Sygn. akt XXIl GWo 26/19

POSTANOWIENIE

Dnia 28 maja 2019 r.

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

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 maja 2019 r. w Warszawie
sprawy z wniosku V. Aktiebolag z siedzibg w Géteborgu (Szwecja)
z udziatem P. A.

0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia:
1. oddali¢ wniosek;

2. zwroci¢ V. Aktiebolag z siedzibg w Goéteborgu z kasy Sgdu Okregowego w Warszawie kwote 400

(czterysta) ztotych tytutem nienaleznej czesci optaty sgdowej uiszczonej w dniu 15 kwietnia 2019 r.

UZASADNIENIE

V. Aktiebolag z siedzibg w Goteborgu wniosta o udzielenie zabezpieczenia roszczen o:
1. nakazanie zaniechania naruszen jej praw z rejestracji:

- stownego znaku towarowego Unii Europejskiej ,,VOLVO” zarejestrowanego przez Urzad Unii

Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej pod nr 002361087,

VOLVO

- stowno-graficznego znaku towarowego Unii Europejskiej zarejestrowanego

przez Urzad Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej pod nr 010397016,

polegajgcych na: produkowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, sktadowaniu w wyzej
wymienionych celach oraz reklamowaniu przez P. A. filirébw oleju oraz filtrow paliwa opatrzonych

oznaczeniami ,,VOLVO”, ktére to produkty nie zostaty wytworzone przez V. AB lub za jej zgoda,

poprzez: zakazanie P. A. prowadzgcemu dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg E. w Lubzinie — na czas

trwania postepowania — produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, sktadowania w wyzej




wymienionych celach oraz reklamowania nastepujgcych produktéw w postaci filtrow oleju oraz filtrow
paliwa opatrzonych oznaczeniami ,VOLVO”, ktdre nie zostaty wytworzone przez V. AB lub za jej zgoda:

a. filtréw oleju ,BY-PASS” o numerze produktu ... oraz o nastepujgcym wygladzie:

b. filtrow oleju ,LONG LIFE” o numerze produktu ... oraz o nastepujgcym wygladzie:

c. filtréw paliwa o numerze produktu ... oraz o nastepujgcym wygladzie:

2. orzeczenie o bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz srodkach i materiatach,

ktdre zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia,

poprzez:

(i) nakazanie zajecia — na czas trwania postepowania — wszystkich towaréw bedgcych wiasnoscig
obowigzanego, w postaci nastepujgcych filtréw oleju oraz filtréw paliwa opatrzonych oznaczeniami
,VOLVO?”, ktore nie zostaty wytworzone przez V. AB lub za jego zgoda:

a. filtréw oleju ,BY-PASS” o numerze produktu ...

b. filtrow oleju ,LONG LIFE” o numerze produktu ...

c. filtrow paliwa o numerze produktu ...

0 wygladzie przedstawionym w pkt 1., znajdujgcych sie w miejscu prowadzenia dziatalnosci gospodar-
czej przez obowigzanego, w hurtowniach lub magazynach obowigzanego oraz w innych miejscach
ustalonych przez komornika w toku postepowania zabezpieczajgcego i oddanie ich pod dozér

obowigzanego, komornika albo osoby trzeciej,

(ii) nakazanie obowigzanemu — na czas trwania postepowania — wycofania z obrotu, w szczegdélnosci od
jego dystrybutoréw i partneréw handlowych, bedacych jego wtasnoscig produktéw w postaci filtrow oleju

oraz filtréw paliwa opatrzonych oznaczeniami ,VOLVO” wskazanych w pkt 2.(i) lit. a.-c.




Na podstawie art. 7562 w zw. z art. 10501 i art. 1051 k.p.c. wniosta o zagrozenie P. A. nakazaniem

zaptaty na jej rzecz kwoty 500 zt za kazdy dzieh naruszenia obowigzkéw okreslonych w pkt | wniosku.

Sad ustalit:

V. Aktiebolag z siedzibg w Goteborgu jest spotkg wchodzacg w sktad grupy kapitatowej V. —
jednego z czotowych na $wiecie i najwiekszego w Europie producenta pojazdéw ciezarowych,
autobusoéw, maszyn budowlanych, morskich i stacjonarnych uktadéw napedowych oraz czesci i
akcesoriow do pojazdéw ciezarowych. Grupa prowadzi dziatalno$¢ produkcyjng w 18 krajach, a jej
oferta jest obecna w ponad 190 krajach, w tym w Polsce. Dzieki wysokiej jakosci oferowanych towarow i
ustug, szeroko zakrojonym dziataniom marketingowym oraz geograficznemu i czasowemu zasiegowi
prowadzonej dziatalnosci towary i znaki towarowe VOLVO cieszg sie ogolnoswiatowg

rozpoznawalnoscig. (dowdd: odpis z rejestru k.35-41, print-screeny k.43-67)
V. AB jest uprawniona do znakdow towarowych Unii Europejskiej:

- stownego VOLVO zarejestrowanego przez Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej pod nr
002361087, chronionego z pierwszenstwem od 30 sierpnia 2001 r. m.in. dla towaréw w klasie 7.

klasyfikacji nicejskiej (filtry oleju i filtry paliwa)

VOLVO

- stowno-graficznego zarejestrowanego przez EUIPO pod nr 010397016, chronio-
nego z pierwszenstwem od 7 listopada 2011 r. m.in. dla towaréw w klasie 7. klasyfikacji nicejskiej (filtry
oleju i filtry paliwa). (dowdd: Swiadectwa rejestracji i wydruki z bazy EUIPO k.69-228)

Znaki te sg rzeczywiscie uzywane na terytorium Unii Europejskiej dla towaréw i ustug objetych
rejestracjg, m.in. do oznaczania samochodéw osobowych, pojazdéw ciezarowych, czesci zamiennych,
w tym filtréw oleju i filtréw paliwa do silnikow pojazdéw ciezarowych, ktére sg wprowadzane do obrotu i
oferowane réwniez na rynku polskim. Znajdujg sie one w ofercie autoryzowanych dealeréw dziatajgcych

na terytorium catej Polski. (dowod: print-screeny k.230-238)

P. A. prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg E. w miejscowosci Lubzina. Specjalizuje sie
w dystrybucji réznego rodzaju filtréw dla sektora przemystowego, w szczegdlnosci filirow do maszyn
budowlanych oraz pojazdéw transportu morskiego i ladowego. Obowigzany oferuje produkty znanych
marek filtracyjnych, m.in: C., J., B., N., a takze filtry oleju i filtry paliw do samochoddw ciezarowych marki

V., oryginalne i alternatywne. (dowdd: informacja z CEIDG k.240, print-screeny k.242-245)

W drugiej potowie 2018 r. uprawniona dowiedziata sie, ze obowigzany wprowadza do obrotu
filtry oleju i filtry paliwa przeznaczone do pojazdéw ciezarowych opatrzone jej znakami towarowymi, co
do ktérych miata uzasadnione podejrzenie, ze nie zostaty wyprodukowane przez nig, pod jej kontrolg ani
za jej zgodg. 21 wrzesnia 2018 r. dokonata zakupu: filtra oleju ,BY-PASS” nr produktu ..., filtra oleju
»,LONG LIFE” nr produktu ... i filtra paliwa nr produktu: ... o wygladzie:




(dowodd: dowody rzeczowe, paragon k.247,

sprawozdanie i fotografie k.249-263)

Uprawniona poddata zakupione filtry badaniom, ktére potwierdzity, ze nie sg one oryginalnymi
czesciami zamiennymi V., nie zostaty wyprodukowane przez V. AB, pod jej kontrolg ani za jej zgoda. Ich
opakowania rdznig sie od opakowan oryginalnych produktéw. Zgodnie z deklaracjg uprawnione;j,

cechami odrozniajgcymi filtr obowigzanego nr ... od oryginalnego filtra V. sa:

- odmienne umiejscowienie znaku towarowego VOLVO — na opakowaniach produktéw obowigzanego
oznaczenie to zostato zamieszczone ok. 1,5 cm nizej niz na opakowaniach oryginalnych produktow

- brak czarnej pokrywy ochronnej na spodzie opakowarn obowigzanego

- nieco odmienny kolor i krdj czcionki — napisy i cyfry na opakowaniach produktéw obowigzanego
wykonano smuklejszg czcionkg o ciemniejszym kolorze niz na produktach oryginalnych

- odmienny uktad i wielko$¢ otwordéw na spodzie produktéw — w produkcie obowigzanego otwory te sg
wieksze i umiejscowione blizej centralnego otworu

- bardzo niska jako$¢é wykonania napiséw, cyfr i elementow graficznych na opakowaniach produktow
obowigzanego — o czym Sswiadczy rozmywajgca sie farba

- odmienna wysokos$¢ papierowych wkiadow filtrow — w produkcie obowigzanego wktad jest krétszy

- bardzo niska jakos¢ wykonania papierowych wkiadow filtrow w produkcie obowigzanego.
Cechami odrdzniajgcymi filtr obowigzanego nr ... od oryginalnych filtrow V. sa:

- odmienne umiejscowienie znaku towarowego VOLVO — na opakowaniach produktéw obowigzanego
oznaczenie zostato umieszczone widocznie nizej niz na opakowaniach oryginalnych produktéw

- nieco odmienny kolor i kroj czcionki — napisy i cyfry na opakowaniach produktéw obowigzanego
wykonano smuklejszg czcionkg o innym odcieniu koloru granatowego niz na produktach oryginalnych

- bardzo niska jako$¢ wykonania napiséw, cyfr i elementéw graficznych na opakowaniach produktow
obowigzanego — 0 czym swiadczy rozmywajgca sie farba

- bardzo niska jakos$¢ wykonania papierowych wkfadow filtrow

- réznica w wygladzie i fakturze wewnetrznej strony srodkowej tuby filtrow.
Cechami odrdzniajgcymi filtr obowigzanego nr ... od oryginalnych filtrow V. sa:

- odmienne umiejscowienie znaku towarowego VOLVO — na opakowaniach produktéw obowigzanego
oznaczenie to zostato zamieszczone nieco nizej niz na opakowaniach oryginalnych produktow
- nieco odmienny kolor i krdj czcionki — napisy i cyfry na opakowaniach produktéw obowigzanego

wykonano smuklejszg czcionkg o ciemniejszym kolorze niz na produktach oryginalnych




- réznice w wygladzie spodu (dolnych pokryw) produktéw — metalowa cze$é spodu produktu
obowigzanego jest wypukta, spdd oryginalnego produktu jest ptaski, uszczelka okalajgca spdd produktu
obowigzanego ma okragty przekroj, uszczelka w oryginalnym produkcie jest ptaska

- odmienny uktad i wielkos¢ otworéw na spodzie produktdow — w produkcie obowigzanego otwory te sg
wieksze i umiejscowione blizej centralnego otworu

- bardzo niska jako$¢ wykonania napiséw, cyfr i elementéw graficznych na opakowaniach produktéw
obowigzanego — 0 czym $wiadczy rozmywajgca sie farba

- odmienna wysokos$¢ papierowych wkiadoéw filtrow — w produkcie obowigzanego wkiad jest krétszy

- odmienny rodzaj papieru, z ktérego wykonano wktady filtréw

- bardzo niska jakos¢ wykonania papierowych wkfadow filtrow w produkcie obowigzanego.

(dowdd: fotografie i zestawienia k.265-280)

Sad zwazyt:

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 witasciciela nabytych przed datg zgtoszenia lub datg pierwszenstwa unijnego znaku
towarowego jego wiasciciel jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, ktére nie majg jego zgody,
uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towardéw lub ustug, oznaczenia identycznego z
unijnym znakiem towarowym w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére sg identyczne z tymi, dla

ktérych znak ten zostat zarejestrowany.

Réwnoczesnie art. 15 stanowi w ust. 1, ze unijny znak towarowy nie uprawnia do zakazywania
jego uzywania w odniesieniu do towardéw, 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
wilasciciela znaku do decydowania o pierwszym wprowadzeniu opatrzonego nim towaru do obrotu w
okresdlonym 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 ..)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegajg przepisom rozporzgdzenia. Zgdanie 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 towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim
oznaczeniem lub oferowanie, lub swiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c)  przywoz lub wywdz towardw 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
zakazujgcg mu dziatan stanowigcych naruszenie lub stwarzajgcych grozbe naruszenia znaku. Stosuje

réwniez takie srodki, zgodnie z przepisami swojego prawa krajowego, ktoérych celem jest zapewnienie




przestrzegania zakazu. (art. 130 ust.1) Odnosi sie to wprost do przepiséw ustawy z 30/06/2000 r. prawo
wtasnos$ci przemystoweyj.

- art. 296 ust. 1 stanowigcego, ze osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone
moze zadaé¢ od naruszyciela (oprdcz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych
korzysci oraz naprawienia wyrzadzonej szkody w razie zawinionego naruszenia

- art. 286, stanowigcego, ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek uprawnio-
nego, o bedgcych wtasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach

oraz srodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w_szczegdlnosci

moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasgdzonej na jego rzecz
sumy pienieznej albo zniszczeniu.

Zgodnie z art. 131, do sgdow panstwa czionkowskiego moze byé ztozony 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)

Zabezpieczenia roszczen przedsiebiorcy w tym zakresie udziela sie na zasadach ogdinych. Art.
730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w kazdej sprawie cywilnej podlegajgcej
rozpoznaniu przez sad lub sgd polubowny, zaréwno przed wszczeciem postepowania jak i w jego toku.
(§ 2.) Zgodnie z art. 730! k.p.c. wniosek powinien zawieraé uprawdopodobnienie roszczenia oraz
interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, ktéry istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia
uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie zapadiego w sprawie orzeczenia lub w inny sposob
uniemozliwi albo powaznie utrudni osiggniecie celu postepowania w sprawie. Przy wyborze sposobu
zabezpieczenia sad uwzgledni interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewni¢ nalezytg

ochrone prawng, a obowigzanego nie obcigza¢ ponad potrzebe.

Whniosek V. AB w Goéteborgu nie zastuguje na uwzglednienie:

Zastrzezenia Sadu budzi zaréwno sformutowanie przyszltych roszczen i sposobdw ich
zabezpieczenia, jak i przedstawienie faktoéw i dowoddw na ich poparcie. Uprawniona zamierza wystgpic
o zastosowanie wzgledem P. A. sankcji zakazowych obejmujgcych: produkowanie, oferowanie,
wprowadzanie do obrotu, sktadowanie w tych celach oraz reklamowanie filtrow oleju oraz filtréw paliwa
opatrzonych oznaczeniami VOLVO, ktore nie zostaly wytworzone przez V. AB lub za jej zgodg. Z
przedstawionych dowoddéw nie wynika jednak, ze obowigzany produkuje filtry olejowe i filtry paliwa ze
znakami uprawnionej, skladuje je i reklamuje. Fakt nabycia filtréw uznawanych za nieoryginalne
pozwala jedynie na ustalenie, ze filtry ze znakami uprawnionej oferuje i wprowadza do obrotu. Ich
pochodzenie nie jest znane. W tym zakresie uprawniona ograniczyta sie do postawienia zarzutéw, ktére
nie zostaty poparte Zzadnymi dowodami. Skoro fakt naruszenia stwierdzita wiele miesiecy temu, mogta
choéby podjg¢ prébe wezwania obowigzanego do zaniechania bezprawnego uzywania jej znakow

towarowych.

Zastrzezenia Sadu budzi takze odniesienie zarzutu naruszenia do niewytworzenia filiréw z

oznaczeniami VOLVO przez uprawniong lub za jej zgodg. Z materiatu dowodowego nie wynika jednak,

ze V. AB produkuje filtry ani to, komu i na jakich zasadach udziela zgody na ich produkcje, w ramach
Grupy V. i podmiotom zewnetrznym. Oznaczenie wytworcy nie zostato w szczegdlnosci umieszczone na

towarze ani na jego opakowaniu (brak dowodu przeciwnego).




Przyszte roszczenie z pkt 1. i sposoby jego zabezpieczenia zostaty sformutowane nie-
precyzyjnie, w sposob nienadajgcy sie do egzekucji. O tym, czy konkretny towar nie pochodzi od V. AB
miataby decydowaé sama uprawniona, w sposéb catkowicie nieokreslony, brak bowiem obiektywnych
przestanek pozwalajgcych organom egzekucyjnym stwierdzi¢, czy okreslony towar jest, czy nie jest
objety zakazem. Zgdajgc ochrony praw z rejestracji znakéw towarowych uprawniona nie odnosi sie w
ogole do oznaczania towaréw ani do ich wprowadzania do obrotu w Europejskim Obszarze
Gospodarczym. Nie mozna zatem stwierdzi¢ nie tylko pochodzenia kwestionowanych towaréw, ale
takze wylgczy¢ z zakresu sankgciji (i sSrodkéw tymczasowych) tych towaréw, co do ktérych byta zgoda na

ich opatrzenie znakami VOLVO i wprowadzenie do obrotu w EOG.

Takze drugie z przysztych roszczen nie zastuguje na zabezpieczenie, poniewaz nie precyzuje
orzeczenia o bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz srodkach i materiatach, ktére
zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. Przepis art. 286 p.w.p. ogdélnie tylko okresla mozliwe
sposoby usuwania skutkow naruszeh praw wiasnosci przemystowej, wymieniajgc przyktadowo:
wycofanie z obrotu, przyznanie uprawnionemu na poczet zasgdzonej na jego rzecz sumy pieniezne;j
albo zniszczenie naruszajgcych towaréw lub produkiéw. Rzeczg uprawnionego (powoda) jest
doprecyzowanie roszczen odpowiednio do sposobu i zakresu dziatania naruszyciela. Nie jest zatem
mozliwe dokonanie przez Sad oceny jego stusznosci, uprawdopodobnienia oraz adekwatnosci

zgdanych sposobdw jego zabezpieczenia.

Jako nieprawidiowo sformutowany i nieuprawdopodobniony wniosek nie zastuguje na

uwzglednienie. (a contrario art. 730%k.p.c.)

Zarzadzenie:

28/05/2019 r.




