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POSTANOWIENIE

Dnia 3 czerwca 2019 r.

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

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
po rozpoznaniu ha posiedzeniu niejawnym w dniu 3 czerwca 2019 r. w Warszawie
sprawy z wniosku L. S.A. z siedzibg w Warszawie
z udziatem stowarzyszenia K. z siedzibg w Warszawie

0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia:
I. udzieli¢ L. S.A. z siedzibg w Warszawie zabezpieczenia roszczen:

1. o zakazanie stowarzyszeniu K. z siedzibg w Warszawie uzywania w obrocie gospodarczym oznaczen
stownych: ,Legia”, ,Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia”, ,Klub Tenisowy Legia”, ,Klub Tenisowy Legia
Warszawa”, ,KT Legia Warszawa”, ,K.T. Legia”, ,KT Legia”, ,Cafe Legia”, ,Tenisowe Asy Legi",

-Akademia Klubu Tenisowego Legia”, ,www.tenislegia.pl’, ,@TenisLegia”’, ,@klubtenisowylegia” oraz

©

oznaczenia stowno-graficznego w odniesieniu do ustug organizowania imprez sportowych i
rekreacyjnych oraz zawoddéw (w tym tenisa), ustug nauczania, szkolenia i prowadzenia treningdw
dyscyplin sportowych (w tym tenisa), udostepniania kortéw tenisowych oraz ustug gastronomicznych, w
tym oferowania i $wiadczenia ustug pod tymi oznaczeniami, umieszczania tych oznaczen na
dokumentach zwigzanych ze swiadczeniem tych ustug oraz postugiwania sie tymi oznaczeniami w celu

reklamy,

poprzez zakazanie obowigzanemu — na czas trwania procesu — uzywania w obrocie gospodarczym
oznaczenh stownych: ,Legia”, ,Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia”, ,Klub Tenisowy Legia”, ,Klub
Tenisowy Legia Warszawa”, ,KT Legia Warszawa”, ,K. T. Legia”, ,KT Legia”, ,Cafe Legia”, ,Tenisowe

Asy Legii”, ,Akademia Klubu Tenisowego Legia’, ,www.tenislegia.pl’, ,@TenisLegia”,
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~,@klubtenisowylegia” oraz oznaczenia stowno-graficznego dla oznaczenia ustug

organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych oraz zawoddéw (w tym tenisa), ustug nauczenia,



szkolenia i prowadzenia treningdw dyscyplin sportowych (w tym tenisa), udostepniania kortow
tenisowych oraz ustug gastronomicznych, w tym oferowania i $wiadczenia ustug pod tymi oznaczeniami,
umieszczania tych oznaczenh na dokumentach zwigzanych ze $wiadczeniem tych ustug oraz

postugiwania sie tymi oznaczeniami w celu reklamy,

2. 0 zakazanie obowigzanemu uzywania w obrocie gospodarczym oznaczeh stownych: ,Legia”,
~Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia”, ,Klub Tenisowy Legia”, ,Klub Tenisowy Legia Warszawa”, ,KT
Legia Warszawa”, ,K.T. Legia”, ,KT Legia”’, ,Cafe Legia”, ,Tenisowe Asy Legii’, ,Akademia Klubu
Tenisowego Legia”, ,www.tenislegia.pl”, ,@TenisLegia”, ,@klubtenisowylegia” oraz oznaczenia stowno-
graficznego przedstawionego w pkt 1. dla oznaczenia ustug organizowania imprez sportowych i
rekreacyjnych oraz zawoddw (w tym tenisa), ustug nauczenia, szkolenia i prowadzenia treningdw
dyscyplin sportowych (w tym tenisa), udostepniania kortéw tenisowych oraz ustug gastronomicznych, w
tym oferowania i $wiadczenia ustug pod tymi oznaczeniami, umieszczania tych oznaczen na
dokumentach zwigzanych ze swiadczeniem tych ustug oraz postugiwania sie tymi oznaczeniami w celu

reklamy
oraz

3. 0 nakazanie zniszczenia materiatdbw reklamowych, stanowigcych wlasnos¢ obowigzanego,
opatrzonych oznaczeniami stownymi: ,Legia”, ,Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia”, ,Klub Tenisowy
Legia”, ,Klub Tenisowy Legia Warszawa”, ,KT Legia Warszawa”, ,K. T. Legia”, ,KT Legia”, ,Cafe Legia”,
.renisowe Asy Legi”, ,Akademia Klubu Tenisowego Legia”, ,www.tenislegia.pl’, ,@TenisLegia”,

»,@klubtenisowylegia” oraz oznaczeniem stowno-graficznym przedstawionym w pkt 1.,

poprzez zajecie — na czas trwania procesu — stanowigcych wiasnos¢ obowigzanego materiatow
reklamowych opatrzonych oznaczeniami stownymi: ,Legia”, ,Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia”,
.Klub Tenisowy Legia”, ,Klub Tenisowy Legia Warszawa”, ,KT Legia Warszawa”, ,K. T. Legia”, ,KT
Legia”, ,Cafe Legia”, ,Tenisowe Asy Legii’, ,Akademia Klubu Tenisowego Legia”, ,www.tenislegia.pl”’,
~-@TenisLegia”, ,@klubtenisowylegia” oraz oznaczeniem stowno-graficznym przedstawionym w pkt 1.,
znajdujgcych sie w siedzibie Stowarzyszenia K. pod adresem ul. .... , ... Warszawa, a takze we

wszelkich innych miejscach, ktére zostang ustalone przez komornika sgdowego;

Il. zagrozi¢ stowarzyszeniu K. z siedzibg w Warszawie nakazaniem zaptaty na rzecz L.S.A. z siedzibg w
Warszawie kwoty 1.000 (tysigc) ztotych za kazdy przypadek naruszenia tymczasowych zakazow

natozonych w punkcie 1.1.;
Ill. oddali¢ wniosek w pozostatej czesci;

IV. wyznaczy¢ L. S.A. z siedzibg w Warszawie dwutygodniowy termin dla wystgpienia wzgledem

stowarzyszenia K. z siedzibg w Warszawie z pozwem obejmujgcym roszczenia okreslone w pkt I.
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UZASADNIENIE

29 maja 2019 r. L. S.A. z siedzibg w Warszawie wniosta o udzielenie zabezpieczenia roszczen:

1. o zakazanie stowarzyszeniu K. z siedzibg w Warszawie uzywania w obrocie gospodarczym stownych
oznaczen ,Legia”, ,Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia”, ,Klub Tenisowy Legia”, ,Klub Tenisowy Legia
Warszawa”, KT Legia Warszawa”, ,K. T. Legia”’, ,KT Legia”, ,Cafe Legia”, ,Tenisowe Asy Legii’,
~Akademia Klubu Tenisowego Legia”, ,www.tenislegia.pl”, ,@TenisLegia”, ,@klubtenisowylegia” oraz
oznaczenia stowno-graficznego przedstawionego na rys. 1 ponizej w odniesieniu do ustug
organizowania imprez sportowych irekreacyjnych oraz zawoddéw (w tym tenisa), ustug nauczania,
szkolenia i prowadzenia treningdw dyscyplin sportowych (w tym tenisa), udostepniania kortow
tenisowych oraz ustug gastronomicznych, w tym oferowania i $wiadczenia ustug pod tymi oznaczeniami,

umieszczania tych oznaczen na dokumentach zwigzanych ze $wiadczeniem tych ustug oraz
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postugiwania sie tymi oznaczeniami w celu reklamy Rys. 1

poprzez zakazanie obowigzanemu — na czas trwania procesu — uzywania w obrocie gospodarczym
stownych oznaczen ,Legia”, ,Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia”, ,Klub Tenisowy Legia”, ,Klub
Tenisowy Legia Warszawa”, ,KT Legia Warszawa”, ,K. T. Legia”, ,KT Legia”, ,Cafe Legia”, ,Tenisowe
Asy Legii”, ,Akademia Klubu Tenisowego Legia’, ,www.tenislegia.pl’, ,@TenisLegia”,
~@klubtenisowylegia” oraz oznaczenia stowno-graficznego przedstawionego na rys. 1 powyzej dla
oznaczenia ustug organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych oraz zawodoéw (w tym tenisa), ustug
nauczenia, szkolenia i prowadzenia treningdw dyscyplin sportowych (w tym tenisa), udostepniania
kortow tenisowych oraz ustug gastronomicznych, w tym oferowania i Swiadczenia ustug pod tymi
oznaczeniami, umieszczania tych oznaczeh na dokumentach zwigzanych ze swiadczeniem tych ustug
oraz postugiwania sie tymi oznaczeniami w celu reklamy;

2. 0 zakazanie obowigzanemu uzywania w obrocie gospodarczym stownych oznaczen ,Legia”,
~Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia”, ,Klub Tenisowy Legia”, ,Klub Tenisowy Legia Warszawa”, ,KT
Legia Warszawa”, ,K. T. Legia”, ,KT Legia”, ,Cafe Legia”, ,Tenisowe Asy Legii’, ,Akademia Klubu
Tenisowego Legia”, ,www.tenislegia.pl’, ,@TenisLegia”, ,@klubtenisowylegia” oraz oznaczenia stowno-
graficznego przedstawionego na rys. 1 powyzej dla oznaczenia ustug organizowania imprez sportowych
i rekreacyjnych oraz zawodéw (w tym tenisa), ustug nauczenia, szkolenia i prowadzenia treningdw
dyscyplin sportowych (w tym tenisa), udostepniania kortéw tenisowych oraz ustug gastronomicznych, w
tym oferowania i $wiadczenia ustug pod tymi oznaczeniami, umieszczania tych oznaczen na
dokumentach zwigzanych ze swiadczeniem tych ustug oraz postugiwania sie tymi oznaczeniami w celu
reklamy

oraz

3. 0 nakazanie zniszczenia materiatéw reklamowych, stanowigcych wiasnos¢ obowigzanego, opatrzo-
nych oznaczeniami stownymi ,Legia”, ,Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia”, ,Klub Tenisowy Legia”,

.Klub Tenisowy Legia Warszawa”, ,KT Legia Warszawa”, ,K. T. Legia”’, ,KT Legia”, ,Cafe Legia”,



.renisowe Asy Legi”, ,Akademia Klubu Tenisowego Legia”’, ,www.tenislegia.pl’, ,@TenisLegia”,
~@klubtenisowylegia” oraz oznaczeniem stowno-graficznym przedstawionym na rys. 1 powyzej;

poprzez zajecie — na czas trwania procesu — materialdow reklamowych, stanowigcych wiasno$c
obowigzanego, opatrzonych oznaczeniami stownymi ,Legia”, ,Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia”,
-Klub Tenisowy Legia”, ,Klub Tenisowy Legia Warszawa”, ,KT Legia Warszawa”, ,K. T. Legia”, ,KT
Legia”, ,Cafe Legia”, ,Tenisowe Asy Legii’, ,Akademia Klubu Tenisowego Legia”, ,www.tenislegia.pl”,
.@TenisLegia”, ,@klubtenisowylegia” oraz oznaczeniem stowno-graficznego przedstawionym na rys. 1
powyzej, znajdujgcych sie w siedzibie Stowarzyszenia K. pod adresem ul. ..., ... Warszawa, a takze we

wszelkich innych miejscach, ktére zostang ustalone przez komornika sgdowego.

Whniosta ponadto o zagrozenie obowigzanemu, na podstawie art. 7562 w zw. z art. 1051t § k.p.c.,
nakazaniem zaptaty na rzecz uprawnionej kwoty 1.000 zt za kazdy przypadek naruszenia obowigzkow

okreslonych w punkcie 1.

Sad ustalit:

Podstawowg dziatalnoscig L. S.A. w Warszawie jest prowadzenie klubu pitkarskiego.
Uprawniona wywodzi swojg historie od ,...” zatozonej w 1916 r. Po licznych przemianach
organizacyjnych, od 1997 r. dziata w formie spétki prawa handlowego. (dowdd: odpis z KRS k.28-33) L.

S.A. jest uprawiona do znakéw towarowych:

- stownego LEGIA zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP pod nr 106533, chronionego m.in. dla
ustug w klasach klasyfikacji nicejskiej: 41. (organizowanie zawodoéw sportowych, organizowanie poka-
zbw, nauczanie, szkolenie w zakresie roznych dyscyplin sportowych), 42. (ustugi gastronomiczne) z

pierwszenstwem od 17 marca 1995 r.

- stownego LEGIA zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP pod nr 239664 chronionego m.in. dla
ustug w klasach klasyfikacji nicejskiej: 41. (organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodéw,
pokazéw, nauczanie, szkolenie, prowadzenie treningdéw dyscyplin sportowych), 43. (ustugi gastrono-

miczne) z pierwszenstwem od 23 czerwca 2009 r.

- sfownego Legia Warszawa zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasno$ci Intelektual-
nej (EUIPO) pod nr 003805439, chronionego m.in. dla ustug w klasach klasyfikacji nicejskiej: 41
(organizacja sportu i gier, wydarzen rekreacyjnych, zawodéw i pokazoéw; seminaria i kursy, treningi

sportowe, prowadzenie centrow fitness), 43 (ustugi gastronomiczne) z pierwszenstwem od 29 kwietnia

2004 r.

- stowno-graficznego zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP pod nr 106572,
chronionego m.in. dla ustug w klasach klasyfikacji nicejskiej: 41. (organizowanie zawodéw sportowych i
pokazéw, nauczanie, szkolenia w zakresie roznych dyscyplin sportowych) i 42. (ustugi gastronomiczne)

z pierwszenstwem od 17 marca 1995 r.



\

- stowno-graficznego zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP pod nr 239663,
chronionego m.in. dla ustug w klasach klasyfikacji nicejskiej: 41. (organizacja imprez sportowych,
rekreacyjnych, zawodow, pokazéw, nauczania, szkolenia, prowadzenia treningdw w zakresie dyscyplin

sportowych) i 43. (ustugi gastronomiczne) z pierwszehstwem od 23 czerwca 2009 r.
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ustug w klasach klasyfikacji nicejskiej: 41. (organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, zawoddw,

- stowno-graficznego zarejestrowanego w EUIPO pod nr 009178591, chronionego m.in. dla

pokazéw w celach edukacyjnych irozrywkowych, nauczania, szkolenia, prowadzenia treningdbw w

zakresie dyscyplin sportowych) i 43. (ustugi gastronomiczne) z pierwszenstwem od 15 czerwca 2010 r.

Znaki uprawnionej tworzg serie, do ktérej nalezg rowniez: graficzny unijny znak towarowy

k\ nr 008785016 chroniony m.in. dla ustug w zakresie organizacji imprez sportowych,

rekreacyjnych, zawodow, pokazéw, nauczania, szkolenia, prowadzenia treningdbw w zakresie dyscyplin

sportowych (klasa 41) oraz ustug gastronomicznych (klasa 43), z pierwszenstwem od 28 grudnia 2009 r.

oraz znak stowno-graficzny R.239662 chroniony m.in. dla ustug w zakresie organizaciji
imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodéw, pokazéw, nauczania, szkolenia, prowadzenia treningéw w
zakresie dyscyplin sportowych (klasa 41) oraz ustug gastronomicznych (klasa 43) z pierwszenstwem od

23 czerwca 2009 r. (dowdd: swiadectwa rejestracji oraz wydruki z baz euipo.eu i uprp.pl k.35-120)

Znaki towarowe R.106533, R.239664 i EUTM.003805439 sg uzywane jako nazwa druzyny
pitkarskiej ... , a znaki R.106572, R.239663 oraz EUTM.009178591 jako jej herb. Sg one eksponowane
przy okazji wszystkich wydarzen sportowych z udziatem druzyny (w tym na stadionie, na strojach
sportowcow, w transmisjach i programach telewizyjnych, w relacjach prasowych i radiowych), a takze

przy okazji innej dziatalnosci uprawnionej — szkoleniowej, charytatywnej i edukacyjne;.

L. to najbardziej utytutowany i rozpoznawalny polski klub pitkarski. Z najnowszej edycji raportu
»--- Za okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. przygotowanego przez firme doradczg E. oraz
spétke E. S.A. przy udziale P. wynika m.in., Ze: uprawniona zajeta pierwsze miejsce w Rankingu
Biznesowym ..., sprzedata 22 tysigce replik koszulek meczowych, tj. wiecej niz pozostate 15 klubéw
tacznie, mecze uprawnionej miaty najwiekszg srednig ogladalnos¢ w telewizji ... (186 tys.), uprawniona
miata najwyzszg Srednig frekwencje na stadionie (20.456 widzow), wartos¢ ekspozycji (ekwiwalent
reklamowy) gtéwnego sponsora koszulkowego uprawnionej w ... wynosit ... zt, uprawniona byta jedng
ze stron w kazdym z szesciu meczdw z najwyzszg oglgdalnoscig na antenach platformy cyfrowej ...,
mecz uprawnionej z L., transmitowany przez ... obejrzato 1,14 miliona widzéw, uprawniona miata
przychody w wysokosci 281 milionéw ztotych, co odpowiada za 40% przychodéw ... (tacznie 16

klubéw). (dowdd: wyciag z raportu k.122-231)



Uprawniona zezwala osobom trzecim (stowarzyszeniom lub fundacjom) na uzywanie jej znakéw
dla celdéw prowadzenia sekcji innych dyscyplin sportowych. Zezwolenie udzielane jest w formie licenciji
lub jednostronnej zgody. Na jego podstawie sekcje postugujg sie znakami uprawnionej lub

oznaczeniami zawierajgcymi te znaki z dodatkiem elementéw symbolizujgcych dyscypling sportu:

. (dowdd: umowa k.233-241)

Stowarzyszenie K. zostato wpisane do rejestru stowarzyszen Krajowego Rejestru Sgdowego 27
lutego 2004 r. (dowdd: odpis z rejestru stowarzyszen KRS k.243-247) Obwigzany uzytkuje, obecnie
bezumownie, nalezgce do miasta stotecznego Warszawy korty tenisowe przy ul. ... w Warszawie.
Odptatnie udostepnia korty tenisowe, organizuje na nich imprezy sportowe i rekreacyjne oraz zawody,
organizuje nauczanie, szkolenie i treningi tenisa, a ponadto prowadzi lokal gastronomiczny. Ustugi te sg
Swiadczone pod oznaczeniami stownymi: ,Legia”. ,Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia”, ,Klub

Tenisowy Legia”, ,Klub Tenisowy Legia Warszawa”, ,KT Legia Warszawa”, ,K.T. Legia”, ,KT Legia”,

~www.tenislegia.pl”, ,@TenisLegia’, ,@klubtenisowylegia”, ,Cafe Legia’, ,Tenisowe Asy Legii’,
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-Akademia Klubu Tenisowego Legia” oraz pod oznaczeniem stowno-graficznym
Obowigzany oferuje ireklamuje swoje ustugi za posrednictwem strony internetowej pod adresem
~www.tenislegia.pl”, profilu ,@klubtenisowylegia” w portalu spotecznosciowym Facebook oraz profilu
~-@TenisLegia” w portalu spotecznosciowym ..., a ponadto poprzez materiaty reklamowe. Do 2018 r.
uzywat znakoéw towarowych uprawnionej i oznaczen skomponowanych na ich podstawie za zgodg L.
S.A. W latach 2016-2017 Klub prowadzit akademie tenisa ziemnego wspdlnie z Fundacjg W.. (dowdd
wydruki ze stron internetowych k.249-292, oswiadczenie i fotografie k.294-307)

27 pazdziernika 2017 r. obowigzany zgtosit do Urzedu Patentowego RP stowny znak towarowy
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-KLUB TENISOWY LEGIA” Z.478292 oraz znak stowno-graficzny Z.478291 dla towardéw i
ustug ujetych w klasach 25, 35 oraz 41. (dowod: wydruk z bazy uprp.pl k.309-313) Z tej przyczyny,
pismem z 7 wrzesnia 2018 r. uprawniona cofneta zgode na uzywanie przez obowigzanego jej znakow

towarowych. (dowdéd: pismo k.315-333)
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 btagd) od towaréw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Euro-
pejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 23/05/1978 r. w sprawie 102/77 ..., z 18/06/2002 r. w sprawie C-
299/99 ..., z 8/05/2008 r. w sprawie C-304/06 ..., wyrok Sadu Unii Europejskiej z 8/02/2011 r. w sprawie
T-157/08 ...)

Prawo wylgczne zostato przyznane, aby umozliwi¢ wiascicielowi znaku towarowego ochrone
jego szczegolnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mogt spetnia¢ 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 ktorych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia wptywa lub moze
negatywnie wpltywaé 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 ... ...)

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo witasnosci przemystowej, przez
uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie wylgcznos¢ uzywania znaku towarowego w sposob zarob-

kowy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, polegajgcego w szczegdlnosci na:

1. umieszczaniu tego znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, ofero-
waniu i wprowadzaniu tych towaréw do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz sktadowaniu w celu
oferowania i wprowadzania do obrotu, a takze oferowaniu lub $wiadczeniu ustug pod tym znakiem;

2) umieszczaniu znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do obrotu lub
zwigzanych ze $wiadczeniem ustug;

3) postugiwaniu sie nim w celu reklamy. (art. 154 p.w.p.)

Przepis art. 296 ust. 2 przyznaje natomiast wiascicielowi prawo do wylgcznego i niezaktéco-
nego uzywania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, ktére nie majg jego zgody, uzywania

w obrocie gospodarczym znaku identycznego:

1) ze znakiem towarowym, na ktéry udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem na
rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do identycznych towaréw;

2) lub podobnego do znaku towarowego, na ktéry udzielono prawa ochronnego z wczesnhiejszym
pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towaréw identycznych lub podobnych,
jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w bitgd, ktdére obejmuje w szczegdlnosci ryzyko
skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na ktéry udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym
pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego;

3) lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na ktéry udzielono prawa ochronnego z
wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towarow,
jezeli uzywanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzys¢ lub jest szkodliwe

dla odrozniajgcego charakteru lub renomy znaku wczesniejszego.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato
naruszone, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zadaé zaniechania naruszania, wydania
bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia roéwniez naprawienia
wyrzgdzonej szkody: na zasadach ogodlnych albo poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci

odpowiadajgcej optacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich



dochodzenia bytyby nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku.
Przepis art. 286 p.w.p. stanowi natomiast, ze sad, rozstrzygajgc o naruszeniu prawa, moze orzec, na
wniosek uprawnionego, o0 bedacych wiasnoscia 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.

Przepis art. 9 ust. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w
sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi natomiast, ze
bez uszczerbku dla praw wtasciciela nabytych przed datg zgtoszenia lub datg pierwszenstwa unijnego
znaku towarowego wiasciciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, ktére nie majg
jego zgody, uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towardéw 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 towardow lub ustug, dla ktérych znak ten
zostat zarejestrowany, jezeli istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcéw w biad, ktoére
obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

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

dla odrézniajgcego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Skutki unijnego znaku towarowego podlegajg wytgcznie 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 Swiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c) przywdéz lub wywdz towardéw pod takim oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako czesci tych nazw;
e) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;

f) uzywanie oznaczenia w reklamie poréwnawczej w sposéb sprzeczny z dyrektywg Parlamentu
Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub Zze z jego strony istnieje grozba naruszenia unijnego
znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje zakazujgcg okreslonych
dziatan. Stosuje réwniez $rodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktérych celem jest zapewnienie
przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym istniejg inne jeszcze
sposoby ($rodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzgdzenia, sad powinien
je, na wniosek powoda, zastosowaé 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 czionkowskiego moze by¢é ziozony wniosek o
zastosowanie srodkéw tymczasowych (w tym zabezpieczajgcych) w odniesieniu do unijnego znaku

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

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 poréwnywac catosciowo, a decydujgce znaczenie mie¢
bedg elementy odrézniajgce, a nie opisowe. Oznaczenie moze byé uznane za identyczne ze znakiem,
tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupetnien — wszystkie jego elementy, lub gdy
rozpatrywane jako catos¢, 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 méwi¢ zaledwie o
podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i
ich catosciowego oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i
rozsadnego 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 ...)

Dokonujagc oceny podobienstwa towardw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki cha-
rakteryzujgce zachodzgace 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 wspétzaleznos¢ miedzy branymi
pod uwage czynnikami, w szczegdlnosci podobienstwem znakéw oraz podobienstwem towaréw/ustug,
ktérych one dotyczg, przy czym niski stopien podobienstwa towardw i ustug moze by¢ zréwnowazony
znaczacym stopniem podobienstwa znakdéw 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 btgd istnieje, gdy
znaczna cze$¢ wiasciwego 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 przedsiebiorstwa), 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 ...r)
Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btagd powinno by¢ oceniane w sposob 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 dotyczg. (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 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 ...)

Wiasciwy krag odbiorcow sktada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowanych,

dostatecznie uwaznych i rozsgdnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie ksztattowac



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
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 odrézniajacy 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 wspodtzaleznos¢ pomiedzy znajomoscig znaku wsréd 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 wynikajgcym z jego znajomosci
wsérdd odbiorcéw, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w szczgdélnosci
udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugos¢ okresu jego uzywania, wielko$¢ inwestycji
dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udziat procentowy zainteresowanych grup
odbiorcéw, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych z okreslonego
przedsiebiorstwa, jak rowniez os$wiadczenia izb handlowych i przemystowych Iub stowarzyszen
zawodowych. (tak wyrok Sgdu 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.)

Wytacznosé L. S.A. uzywania na terytorium Polski znakow towarowych LEGIA tworzgcych serie
znakéw z odrézniajgcymi elementami stownymi ,Legia” i ,L” oraz graficznym (biato-zielono-czerwona
kolorystyka) wynika z zatgczonych do wniosku dokumentéw i wydrukéw z baz urzedow rejestracyjnych.
Znaki te i ich dystynktywne elementy stowarzyszenie K. wykorzystuje, obechie bez zgody uprawnionej,
w oznaczeniach stownych: ,Legia’, ,Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia”, ,Klub Tenisowy Legia”,
-Klub Tenisowy Legia Warszawa”, ,KT Legia Warszawa”, ,K. T. Legia”, ,KT Legia”, ,Cafe Legia”,

.renisowe Asy Legii”, ,Akademia Klubu Tenisowego Legia”, ,www.tenislegia.pl”’, ,@TenisLegia”,

©

»,@klubtenisowylegia” i stowno-graficznym dla ustug w klasach 41. i 43. klasyfikacji nicejskiej,

identycznych z tymi, dla ktérych chronione sg znaki uprawnione;.

Jurydyczna koncepcja znakéw seryjnych, ktérych szersza ochrona nie wynika wprost z
przepisdw 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 ...), stuzgc m.in. ocenie
prawdopodobiehstwa wprowadzenia w bigd w przypadkach, w ktérych uprawniony dysponuje (i
wykonuje je) licznymi prawami do znakéw towarowych, ktére tgczy wspdiny element stowny, graficzny,

koncepcyjny (wspdlna idea).

Potencjalny konsument zainteresowany skorzystaniem z ustug organizacji imprez sportowych,
treningowych lub gastronomicznych, moze zosta¢ wprowadzony w btagd co do sSwiadczacego jej
podmiotu. W szczegdlnosci moze uznaé, ze ustugi z kwestionowanymi oznaczeniami sg $wiadczone

przez uprawniong lub podmiot powigzany z nig gospodarczo. Moze takze uznac, ze oznaczenia
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obowigzanej nalezg do rodziny znakéw towarowych L. S.A. Obowigzana dopuszcza sie zatem naruszen
zdefiniowanych w art. 9 ust. 2b rozporzgdzenia i art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Korzystanie przez obowigzang z kwestionowanych oznaczen zaktéca wykonywanie przez znaki
towarowe uprawnionej przynaleznych im funkcji oznaczenia pochodzenia, reklamowej i jakosciowe;.
Moze takze dziata¢ na szkode charakteru odrézniajgcego tych znakéw prowadzgc do ich degeneracii.
Uprawdopodobnienie faktu naruszania przez stowarzyszenie K. praw L. S.A. 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 takze swoj interes prawny w uzyskaniu
zabezpieczenia. Aby nie wystgpity niekorzystne dla niej skutki konieczne jest niezwtoczne zapewnienie
ochrony jej praw wytgcznych. Brak zabezpieczenia i dtugotrwate oczekiwanie na prawomocne
rozstrzygniecie sagdu o zakazaniu obowigzanemu naruszeh pozbawi uprawniong ochrony prawnej i
uniemozliwi osiggniecie celu postepowania gtéwnego. Uzywanie przez obowigzang w jego toku
kwestionowanych oznaczen bedzie utrwala¢ skutki naruszenia poprzez zacieranie, w odbiorze
konsumentow, réznic pomiedzy ustugami stron. Usuniecie skutkéw takich naruszen w przysztosci moze

okazac sie bardzo utrudnione, jesli w ogole mozliwe.

Zadany sposob zabezpieczenia odpowiada tresci przysztego roszczenia. Zapewni L. S.A.
nalezytg ochrone prawng, a obowigzanego stowarzyszenia nie obcigzy ponad potrzebe, moze ono
bowiem prowadzi¢ dziatalno$¢ gospodarczg nie naruszajgc praw i intereséw gospodarczych osob
trzecich. (art. 7301w 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 by¢ wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Uznajac to za celowe dla skutecznego zagwarantowania wykonania tymczasowych zakazéw
okreslonych w pkt I., juz na tym etapie postepowania Sgd zagrozit K. obowigzkiem zaptaty na rzecz
uprawnionej stosunkowo niewielkiej sumy przymusowej za niezastosowanie sie do wydanego

postanowienia. (art. 7562w zw. z art. 1050% i art. 10511 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 zagdaniami.

Zarzadzenie:

3/06/2019r.
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