaniu, oferowaniu, reklamowaniu oraz sktadowaniu
w celu oferowania i wprowadzania do obrotu gto$nikéw, stuchawek oraz innego rodzaju sprzetow
audio oznaczonych unijnymi znakami towarowymi wskazanymi w pkt. 1., ktére to towary nie zostaty
uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez uprawniong lub za jej zgoda, w szczegdl-
nosci tych, na ktérych numer seryjny znajdujgcy sie na opakowaniu zostat usuniety, lub w przypadku

ktérych ostatnie litery kodu SAP, to ,AM”, ,AS”, ,BR”, ,CN”, ,IN” lub ,JN” zapisane m.in. w nastepuja-

Cy sposob: , a przez to uniemozliwienie konsu-

mentom skorzystania z gwarancji na produkt udzielanej nabywcom oryginalnych towaréw Harman;

2.2. przywozie, wprowadzaniu do obrotu, importowaniu, oferowaniu, reklamowaniu oraz sktadowaniu
w powyzszych celach gtosnikéw, stuchawek oraz innego rodzaju sprzetéw audio oznaczonych znaka-
mi towarowymi uprawnionej, ktére nie zostaty uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium EOG
przez uprawniong lub za jej zgoda, a przez to uzyskiwanie przewagi cenowej nad uprawniong oraz

innymi uczestnikami rynku sprzedajgcymi produkty uprawnionej przeznaczone na rynek EOG;

poprzez:

a. zakazanie obowigzanej — na czas trwania postepowania — przywozu, wprowadzania do obrotu,
importowania, oferowania, reklamowania, w szczegolnosci w sklepach stacjonarnych oraz na stronie
internetowej, jak réwniez na innych stronach internetowych uzywanych lub bedacych pod kontrolg
obowigzanej oraz za posrednictwem portalu (..)o.pl gto$nikdéw, stuchawek oraz innego rodzaju
sprzetow audio w opakowaniach oznaczonych unijnymi znakami towarowymi wskazanymi w pkt. 1.,
ktére to towary nie zostaty uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez uprawniong

lub za jej zgoda, w szczegdlnosci tych, na ktérych numer seryjny znajdujacy sie na opakowaniu zostat



usuniety, lub w przypadku ktérych ostatnie litery kodu SAP to ,AM”, ,AS”, ,BR”, ,CN”, ,IN” lub ,JN”,

zapisane m.in. w nastepujgcy sposob:

3. orzeczenie o bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz $rodkach i materiatach,

ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia poprzez:

3.1. nakazanie obowigzanej - na czas trwania postepowania — wycofania z obrotu gtosnikéw, stucha-
wek oraz innego rodzaju sprzetéw audio w opakowaniach oznaczonych znakami towarowymi wskaza-
nymi w pkt. 1., ktére to towary nie zostaty uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium EOG,
przez uprawniong lub za jej zgodg, w szczegdlnosci tych, na ktérych numer seryjny znajdujgcy sie na
opakowaniu zostat usuniety, lub w przypadku ktérych ostatnie litery kodu SAP to ,AM”, ,AS”, ,.BR”,

-,CN”, ,IN” lub ,JN”, zostaty zapisane m.in. w nastepujgcy sposob:

5 3
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3.2. nakazanie zajecia — na czas trwania postepowania — produktéw w postaci gtosnikow, stuchawek
oraz innego rodzaju sprzetéw audio w opakowaniach oznaczonych znakami towarowymi wskazanymi
w pkt. 1., ktére to towary nie zostaty uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium EOG, przez
uprawniong lub za jej zgoda, w szczegodlnosci tych, na ktérych numer seryjny znajdujacy sie na opako-
waniu zostat usuniety, lub w przypadku ktérych ostatnie litery kodu SAP to ,AM”, ,AS”, ,BR”, ,CN”,

-IN” lub ,JN” zapisane m.in. w nastepujacy sposob:

znajdujgcych sie w siedzibie obowigzanej,
hurtowniach i magazynach obowigzanej oraz w innych miejscach ustalonych przez komornika w toku
postepowania zabezpieczajgcego i oddanie ich pod dozér obowigzanej, komornika albo osoby

trzeciej.

Na podstawie art. 756> w zw. z art. 1050* § 1 w zw. z art. 1050 § 1 oraz art. 1051 § 1w zw. z
art. 1050 § 1 k.p.c. wniosta o zagrozenie obowigzanej nakazaniem zapfaty na jej rzecz sumy 1.000 z

za kazdy dzien naruszenia obowigzkdéw okreslonych w punkcie 1- 3 wniosku.

Sad ustalit:

Spotka prawa handlowego S. H. z siedzibg w Stamford jest producentem i dystrybutorem
sprzetu audio-wizualnego. Pracuje nad technologiami tgczenia urzadzen audiowizualnych i $wiadczy
ustugi w zakresie efektywnego wspdtdziatania urzadzen, np. gtodnikow przenosnych i
samochodowych systemow audio. Spotka zostata zatozona w 1953 r. jako H. , w 1956 r. zmienita
firme na znang obecnie H. Industries. W 1969 r. stata sie wtascicielem spotki J. zatozonej w 1927 r.

jako L. Company. W 1946 r. zmianie ulegta firma, poczatkowo brzmigca J. , nastepnie skrécona do



inicjatow zatozyciela spétki — J. . Tradycja uzywania znakéw towarowych JBL siega 73 lat,
a uprawniona korzysta z nich od ponad 50 lat. Obecnie gtoéniki i inne sprzety audio ze znakiem JBL
cieszg sie renoma, o czym Swiadczy wysoka sprzedaz. 75% $wiatowych kin wybudowanych w
ostatnich 20 latach korzysta ze sprzetu ze znakiem uprawnionej. Jednym z gtéwnych obszaréw
dziatalnosci H. Inc. jest marketing, promowanie i udostepnianie towaréw na rynki inne niz
macierzysty, w tym na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. (dowod: print-screeny k.72-
86) Uprawniona posiada w P. sie¢ dystrybucji produktéw, ich oryginalnosc¢ klienci mogg sprawdzi¢ na
stronie internetowej pod adresem www. (...).html. Autoryzowani sprzedawcy, m.in. sieci sklepéw M.,
R., uzywajg oznaczenia ,AUTORYZOWANY DEALER”. (dowdd: wydruki ze stron internetowych k.87-
88, 90-93)

H. , Inc. jest uprawniona do unijnych znakéw towarowych:

- stownego JBL zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO)
27/09/2001 r. pod nr 001830967, chronionego dla towaréw w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej (sprzet

audio, stuchawki, gtosniki)

JbL,

dla towaréw w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej (sprzet audio, stuchawki, gtosniki)

- graficznego zarejestrowanego w EUIPO 19/07/2003 r. pod nr 003191004, chronionego

- graficznego zarejestrowanego w EUIPO 18/05/2016 r. pod nr 015021652, chronionego

dla towaréw w klasie 9. klasyfikaciji nicejskiej (sprzet audio, stuchawki, gtosniki)

- stownego harman kardon zarejestrowanego w EUIPO 2/05/2001 r. pod nr 001546415, chronionego

dla towaréw w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej (sprzet audio, stuchawki, gtosniki)

, harman/kardon _
- graficznego zarejestrowanego w EUIPO 5/05/2004 r. pod nr 003178084,

chronionego dla towaréw i ustug w klasach klasyfikacji nicejskiej: 9. (sprzet audio, stuchawki, gto$niki)

i 35. (reklama, reklamy telewizyjne, reklamy radiowe)

: HARMAN :
- graficznego zarejestrowanego w EUIPO 26/10/2010 r. pod nr 009097494,

chronionego m.in. dla towardw i ustug w klasach klasyfikacji nicejskiej: 9. (sprzet audio, stuchawki,

gtosniki) i 35 (reklama, reklamy telewizyjne, reklamy radiowe)

A=Y,
HARMAN

- graficznego " zarejestrowanego w EUIPO 20/09/2016 r. pod nr 014999494,
chronionego m.in. dla towaréw i ustug w klasach klasyfikacji nicejskiej: 9. (sprzet audio, stuchawki,

gtosniki) i 35. (reklama, reklamy telewizyjne, reklamy radiowe).


http://www.jbl.com.pl/kupuj-rozwaznie,p2,a229.html

(dowdd: swiadectwa rejestracji i wydruki z bazy EUIPO k.95-280)

Opakowania oryginalnych urzadzeh H. Inc. posiadajg okreslone miejsce na trzy nadruki z
numerami i kodami: Universal Product Code (,UPC”), European Article Number (,EAN”) oraz SAP.
Sktadnikiem kazdego z nich jest kod kreskowy umieszczony przez producenta. Kod SAP ma stuzyé
identyfikacji miejsca przeznaczenia towaru dzieki regionalnemu stock keeping unit (,SKU”). Numer
seryjny umozliwia ustalenie nabywcy, poprzez jego skanowanie przez kolejne podmioty, za
posrednictwem ktérych odbywa sie dystrybucja. Zeskanowane kody trafiajg do systemu SAP
uprawnionej umozliwiajgc zidentyfikowanie tancucha dystrybuciji. Opakowanie oryginalnego produktu
przeznaczonego na rynek EOG, z oznaczeniem dystrybutora, uproszczong deklaracjg zgodnosci z
Dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z 16/04/2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw czionkowskich dotyczacych udostepniania na rynku urzadzen radiowych i

uchylajgcg dyrektywe 1999/5/WE oraz z wymienionymi numerami i kodami wyglada nastepujgco:

UPROSZCZONA DEKLARACIA
2G0ODNOSC

GLOSNIK
DYSTRYBUTOR
SUPORT
40-184 KATOWICE
AL KORFANTEQO 1418
www.|bl.com.pl

4551 4

T

50036

Oddzielna naklejka zawierajgca numer seryjny umieszczona jest rowniez

na samych produktach (pod klapkg chronigcg otwory urzadzenia - gtosniki lub pod gabka na

nausznikach — stuchawki ), oprocz stuchawek dousznych. (dowdd:
fotografie opakowania i naklejki k.282, 284) Towary przeznaczone na rynek EOG posiadajg SKU EU.
Uprawniona stosuje takze oznaczenie globalnym SKU na opakowaniu trzeciego produktu
zakupionego od obowigzanej, gdzie kod JBLCLIP3BLK wyraza globalny SKU przyporzagdkowany do

produktu JBL Clip 3 o kolorze czarnym. (dowdd: fotografie k.350-352, faktura k.340)

Brak numeru seryjnego uniemozliwia uprawnionej sprawdzenie, czy gwarancja produktu jest
aktywna i czy jest to produkt oryginalny. W przypadku awarii nie moze zapewni¢ jego wymiany ani
naprawy. Uprawniona na swojej stronie internetowej (...).html ostrzega przed nabyciem towaréw
pozbawionych numeréw seryjnych, przyktadowo przedstawia opakowania z numerem seryjnym i
pozbawione takich oznaczen. Informuje o nieobjeciu gwarancjg produktéow, ktére pozbawione sg
numeru seryjnego. (dowdd: print-screen k.342-345) Nabywca towaru ze znakami uprawnionej, dzieki
weryfikatorowi numeréw seryjnych na stronie internetowej www(...) ma mozliwo$¢ sprawdzenia, czy

dany produkt pochodzi z oficjalnego systemu dystrybucji unijnej. Nabywcy produktéw z usunietymi


http://www.jbl.com.pl/uwaga-brak-numerow-seryjnych,p2,a297.html
http://www.jbl.com.pl/sprawdz-urzadzenie

numerami seryjnymi sg pozbawieni mozliwosci skorzystania z tej ustugi. (dowdd: print-screen k.348)

C. spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa z siedzibg w Warszawie
jest niezaleznym dystrybutorem sprzetu fotograficznego, audio i RTV. Na stronie internetowej pod
adresem (..)eu informuje, ze gtdbwnym obszarem jej dziatalnosci jest dostarczanie produktow
~wysokiej jakosci, w wyjgtkowo atrakcyjnych cenach”, Ze dzieki ,zastosowaniu nowoczesnych
systemow zarzgdzania informacjg oraz obserwacjom Swiatowych trendéw” udato jej sie maksymalnie
obnizy¢ koszty obstugi sprzedazowej, dzieki czemu oferuje produkty w niskich cenach, ze obstuzyta
kilka tysiecy klientow z catego $wiata, dzieki czemu zyskata miano ,Zaufanego Sprzedawcy’.
Obowigzana oferuje i sprzedaje towary za posrednictwem sklepéw stacjonarnych, na terenie P. w W.i
w B. , za posrednictwem sklepu internetowego dziatajacego na stronie www. (...)eu oraz portalu (...).pl,
gdzie sprzedaje produkty pod loginem (...) eu. (dowdd: odpis z KRS k.308-314, print-screeny k.286-
306) W ofercie obowigzanej znajdujg sie produkty uprawnionej, m.in. gtosniki JBL. (dowdd: print-
screeny k.316-335)

Sad zwazyt:

Zabezpieczenia roszczen przedsiebiorcy o zakazanie naruszen praw wiasnosci przemystowe;j
i czyndw nieuczciwej konkurencji udziela sie na zasadach ogdlnych. Zgodnie z art. 730* k.p.c.,
wniosek powinien zawiera¢ uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu
zabezpieczenia, ktory istnieje wéwczas, gdy brak zabezpieczenia uniemozliwi albo powaznie utrudni
wykonanie zapadtego w sprawie orzeczenia lub w inny sposéb uniemozliwi albo powaznie utrudni
osiggniecie celu postepowania w sprawie. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sad uwzglednia
interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewni¢ nalezytg ochrone prawng, a

obowigzanego nie obcigzaé ponad potrzebe.

Zabezpieczenie roszczen pienieznych moze nastgpi¢ m.in. poprzez zajecie ruchomosci. (art.
747 pkt 1 k.p.c.) Jezeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniezne, sad udziela
zabezpieczenia w taki sposéb, jaki stosownie do okolicznosci uzna za odpowiedni, nie wytgczajagc
sposobdw przewidzianych do zabezpieczenia roszczen pienieznych, w szczegdlnosci sad moze
unormowaé prawa i obowigzki stron lub uczestnikdw postepowania na czas trwania postepowania.
(art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

1. Odnosnie do naruszenia praw do znakéw towarowych:

Przepis art. 9 ust. 2a rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w
sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z dnia 14 czerwca 2017 r. stanowi, ze
bez uszczerbku dla praw wtasciciela nabytych przed datg zgtoszenia lub datg pierwszenstwa unijnego
znaku towarowego jego witasciciel jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, ktére nie majg jego
zgody, uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towaréw lub ustug, oznaczenia identyczne-
go z unijnym znakiem towarowym w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére sg identyczne z tymi, dla

ktorych znak ten zostat zarejestrowany.



Réwnoczesnie art. 15 stanowi w ust. 1, ze unijny znak towarowy nie uprawnia do zakazywania
jego uzywania w odniesieniu do towardw, ktére zostaty wprowadzone do obrotu na terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem przez wiasciciela lub za jego zgodg. Od
dawna utrwalony jest poglad Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej o istnieniu uprawnienia
wiasciciela znaku do decydowania o pierwszym wprowadzeniu opatrzonego nim towaru do obrotu w

okreslonym czasie i miejscu. (np. wyroki ETS z 16/07/1998 r. w sprawie C-355/96 (...) z 1/07/1999 r. w
sprawie C-173/98 (...), z 20/11/2001 r. w potgczonych sprawach C-414/99 do C-416/99 (...), z
14/07/2011 r. w sprawie C-46/10 (...)

W wyroku z 3/06/2010 r. w sprawie C-127/09 (...) Trybunat stwierdzit, ze wyczerpanie praw
przyznanych przez znak ma miejsce tylko wtedy, gdy witasciciel udzielit — w sposéb wyrazny — zgody na
wprowadzenie do obrotu w EOG towardw, w stosunku do ktérych powotano sie na wyczerpanie. Zgoda
taka musi zosta¢ wyrazona w sposob pozy-tywny (consent must be expressed positively), a czynniki
brane pod uwage przy ustalaniu zgody dorozu-mianej muszg jednoznacznie swiadczy¢ o tym, ze
wiasciciel zrzekt sie jakiejkolwiek intencji wykonywa-nia swego prawa. To na importerze cigzy obowigzek
udowodnienia istnienia zgody. Uprawniony za$ nie musi dowodzi¢ jej braku. Zgody dorozumianej nie
mozna stwierdzi¢ tylko na tej podstawie, ze:

a. uprawniony nie zakomunikowat wszystkim dalszym nabywcom towaréw wprowadzonych na
rynek poza EOG, ze sprzeciwia sie sprzedazy tych towaréw wewnatrz EOG,

b. towary nie sg oznaczone ostrzezeniem, informujgcym o zakazie ich sprzedazy w EOG,

C. uprawniony przeniést witasnos¢ towaréw, oznaczonych jego znakiem, bez zadnego zastrzezenia
umownego, wedilug prawa wiasciwego dla danej umowy, przeniesione prawo wtasnosci obejmuje, przy
braku takich zastrzezen, nieograniczone prawo odsprzedazy lub - w konicu - prawo dalszej sprzedazy

towarow wewnatrz EOG.

Udzielajgc odpowiedzi na pytanie sgdu krajowego w wyroku wydanym w potgczonych sprawach
C-414/99, C-415/99 i C-416/99 (...)Trybunat stwierdzit, ze dla wyczerpania praw wylgcznych nie ma
znaczenia fakt, iz importer towaréw opatrzonych znakiem nie jest Swiadomy sprzeciwu uprawnionego
wprowadzania tych towaréw na rynek wewngtrz EOG lub ich sprzedazy na tym obszarze przez podmioty
inne niz autoryzowani sprzedawcy detaliczni, albo ze autoryzowani sprzedawcy detaliczni lub hurtowi nie
natozyli na osoby nabywajace od nich towary ograniczen umownych, chociaz zostali o takiej
konieczno$ci poinformowani przez uprawnionego. (por. T. Sieniow Rozktad ciezaru dowodu w sprawach
importu réwnolegtego LEX, J. Sozanski Wfasnosc intelektualna i przemystowa w Unii Europejskiej,

Wydawnictwo luris, Warszawa 2008, s.115)

Zgoda uprawnionego na wprowadzenie do obrotu towaru w EOG, wyrazona w sposob wyrazny
lub dorozumiany, powinna byé udowodniona przez przedsiebiorce, ktoéry sie na nig powotuje. (pkt 29
wyroku w sprawie C-127/09, pkt 46, 54 i 58 wyroku w sprawach (...)oraz pkt 34 wyroku z 8/04/2003 r. w
sprawie C-244/00 (...) Fakt jej udzielenia musi zosta¢ udowodniony w odniesieniu do konkretnych
egzemplarzy towaru z chronionym znakiem. (por. wyrok w sprawie C-173/98) Nie jest wystarczajgca
zgoda na wprowadzenie do obrotu towardw identycznych. W przypadku wprowadzenia do obrotu
towardéw poza obszarem EOG nie nastgpi skutek w postaci wyczerpania prawa wylgcznego, w zwigzku z

tym powotanie sie przez pozwanego na takg okolicznosé nie bedzie skuteczne. (por. wyrok ETS z



15/10/2009 r. w sprawie nr C-324/08 (...)

Stosownie do wyroku wydanego przez Europejski Trybunat Sprawiedliwosci w sprawie C-244/00
(...)w tego rodzaju sprawach nastepuje odwrdcenie ciezaru dowodu. Reguta dowodowa, zgodnie z ktérg
pozwany podnoszacy na swojg obrone zarzut wyczerpania prawa z rejestracji powinien wykaza¢ jego
przestanki jest zgodna z prawem unijnym, w szczegdlnosci z art. 5 i 7 pierwszej dyrektywy Rady nr
89/104/EWG z 21/12/1988 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszg-
cych sie do znakéw towarowych, zmienionej umowg miedzynarodowg z 2/05/1992 r. o utworzeniu
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednakze wymogi wynikajgce z koniecznosci ochrony swobody
przeptywu towaréw unormowanej, min. z art. 28 i 30 TWE, moga prowadzi¢ do potrzeby modyfikaciji tej
reguly. Gdy pozwany wykaze istnienie realnego niebezpieczenstwa podziatu rynkéw krajowych, w
szczegolnosci, gdy uprawniony z rejestracji wprowadza do obrotu w EOG swoje towary w systemie
dystrybucji wytacznej, wtedy to on zobowigzany jest przedstawi¢ dowdd, iz zostalty one pierwotnie
wprowadzone do obrotu przez niego lub za jego zgodg poza EOG. Jezeli powdd dostarczy taki dowdd,

pozwany ma obowigzek wykazaé, ze uprawniony do znaku wyrazit zgode na ich dalszy zbyt w EOG.

Skutki unijnego znaku towarowego podlegajg przepisom rozporzadzenia. Zadanie zakazania
obowigzanej naruszania prawa z rejestracji znajduje uzasadnienie w ust. 2a art. 9. W ust. 3 przepis
ten stanowi, ze na podstawie ust. 2 mogg by¢ zakazane w szczegdlnosci nastepujgce dziatania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b)  oferowanie towardw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim
oznaczeniem lub oferowanie, lub $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c) przywoéz lub wywéz towardéw pod takim oznaczeniem;

e) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

W przypadku gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia
unijnego znaku towarowego, wydaje, chyba Ze istniejg szczegdlne powody zaniechania tego, decyzje
zakazujgca mu dziatah stanowigcych naruszenie lub stwarzajgcych grozbe naruszenia znaku. Stosuje
réwniez takie srodki, zgodnie z przepisami swojego prawa krajowego, ktérych celem jest zapewnienie
przestrzegania zakazu. (art. 130 ust.1) Odnosi sie to wprost do przepiséow ustawy z 30/06/2000 r.

prawo wtasnosci przemystowey:

- art. 296 ust. 1 stanowigcego, ze osoba, ktdrej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone
moze zadaé¢ od naruszyciela (oprécz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych

korzysci oraz naprawienia wyrzadzonej szkody w razie zawinionego naruszenia

- art. 286, stanowigcego, ze sad, rozstrzygajgc o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o bedacych witasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych
wytworach oraz srodkach i materiatach, ktére 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)



2. Odnosnie do naruszenia regut uczciwej konkurencji:

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16/04/1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje
zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalno$ci gospodarczej - w interesie publicznym,
przedsiebiorstw oraz klientéw, nie moze jednak byc¢ traktowana jako instrument stuzgcy wyeliminowaniu
konkurencji w ogdle, w celu zachowania przez przedsiebiorce dominujgcej pozycji rynkowej. (tak Sad
Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt | ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Stosownie do art. 3 ust. 1 cyt. ustawy, uznanie dziatania za czyn nieuczciwej konkurenciji
warunkowane jest kumulatywnym spetnieniem nastepujgcych przestanek:
Q czyn ma charakter konkurencyjny,
O narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,

O jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Sad podziela przyjety w doktrynie poglad, iz przepis art. 3 w ust. 1 w sposdb ogdlny okresla czyn
nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykladowo niektére czyny, typizowane
dodatkowo w art. 5-17, ktére nalezy wyktada¢ tak, ze ogdine okreslenie czynu nieuczciwej konkurenciji i
przepisy czyn ten uszczegotawiajgce pozostajg w nastepujgcych wzajemnych relacjach:

a wymienione w ustawie czyny nie tworzg zamknietego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne
mozna uznac takze dziatanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko spetnia ono przestanki zdefiniowane
w art. 3 ust. 1,

a wymagania okreslone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszg sie do czynéw wymienionych w art. 5-17,
a klauzula generalna pefni funkcje korygujacg w stosunku do przepiséw szczegdlinych. Gdy dany stan
faktyczny formalnie spetnia przestanki z art. 5-17, w rzeczywistosci jednak dziatanie nie wykazuje
ktoregos ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawnosci, sprzecznosci z dobrymi obyczajami), uznanie go za

czyn nieuczciwej konkurencji nie jest mozliwe.

Uznanie konkretnego dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji wymaga zatem ustalenia, na
czym ono polegato i zakwalifikowania go pod wzgledem prawnym przez przypisanie mu cech
konkretnego deliktu wskazanego w rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub
deliktu tam nieujetego, ale odpowiadajacego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny by¢
badane przede wszystkim w Swietle przestanek okreslonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy
nie mieszczg sie w dyspozycji ktéregokolwiek z tych przepiséw, podlegajg ocenie wedtug klauzuli
generalnej z art. 3. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt | ACa 281/98
Apel.-Lub.1999/1/1)

Prawo konkurencji hotduje zasadzie priori tempore potior iure. Udzielenie ochrony zmierza do
zabezpieczenia stusznych intereséw tego przedsiebiorcy, ktéry ponidst okreslone nakiady na
zbudowanie jego pozycji rynkowej, zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocje okreslonego
produktu, czy na rozpoznawalno$¢ jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w kazdym
przypadku wykazanie pierwszenstwa rynkowego oraz zaistnienie okolicznosci wskazanych w rozdziale
2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujetego, ale odpowiadajgcego

hipotezie art. 3 ust. 1.

Powszechnie przyjmuje sie, ze przepis art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi podstawe ochrony reno-

mowanych oznaczen odrézniajgcych (m.in. wyrok Sgdu Najwyzszego z 20/10/2005 r., V CK 154/05).



Sprzeczne z dobrymi obyczajami jest bowiem wykorzystanie efektdéw cudzej pracy (pasozytnictwo), a
w szczegollnosci wykorzystanie wypracowanej przez konkurenta szczegdlnej pozycji rynkowej jego
oznaczen odrozniajgcych (tj. ich renomy). Taka interpretacja art. 3 ust. 1 wynika m.in. z wyroku Sadu
Najwyzszego z 2/01/2007 r. (V CSK 311/06), zgodnie z ktérym, dobrym obyczajem kupieckim jest nie
tylko niepodszywanie sie pod firme i renome konkurencyjnego przedsiebiorstwa, lecz takze niewyko-
rzystywanie cudzych osiggnie¢ w wypromowaniu nowego produktu dla zaistnienia w $wiadomosci
konsumentéw ze swoim, rodzajowo tozsamym, wyrobem bez ponoszenia w tym celu wiasnych wysit-
kéw i naktadéw finansowych. Taki obyczaj wywodzi sie z zakorzenionej w polskim spofeczeristwie i w
kazdym razie zastugujgcej na aprobate, normy moralnej, zgodnie z ktorg nikt nie powinien czerpac
nieuzasadnionych korzysci z cudzej pracy. (por. takze wyrok Sgdu Najwyzszego z 23/10/2008 r., V
CSK 109/08)

Zgodnie z art. 18 ust. 1, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiebiorca,

ktérego interes zostat zagrozony lub naruszony, moze zgda¢ m.in.:

1. zaniechania niedozwolonych dziatan

2. usuniecia skutkdéw niedozwolonych dziatan.

W ocenie Sadu H. Inc. uprawdopodobnita swg wylgczno$é uzywania na terytorium Unii

Europejskiej znakéw towarowych: stownych JBL nr 001830967 i harman kardon nr 001546415 oraz

harman/kardon
nr 015021652, nr

003178084, [Nk nr 009097494 | ot nr 014999494 chronionych m.in. dla

towaréw w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej (sprzet audio, stuchawki, gtosniki), a takze pierwszenstwo

graficznych nr 003191004,

uzywania na terytorium Polski takich oznaczehA. Nie mozna jednak uznaé za
uprawdopodobnionego zarzutu naruszenia, na ktérym uprawniona opiera przyszie roszczenia:
Motywy wniosku zawierajg bardzo obszerne, szczegdtowe wyjasnienia dotyczace przeprowadzenia
zakupdw kontrolowanych. Uprawniona twierdzi, ze w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
obowigzana dokonata 10 527 transakcji, sprzedajgc 10 846 produktéw ze znakami towarowymi

uprawnionej, o wartosci szacowanej na (...) zZ. W okresie od 1/01/2017 r. do 6/02/2019 r. na portalu
(...).pl obowigzana dokonata 11 545 transakgciji, sprzedajgc 11 910 produktéw ze znakami towarowymi
uprawnionej, o warto$ci szacowanej na (...)zt, na dowdd czego przedstawia raporty portalu (...).pl.

(k.337-338) Nie oznacza to jednak, ze co do wszystkich mozna zasadnie zarzuca¢ obowigzanej

naruszenie praw wytgcznych i regut uczciwej konkurenciji.

Uprawniona miata dokonaé serii zakupéw kontrolowanych produktéw sprzedawanych przez
spotke C..eu, a po dokonaniu ogledzin opakowan i produktéw stwierdzi¢, Zze nie posiadajg one
oznaczen oryginalnych produktéw przeznaczonych na rynek EOG, a dwa z zakupionych 15/10/2018 r.
produktéw pozbawione sg naklejki z numerem seryjnym produktu oraz kodem kreskowym producenta.

Zakupiony od obowigzanej gtosnik JBL Boombox Squad miat mie¢ zapis SSN: 0036PL-0001569FI, a
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numer seryjny produktu PL0036-FI0001569. (faktura k.340, fotografia naklejki k.346) Uprawniona
wskazuje na stwierdzone nieprawidtowosci w zamieszczonych na opakowaniach zakupionych
produktéw kodach SAP. Wyjasnia, ze kod SAP sktada sie z cyfr i liter, a ostatnie z uzytych znakéw to
tak zwane SKU, ktore jest identyfikatorem stuzgcym do wyznaczenia lokalizacji dla danego towaru.
Jezeli kod SAP konczy sie literami AM, jak w przypadku jednego z nabytych produktéw, oznacza to, iz
przeznaczony byt on do sprzedazy na rynku (..). Jezeli ostatnie znaki zapisu SAP to AS, towar
przeznaczony byt na rynek azjatycki. Wystepujg rowniez inne wersje SKU, dla przyktadu, jesli zapis to
CN, to towar byt przeznaczony do wprowadzenia na chiniskim rynku, jezeli BR, to na brazylijskim, jesli

IN, to towar przeznaczony na rynek indyjski zas JN swiadczy o jego przeznaczeniu na rynek japonski.

Uprawniona skorzystata z ustug systemu informatycznego SAP SE, ktéry umozliwia okreslenie
rodzaju produktu H., w tym numeru seryjnego produktu, monitorowanie miejsca wprowadzenia
towaréw do obrotu oraz miejsca ich sprzedazy. Po zeskanowaniu kodu SAP znajdujgcego sie na
opakowaniu gtosnika JBL Xtreme 2 Black ustalita, iz pierwszym nabywcg byt Brightstar Corporation
LATAM (gdzie LATAM oznacza oddziat obstugujacy terytorium Ameryki Srodkowej i Potudniowej).
Produkt przeznaczony byt wg niej na rynek amerykanski. Docelowy rynek wskazuje rowniez sam zapis
kodu SAP, w przypadku gtosnika JBL Xtreme 2 Black jest to JBLXTREME2BLKAM, gdzie litery AM

wskazujg na przeznaczenie towaru do wprowadzenia na rynku amerykanskim. (print-screen k.354)

Wedtug uprawnionej, produkt nabyty 18/12/2018 r. w sklepie stacjonarnym obowigzanej miat
opakowanie réznigce sie od zdjecia promocyjnego uzytego w ofercie przedstawionej na stronie
internetowej c. .eu. (kopia paragonu k.356) Opakowanie gtosnika bezprzewodowego JBL Xtreme 2
Green ze znakami towarowymi Harman ma naklejke z numerem seryjnym i kodem kreskowym. Za
jego pomocg uprawniona zidentyfikowata podmiot, ktéry poczatkowo nabyt produkt jako Brightstar
Corporation LATAM. W numerze seryjnym gtosnika JBL Xtreme 2 Green (SAP: JBLXTREME2GRN
AM) uzycie liter AM oznacza, iz produkt przeznaczony byt na rynek amerykanski. (fotografia k.358,
print-screen k.360, print-screeny k.362-363)

19/12/2018 r. uprawniona nabyta od obowigzanej trzy towary. (faktura k.365) Wedlug jej
twierdzen, opakowanie gtosnika JBL Clip 3 Sand pozbawione byto naklejki zawierajgcej kod kreskowy
producenta i numer seryjny. Po zeskanowaniu SAP system okreslit numer seryjny produktu: AN0274-
G10020930. Ustalono pierwszego nabywce - (...) Ltd — autoryzowanego dystrybutora uprawnionej na
terenie S. . (print-screen k.367) Stuchawki JBL Endurance Jump BNL z modutem Bluetooth oraz JBL
Endurance Jump TEAL sprzedano w opakowaniu pozbawionym naklejki z kodem kreskowym

producenta i numerem seryjnym produktu. (fotografie k.369-371)

21/12/2018 r. uprawniona nabyla od obowigzanej gtosnik JBL Boombox Black, ktérego
opakowanie — jak twierdzi - takze pozbawione byto naklejki z kodem kreskowym producenta i nume-
rem seryjnym produktu. (faktura k.373, fotografia k.375) Korzystajgc z danych uzyskanych poprzez
odczytanie SKU zawartego w kodzie SAP (JBLBOOMBOXBLKAS) ustalita, Zze produkt byt przezna-
czony na rynek (..), a jego pierwszym nabywcg byt (...), autoryzowany dystrybutor H. na rynek
malezyjski. (print-screen k.377) Uprawniona ustalita numer seryjny produktu, korzystajgc z
umieszczonego wewngtrz SSN: 0003PL-0040525FI. (fotografia naklejki k.379) 21/12/2018 .

uprawniona nabyta takze gto$nik Onyx Studio 5 Black. Wedtug jej twierdzen, z jego opakowania



usunieta zostata naklejka zawierajgca kod kreskowy producenta i numer seryjny produktu. (faktura
k.381, fotografia k.383) Na podstawie kodu SAP: HKOS5BLKAS uprawniona ustalita, ze byt on
przeznaczony na rynek azjatycki. Nie mogta potwierdzi¢ tej informacji korzystajgc z systemu, ktéry
stosuje do identyfikowania produktu i nabywcy ze wzgledu na trudnosci w skanowaniu kodu SAP.
Korzystajgc z pomocy dystrybutora na rynek malezyjski - Hot Gadgets Distribution Sendirian Berhad
potwierdzita sprzedaz produktu o nr seryjnym TL0650-HI0004432. (print-screen k.385, fotografia
k.387)

W ocenie Sadu te bardzo obszerne wyjasnienia nie pozwalajg na poczynienie ustalen
zgodnych z twierdzeniami H. , Inc, ze na opakowaniach nabytych kontrolnie produktéw widniaty
wszystkie wskazane wyzej znaki towarowe. Brak fotografii przedstawiajgcych zakupione produkty i ich
opakowania wyklucza potaczenie dokumentéw zakupu z informacjami o kodach lub ich braku.
Uprawniona skoncentrowata sie na przedstawieniu wynikow badan numeréw seryjnych zapominajac o
tym, ze jej zarzuty dotyczg naruszenia praw do znakéw towarowych i skutkdbw usuwania oznaczen na
realizowanie przez znaki przynaleznych im funkgiji.
Brak wigec podstaw do stwierdzenia, ze nabyte od obowigzanej towary opatrzone byty wszystkimi
wymienionymi w pkt 1. wniosku znakami towarowymi. Nalezy zauwazy¢, ze opakowanie jedynego
przedstawionego dowodu rzeczowego nie zawiera oznaczeh identycznych ze znakami HARMAN
KARDON ani ze stowno-graficznym znakiem towarowym HARMAN (nr 014999494). Niczym
nieuzasadnione jest takze formutowanie przysziych roszczen odnoszacych sie do stuchawek, a tym

bardziej do niedookreslonej kategorii towaréw - ,innego rodzaju sprzetu audio”.

Utrudnione jest takze powigzanie twierdze z dokumentami zakupu obejmujgcymi znacznie
wigkszg od opisywanych jako przyktady naruszenia liczbe towaréw. W tej sytuacji Sad nie znajduje
podstaw do uznania za uprawdopodobnione roszczen wynikajgcych z art. 9 ust. 3 rozporzadzenia i
art. 286 p.w.p., a takze z art. 18 ust. 1 u.z.n.k., ktére wprost odnoszg sie do towaréw opatrzonych
unijnymi znakami towarowymi H. Inc. Dodatkowo Sad pragnie wskaza¢ na nadmiernie ogdlne
sformutowanie roszczenia z pkt 3., z ktérego nie wynikajg konkretne nakazy stuzgce usunieciu
skutkdw naruszenia, Sad nie moze zatem oceni¢, czy wnioskowane sposoby zabezpieczenia sg

adekwatne do przysztego roszczenia.

Ciezar gatunkowy stawianych zarzutéw i szeroki zakres wnioskowanego zabezpieczenia
wyklucza jego udzielenie H. Inc. przy licznych watpliwosciach Sadu co do stusznos$ci przysztych
roszczen. Z tej przyczyny wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlegat oddaleniu w catosci. (a

contrario art. 730" k.p.c.)

10/04/2019r.



