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POSTANOWIENIE

Dnia 4 listopada 2019 .

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

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 listopada 2019 r. w Warszawie
sprawy z wniosku B. s.r.l. z siedzibg w Forli (Republika Wtoska)
z udziatem M. spoétki z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Warszawie

0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia:
I. udzieli¢ B. s.r.l. z siedzibg w Forli zabezpieczenia roszczen:

1. o zaniechanie dziatan stanowigcych naruszenia prawa ochronnego na unijny stowny znak towarowy
LPiretrox”, zarejestrowany w EUIPO za numerem EUTMO012009131, polegajgcych na bezprawnym
oznaczaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu i reklamowaniu produkiéw biobdjczych z
oznaczeniem "Piretrox” poprzez: zakazanie M. spétce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w
Warszawie - do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania - oznaczania produktéw
biobdjczych i ich etykiet ,Piretrox”, a takze oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania, w
szczegollnosci w tresciach strony internetowej http://www. (...).com.pl/ produktéw biobdjczych z

oznaczeniem ,Piretrox”,

2. o0 zaniechanie dziatan stanowigcych naruszenia prawa ochronnego na unijny stowny znak towarowy
,Deadyna”, zarejestrowany w EUIPO za numerem EUTMO008783524, polegajgcych na bezprawnym
oznaczaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu i reklamowaniu produktéw biobdjczych z
oznaczeniem "Deadyna” poprzez: zakazanie obowigzanej - do czasu prawomocnego zakonczenia
postepowania - oznaczania produktéw biobdjczych i ich etykiet ,Deadyna”, a takze oferowania,
wprowadzania do obrotu i reklamowania, w szczegdlnosci w tredciach strony internetowej http://www.

(...).com.pl/ produktéw biobdjczych z oznaczeniem ,Deadyna”,

3. 0 zaniechanie dziatah stanowigcych naruszenia prawa ochronnego na unijny stowny znak towarowy
.Lermex 22E”, zarejestrowany w EUIPO za numerem EUTMO008771255, polegajgcych na
bezprawnym oznaczaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu i reklamowaniu produktow biobdjczych
z oznaczeniem “Permex 22E” poprzez: zakazanie obowigzanej - do czasu prawomocnego

zakonczenia postepowania - oznaczania produktéw biobdjczych i ich etykiet ,Permex 22E”, a takze



oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania, w szczegdlnosci w tresciach strony internetowej

http://lwww. (...).com.pl/ produktéw biobdjczych z oznaczeniem ,Permex 22E”,

4. 0 zaniechanie dziatan stanowigcych naruszenia prawa ochronnego na unijny stowny znak towarowy
,Cipex 10E”, zarejestrowany w EUIPO za numerem EUTM008783482, polegajgcych na bezprawnym
oznaczaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu i reklamowaniu produktéw biobdjczych z
oznaczeniem "Cipex 10E” poprzez: zakazanie obowigzanej - do czasu prawomocnego zakoriczenia
postepowania - oznaczania produktow biobojczych i ich etykiet ,Cipex 10E”, a takze oferowania,
wprowadzania do obrotu i reklamowania, w szczegolnosci w tresciach strony internetowej http://www.

(...).com.pl/ produktéw biobdjczych z oznaczeniem ,Cipex 10E”,

5. 0 zaniechanie niedozwolonych dziatah stanowigcych czyn nieuczciwej konkurencji polegajgcych na
bezprawnym i sprzecznym z dobrymi obyczajami oznaczaniu towardéw, oferowaniu, wprowadzaniu do
obrotu i reklamowaniu produktéw biobdjczych oznaczonych ,Piretrox” ,Permex 22E”, ,Deadyna’,
,Cipex 10E”, ktére moze wprowadzaé klientéw w bigd, co zagraza i narusza interesy uprawnionej,
poprzez: zakazanie obowigzanej - do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania - oznaczania,
oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania, w szczegdélnosci w tresciach strony internetowej
http://www. (...).com.pl/, produktéw biobdjczych z oznaczeniami ,Cipex 10E”, ,Piretrox”, ,Permex
22E”, ,Deadyna’;

Il. oddali¢ wniosek w pozostatej czesci;

I1l. wyznaczy¢ B. s.r.l. z siedzibg w Forli dwutygodniowy termin dla wystgpienia wzgledem M. spétki z
ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Warszawie z pozwem obejmujgcym roszczenia

okreslone w pkt I.
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UZASADNIENIE

B. s.r.l. z siedzibg w Forli wniosta o udzielenie zabezpieczenia roszczen:

1. z art. 296 ust. 2 pkt. 1 ustawy p.w.p. 0 zaniechanie dziatan stanowigcych naruszenia prawa
ochronnego na unijny stowny znak towarowy ,Piretrox”, zarejestrowany w EUIPO za numerem
EUTMO012009131, polegajgcych na bezprawnym oznaczaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu i
reklamowaniu produktéw biobdjczych z oznaczeniem “Piretrox” poprzez: zakazanie M. spéice z
ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie, do czasu prawomocnego zakonczenia
postepowania, oznaczania, oferowania, wprowadzania do obrotu, oznaczania etykiet, reklamowania w
szczegdblnosci w tresciach stron internetowych http://www. (...).com.pl/, produktéw biobdjczych z
oznaczeniem ,Piretrox”, a w razie odmowy dokonania w/w dziatan na podstawie art. 7562 w zw. z art.
1050" § 1 k.p.c. wyznaczenie obowigzanej terminu do wykonania postanowienia i zagrozenie jej
nakazaniem zaptaty na rzecz uprawnionej sumy pienieznej w wysokosci 5.000 zt za kazdy dzien

uchylania sie od wykonania postanowienia;

2. z art. 296 ust. 2 pkt. 1 ustawy p.w.p. o zaniechanie dziatan stanowigcych naruszenia prawa
ochronnego na unijny stowny znak towarowy ,Deadyna”, zarejestrowany w EUIPO za numerem
EUTMO008783524, polegajgcych na bezprawnym oznaczaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu i
reklamowaniu produktéw biobdjczych z oznaczeniem "Deadyna” poprzez: zakazanie obowigzanej, do
czasu prawomocnego zakonczenia postepowania oznaczania, oferowania, wprowadzania do obrotu,
oznaczania etykiet, reklamowania w szczegdlnosci w tresciach stron internetowych http://www.
(...).com.pl/, produktéw biobojczych z oznaczeniem ,Deadyna”, a w razie odmowy dokonania w/w
dziatan na podstawie art. 7562 w zw. z art. 1050" § 1 k.p.c. wyznaczenie obowigzanej terminu do
wykonania postanowienia i zagrozenie jej nakazaniem zaptaty na rzecz uprawnionej sumy pienieznej

w wysokosci 5.000 zt za kazdy dzien uchylania sie od wykonania postanowienia;

3. z art. 296 ust. 2 pkt. 1 ustawy p.w.p. o zaniechanie dziatan stanowigcych naruszenia prawa
ochronnego na unijny stowny znak towarowy ,Permex 22E”, zarejestrowany w EUIPO za numerem
EUTMO008771255, polegajgcych na bezprawnym oznaczaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu i
reklamowaniu produktéw biobdjczych z oznaczeniem "Permex 22E” poprzez: zakazanie obowigzanej,
do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania oznaczania, oferowania, wprowadzania do
obrotu, oznaczania etykiet, reklamowania w szczegdlnosci w tresciach stron internetowych http://www.
(...).com.pl/, produktéw biobdjczych z oznaczeniem ,Permex 22E”, a w razie odmowy dokonania w/w
dziatan na podstawie art. 756 w zw. z art. 1050" § 1 k.p.c. wyznaczenie obowigzanej terminu do
wykonania postanowienia i zagrozenie jej nakazaniem zaptaty na rzecz uprawnionej sumy pienieznej

w wysokosci 5.000 zt za kazdy dzien uchylania sie od wykonania postanowienia;

4. z art. 296 ust. 2 pkt. 1 ustawy p.w.p. o zaniechanie dziatan stanowigcych naruszenia prawa
ochronnego na unijny stowny znak towarowy ,Cipex 10E”, zarejestrowany w EUIPO za numerem
EUTMO008783482, polegajacych na bezprawnym oznaczaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu i
reklamowaniu produktéw biobéjczych z oznaczeniem "Cipex 10E” poprzez: zakazanie obowigzanej,

do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania oznaczania, oferowania, wprowadzania do



obrotu, oznaczania etykiet, reklamowania w szczegoélnosci w tresciach stron internetowych http://www.
(...).com.pl/, produktéw biobdjczych z oznaczeniem ,Cipex 10E”, a w razie odmowy dokonania w/w
dziatan na podstawie art. 7562 w zw. z art. 1050" § 1 k.p.c. wyznaczenie obowigzanej terminu do
wykonania postanowienia i zagrozenie jej nakazaniem zaptaty na rzecz uprawnionej sumy pienieznej

w wysokosci 5.000 zt za kazdy dzien uchylania sie od wykonania postanowienia;

5. orzeczenie o bezprawnie oznaczonych produktach biobdjczych oraz wytworach, $rodkach i
materiatach, ktére zostaty uzyte do ich oznaczenia posiadajgcych oznaczenia ,Piretrox” ,Permex 22E”,
.Deadyna”, ,Cipex 10E”, poprzez:

a) zobowigzanie obowigzanej na czas trwania postepowania do wycofania z obrotu produktow
biobdjczych z uzyciem oznaczenia ,Piretrox” ,Permex 22E”, ,Deadyna”, ,Cipex 10E”;

b) nakazanie zajecia, na czas trwania postepowania, produktéw biobdjczych z uzyciem oznacze-
nia ,Piretrox” ,Permex 22E”, ,Deadyna”, ,Cipex 10E” znajdujgcych sie w siedzibie obowigzanej,
magazynach oraz innych miejscach ustalonych przez komornika w toku postepowania komorniczego,
a w razie odmowy dokonania w/w dziatan na podstawie art. 7562 w zw. z art. 1050" § 1 k.p.c.
wyznaczenie obowigzanej terminu do wykonania postanowienia i zagrozenie jej nakazaniem zaptaty
na rzecz uprawnionej sumy pienieznej w wysokosci 5.000 zt za kazdy dzien uchylania sie od

wykonania postanowienia,;

6. z art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 2 u.z.n.k. 0 zaniechanie niedozwolonych dziatan stanowigcych czyn nie-
uczciwej konkurencji z art. 3 u.z.n.k. polegajacych na bezprawnym i sprzecznym z dobrymi obyczaja-
mi oznaczaniu towaréw, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu i reklamowaniu produktéw biobdjczych
oznaczonych ,Piretrox” ,Permex 22E”, ,Deadyna”, ,Cipex 10E”, ktére moze wprowadza¢ klientow w
btad, co zagraza i narusza interesy uprawnionej, poprzez: zakazanie obowigzanej, do czasu prawo-
mocnego zakonczenia postepowania oznaczania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamo-
wania w szczegolnosci w tresciach stron internetowych http://www. (...).com.pl/, produktow z
oznaczeniem ,Cipex 10E”; ,Piretrox” ,Permex 22E”, ,Deadyna”, a w razie odmowy dokonania w/w
dziatan na podstawie art. 7562 w zw. z art. 1050" § 1 k.p.c. wyznaczenie obowigzanej terminu do
wykonania postanowienia i zagrozenie mu nakazaniem zaptaty na rzecz uprawnionej sumy pienieznej

w wysokosci 5.000 zt za kazdy dzien uchylania sie od wykonania postanowienia;

7. z art. 18 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k. o usuniecie skutkdw popetnionych czynéw nieuczciwej konkurencji
okredlonych w art. 3 u.z.n.k. polegajgcych na bezprawnym i sprzecznym z dobrymi obyczajami
oznaczaniu towardw, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu i reklamowaniu produktéw biobdjczych
oznaczonych ,Piretrox” ,Permex 22E”, ,Deadyna”, ,Cipex 10E”, ktére moze wprowadzac klientow w
bfad, co zagraza i narusza interesy uprawnionej poprzez:

a) zobowigzanie obowigzanej do wycofania z obrotu opakowan produktéw biobdjczych z
uzyciem oznaczenia "Piretrox” ,Permex 22E”, ,Deadyna”, ,Cipex 10E”,

b) nakazanie zajecia, na czas trwania postepowania, produktéw biobdjczych z uzyciem oznacze-
nia ,Piretrox” ,Permex 22E”, ,Deadyna”, ,Cipex 10E” znajdujgcych sie w siedzibie obowigzanej,
magazynach oraz innych miejscach ustalonych przez komornika w toku postepowania komorniczego,

a w razie odmowy dokonania w/w dziatah na podstawie art. 7562 w zw. z art. 1050" § 1 k.p.c.
wyznaczenie obowigzanej terminu do wykonania postanowienia i zagrozenie jej nakazaniem zapfaty
na rzecz uprawnionej sumy pienieznej w wysokosci 5.000 zt za kazdy dzien uchylania sie od

wykonania postanowienia.



Sad ustalit:

Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig Republiki Wioskiej B. s.r.l. z siedzibg w Forli,
powstata w 1982 r., oferuje produkty biobdjcze i specjalistyczny sprzet do ochrony przed owadami,
szkodnikami i insektami takimi jak: komary, muchy, karaluchy, mrowki, rybiki, prusaki, pluskwy. W
ofercie uprawnionej znajdujg sie m.in. produkty biobdjcze pod nazwami ,Piretrox” ,Permex 22E”,
.Deadyna” i ,Cipex 10E” - substancje lub mieszaniny skfadajgce sie z jednej lub kilku substancji
czynnych, ktérej przeznaczeniem jest niszczenie, odstraszanie, unieszkodliwianie organizmow
szkodliwych, zapobieganie ich dziataniu lub zwalczanie ich w jakikolwiek sposoéb inny niz czysto
fizycznie lub mechanicznie. Uprawniona jest podmiotem preznie dziatajgcym na rynku wioskim. Jej
produkty cieszg sie uznaniem i sg rozpoznawalne dla nabywcéw kojarzacych je ze skuteczno$cig
dziatania. (dowdd: wydruk z rejestru handlowego k.47-62, katalog k.64-123, wydruki ze strony
internetowej k.124-132)

Produkty biobodjcze B. s.r.l. sg dostepne w wielu krajach na terenie Unii Europejskiej, na rynku
polskim od 2010 r. (dowod: faktury VAT z 28.06.2010 r. i z 16.04.2013 r. k.134-139) Uprawniona
otrzymata pozwolenie Urzedu Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych na obrét produktami biobdjczymi: 22 lutego 2013 r. dla Permex 22E, 5 czerwca 2015 r.
dla Piretrox, 18 listopada 2013 r. dla Deadyna i 7 listopada 2013 r. dla Cipex 10E. (dowdd: decyzje
k.141-164)

B. s.r.l. jest uprawniona do stownych unijnych znakéw towarowych:

- PIRETROX zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO)
pod nr. 12009131 z pierwszenstwem od 24 lipca 2013 r. dla towaréw w klasach klasyfikacji nicejskiej:
4. (Swiece, Swiece zapachowe, Swiece zapachowe odstraszajgce insekty; oleje przemystowe i
tluszcze; smary; mieszaniny pochfaniajgce kurz, nawilzajace i wigzace; paliwa (réwniez spirytus
silnikowy) i materiaty odwietleniowe; Swiece i knoty do oswietlenia); 5. (insektycydy, owady ($rodki
odstraszajgce), kadzidetka do odstraszania owadéw produkty farmaceutyczne i weterynaryjne; srodki
sanitarne do celéow medycznych; dietetyczna zywnos$¢ i substancje dostosowane do uzytku lecznicze-
go lub weterynaryjnego, zywnos¢ dla niemowlat; suplementy diety dla ludzi i zwierzat; plastry,
materiaty opatrunkowe; materialty do plombowania zebow, woski dentystyczne; $rodki odkazajace;
Srodki do zwalczania robactwa); 9. (urzadzenia elektroniczne do wabienia i zwalczania insektow,
urzadzenia do transmisji dzwieku, akumulatory elektryczne, kable elektryczne, oprogramowanie kom-
puterowe (nagrane programy) urzgdzenia i przyrzady: naukowe, zeglarskie, geodezyjne, fotogra-
ficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania
zycia, do celéw dydaktycznych; urzadzenia i przyrzady elektryczne przewodzgce, przetgczajgce,
transformujgce, akumulatorowe i kontrolno-sterujgce; urzadzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dzwieku lub obrazu; magnetyczne nosniki danych, piyty (dyski) z nagraniami; ptyty
kompaktowe, dvd i inne cyfrowe nosniki do nagrywania danych; mechanizmy do urzadzen
uruchamianych przez wrzucenie monety; kasy sklepowe, maszyny liczgce, sprzet przetwarzajgcy

dane, komputery; oprogramowanie komputerowe; gasnice)

- DEADYNA zarejestrowanego w EUIPO pod nr 8783524 z pierwszenstwem od 24 grudnia 2009 r. dla

towaréw w klasach klasyfikacji nicejskiej: 4. (Swiece, swiece zapachowe, swiece zapachowe odstra-



szajgce insekty); 5 (produkty do zwalczania szkodnikéw, fungicydy, herbicydy, insektycydy, srodki
owadobdjcze, kadzidta odstraszajgce insekty)

- PERMEX 22 E zarejestrowanego w EUIPO pod nr 8771255 z pierwszenstwem od 21 grudnia 2009 r.
dla towaréw w klasach klasyfikacji nicejskiej: 4. (Swiece, Swiece zapachowe, $wiece zapachowe od-
straszajgce insekty); 5 (produkty do zwalczania szkodnikéw, fungicydy, herbicydy, insektycydy, $rodki

owadobdjcze, kadzidla odstraszajgce insekty).

- CIPEX 10 E zarejestrowanego w EUIPO pod nr 8783482 z pierwszenstwem od 24 grudnia 2009 r.
dla towarow w klasie 4. klasyfikacji nicejskiej (Swiece, $wiece zapachowe, $wiece zapachowe odstra-

szajgce insekty). (dowdd: wydruki z bazy (...) k.300-325)

M. spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie zostata utworzona w
2013 r. (dowdd: odpis z KRS) Obowigzana dostarcza profesjonalistom wyselekcjonowane produkty
charakteryzujgce sie skuteczno$cia, wydajnoscig i niezawodnoscig. Oferuje i wprowadza do obrotu
m.in. produkty biobdjcze opatrzone oznaczeniami ,Piretrox”, ,Permex 22E”, ,Deadyna” i ,Cipex 10E”.
(dowdd: katalog ze strony internetowej k.166-169)

W 2013 r. strony zawarty umowe dostawy produktéw biobdjczych Flubex 15 Flow, Cipex 10E,
Flyfog, Deadyna, Bromobleu Fresh Pasta Bait i Bromobleu Wax Blocks, by nastepnie rozszerzyc
wspotprace na produkty: Aquatain Amf-Dengue drops, Permex 22E i Flubex Tablets, a takze Piretrox.
(dowdd: umowa k.171-183) Whnioskujgc do Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow
Medycznych i Produktéw Biobdjczych o wydanie pozwolenia na obrét produktami biobdjczymi

uprawniona wskazata wzory opakowan zawierajgce logo obowigzane;.

Wspotpraca stron zakonhczyta sie w 2016 r.,, m.in. ze wzgledu na niedotrzymanie przez
obowigzang uzgodnionych jako minimalne rocznych progéw warto$ci zamoéwieh oraz nieuiszczenie
przez nig naleznosci za otrzymany towar. Nie zostaty one uregulowane pomimo wydania 12 listopada
2018 r. przez Sad Rejonowy w F. wyroku zasgdzajgcego na rzecz uprawnionej kwoty 218.654 euro,

(dowdd: pozew, zaswiadczenie, wyrok, zarzadzenie, korespondencja k.185-218)

Mimo zakonczenia relacji handlowych stron, obowigzana nadal sprzedaje produkty biobdjcze
opatrzone oznaczeniami uprawnionej, z identyczng etykietg. (dowdd: wydruki ze stron internetowych
k.278-281, 327-344, faktury k.283-289, etykieta k.291-294, dowdd zakupu k.296-298) Zrodto ich
pochodzenia nie jest znane, nie pochodzg one jednak od uprawnionej, ktéra ma watpliwosci co do

sktadu i jakos$ci oferowanych przez obowigzang produktéw. (oswiadczenie uprawnionej)

Sad zwazyt:

Zabezpieczenia roszczen wynikajagcych z naruszenia praw wiasnosci przemystowej i zasad
uczciwej konkurencji udziela sie na zasadach ogdlnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie
zabezpieczenia w kazdej sprawie cywilnej podlegajgcej rozpoznaniu przez sad lub sad polubowny,
przed wszczeciem postepowania, jak i w jego toku (§ 2). Zgodnie z art. 730" k.p.c., wniosek powinien
zawiera¢ uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, ktéry

istnieje wtedy, gdy jego brak uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie zapadtego w sprawie



orzeczenia lub w inny sposéb uniemozliwi albo powaznie utrudni osiggniecie celu postepowania. 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. przez zajecie ruchomosci - art. 747
pkt 1 k.p.c. Jezeli jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniezne, sad udziela zabezpieczenia w taki
sposob, jaki stosownie do okolicznosci uzna za odpowiedni, nie wytgczajgc sposobow przewidzianych
do zabezpieczenia roszczen pienieznych, w szczegdlnosci sgd moze unormowac prawa i obowigzki

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

1. Odnosnie do naruszenia praw do znakéw towarowych:

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub koncowemu
odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odréznienia go (bez
ewentualnosci wprowadzenia w bigd) 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¢ wtascicielowi znaku towarowego ochrone
jego szczegodlnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mogt spetnia¢ wiasciwe mu funkcje
wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub ustugi oraz gwarantowania ich jakosci, a takze
funkcje komunikacyjng, reklamowsg i inwestycyjng. Wykonywanie prawa wytgcznego jest zastrzezone
dla przypadkéw, w ktérych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia wptywa lub moze
negatywnie wptywac na petnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunatu z 22.09.2011 r. w sprawie
C-482/09 (...), a takze wyroki z 18.06.2009 r. w sprawie C-487/07 (...)z 23.03.2010 r. w sprawach
potgczonych od C-236/08 do C-238/08 (...)

Przepis art. 9 ust. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w
sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi natomiast,
ze bez uszczerbku dla praw wtasciciela nabytych przed datg zgtoszenia lub datg pierwszenstwa
unijnego znaku towarowego wiasciciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim,
ktére nie maja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towaréw lub ustug,
oznaczenia, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:

a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug,
ktére sg identyczne z tymi, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany;

b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest uzywane w
odniesieniu do towardéw lub ustug, ktére sg identyczne lub podobne do towardéw lub ustug, dla ktérych
znak ten zostat zarejestrowany, jezeli istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia odbiorcéow 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 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 korzys¢ lub jest

szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.



Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego (zaréwno unijnego, jak i
krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci
wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy poréwnywaé cato$ciowo, a decydujgce znaczenie
mie¢ bedg elementy odrézniajgce, a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze zna-
kiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupetnien — wszystkie jego elementy,
lub gdy rozpatrywane jako catosé, wykazuje nieznaczne roznice, ktére nie zostang dostrzezone przez
przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20.03.2003 r. C-291/00 (...)Dwa znaki towarowe sg
do siebie podobne, jezeli z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcéw, sg przynajmniej czesciowo
identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01
(...)Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sg identyczne, czy tez mozna mowi¢ zaledwie
o podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech
znakéw i ich catlo$ciowego oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowa-nego, dostatecznie
uwaznego i rozsgdnego przecietnego konsumenta. (tak wyroki Trybunatu z 20.03.2003 r. w sprawie C-
291/00(...), z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 (...)

Dokonujgc oceny podobienstwa towardw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki cha-
rakteryzujgce zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegolnie 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 wspoizaleznos¢ miedzy
branymi pod uwage czynnikami, w szczegdlnosci podobieAstwem znakéw oraz podobienstwem
towarow/ustug, ktérych one dotycza, przy czym niski stopien podobienstwa towaréw i ustug moze byé
zrownowazony znaczacym stopniem podobienstwa znakow 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¢ wiasciwego kregu odbiorcow mogtaby zosta¢ sktoniona 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 btad powinno byé oceniane w sposdb catosciowy,
wedtug sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych
okolicznosci konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zaleznosci miedzy podobienstwem
oznaczen i towaréw lub ustug, ktérych one dotycza. (tak wyroki Trybunatu z 11.11.1997 r. w sprawie C-
25/95 (...), 2 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 Sgdu z 9.07.2003 r. w sprawie T-162/01 (...)i z 20.01.2010 r. w
sprawie T-460/07 (...)

Wiasciwy krag odbiorcow sktada sie z przecietnych konsumentdw, nalezycie poinformowanych,
dostatecznie uwaznych i rozsgdnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie
ksztattowa¢ w zaleznosci od kategorii towaréw lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z 22.06.1999 r. w
sprawie C-342/97 (...), z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 (...) i z 12.01.2006 r. C-361/04 (...)Przecietny

konsument rzadko ma mozliwo$¢ przeprowadzenia bezposredniego poréwnania roznych znakéw



towarowych, musi zazwyczaj zdac¢ sie na zachowany w pamieci niedoskonaty ich obraz. Ryzyko konfuzji
jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrdzniajgcy znaku towarowego, ktéry wynika z jego
samoistnych cech lub renomy (znajomos$ci, rozpoznawalnosci na rynku). (tak wyroki Trybunatu z
22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 (...) i z 29.09.1998 r. w
sprawie C-39/97 (...)

Istnieje pewna wspoizalezno$¢ pomiedzy znajomoscig znaku wsréd odbiorcow, a jego charakte-
rem odrézniajacym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odréznia-
jacy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrdozniajgcym charakterem wynikajagcym z jego znajo-
mosci wsréd odbiorcéw, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w szcze-
golnosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugos¢ okresu jego uzywania, wielkos¢
inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udziat procentowy
zainteresowanych grup odbiorcow, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzgcych
z okreslonego przedsiebiorstwa, jak réwniez oswiadczenia izb handlowych i przemystowych lub
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.)

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

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

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 wywdz towardéw pod takim oznaczeniem;

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

f) uzywanie oznaczenia w reklamie poréwnawczej w sposob 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 rowniez Srodki, 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 (8rodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom
rozporzadzenia, sgd powinien je, na wniosek powoda, zastosowaé do ochrony znaku unijnego. Odnosi
sie to wprost do przepisow art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. Zgodnie z art. 131, do sadéw panstwa
cztonkowskiego moze byé ziozony 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)

Wylgcznosé B. s.r.l. uzywania na terytorium Unii Europejskiej stownych znakéw towarowych
PIRETROX, DEADYNA, PERMEX 22E i CIPEX 10E m.in. dla towaréw w klasie 4 i 5 klasyfikacji



nicejskiej wynika z wydrukéw z informaciji o tresciach baz urzedéw rejestracyjnych. Dla identycznych z
objetymi ochrong towardéw, przeznaczonych dla tego samego kregu nabywcow i zaspakajajacych te
same ich potrzeby spdétka M. uzywa identycznych ze znakami oznaczen PIRETROX, DEADYNA i
PERMEX 22E. Ze wzgledu na podobienstwo towaréw w klasie 4. Klasyfikacji nicejskiej do preparatu
do zwalczania owaddw latajgcych, oznaczenie CIPEX 10E niewatpliwie kojarzy sie ze znakiem
uprawnionej, szczegolnie, ze posta¢ graficzna opakowania i etykiety jest tozsama z tg jakiej dla
swojego produktu biobdjczego uzywa B. s.r.l. Sad jest zatem przekonany o naruszeniu przez spotke
M. praw wytgcznych w sposob zdefiniowany w art. 9 ust. 2a i b. rozporzadzenia, a nie jak btednie

wskazuje petnomocnik uprawnionej art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p.

Korzystanie przez obowigzang w dziatalnosci handlowej, w zwigzku z oferowaniem,
reklamowaniem i wprowadzaniem do obrotu produktéw biobéjczych, z kwestionowanych oznaczen
zaktéca wykonywanie przez znaki towarowe uprawnionej przynaleznych im funkcji oznaczenia
pochodzenia, reklamowej i jakosciowej. Moze takze dziata¢ na szkode charakteru odrézniajgcego tych
znakow prowadzac do ich degeneraciji. Uprawdopodobnienie faktu naruszania przez obowigzang praw
B. s.r.l. uzasadnia uznanie za stuszne — na tym etapie postepowania - roszczen okreslonych w art. 9

ust. 3 rozporzadzenia oraz w art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p.

2. Odnosnie do naruszenia regut uczciwej konkurencji:

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalnosci gospodarczej - w interesie
publicznym, przedsiebiorstw oraz klientdéw, nie moze jednak by¢ traktowana jako instrument stuzgcy
wyeliminowaniu konkurencji w ogéle, w celu zachowania przez przedsiebiorce dominujgcej pozyciji
rynkowej (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30.09.1998 r., | ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1).

W uzasadnieniu wyroku z 11.07.2002 r. (I CKN 1319/00, OSNC 2003/5/73) Sad Najwyzszy
stwierdzit m.in., ze zafoZzeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej
sity przedsiebiorcy oraz jej oddzialywanie na krgg odbiorcéow. Chodzi o rozgraniczenie miedzy
dziataniem uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczajgcym poza ustanowione reguty, nie za$ o
ochrone konkretnego osiggniecia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidfowo$ci zachowania
sie i dziatania podmiotow gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostepu do rynku na
réwnych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolno$ci gospodarczej uzasadnia (...)
poszukiwanie réwnowagi miedzy wolnoS$cig rynku i swobodg obrotu a celami ustawy o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, okreslonymi w art. 1.

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane
jest kumulatywnym spetnieniem nastepujagcych przestanek:
- czyn ma charakter konkurencyjny,
- narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,

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

Sad podziela powszechnie przyjety w doktrynie i orzecznictwie poglad, iz przepis art. 3 w ust.

1 w sposdb ogdlny okresla czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przyktadowo



niektoére czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktére nalezy wykfadac tak, ze ogdlne okreslenie i
przepisy uszczegoétawiajgce czyn nieuczciwej konkurencji pozostajg w nastepujacych relacjach:

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

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

uznanie go za czyn nieuczciwej konkurenciji nie jest mozliwe.

Prawo konkurencji hotduje zasadzie priori tempore potior iure. Udzielenie ochrony zmierza do
zabezpieczenia stusznych interesdw tego przedsigbiorcy, ktory poniést okreslone nakfady na
zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocje okreslonego produktu, czy na rozpoznawalnos¢

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.

Zgodnie z przepisem art. 10 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie
oznaczenie towardw lub ustug, ktére moze wprowadzi¢ klientéw w btgd co do pochodzenia (ust. 1), a
takze wprowadzenie do obrotu towarow w opakowaniu moggcym wywota¢ skutki okreslone w ust. 1,
chyba ze zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione wzgledami technicznymi (ust. 2). Oceny
naruszenia regut uczciwej konkurencji na gruncie art. 10 dokonuje sig, stosujgc odpowiednio reguty
prawa znakéw towarowych. Z przyczyn przedstawionych w pkt I. mozna zatem uznaé, ze spotka M.
dopuscita sie naruszenia regut uczciwej konkurencji, o ktérych mowa w powotanym przepisie,
uprawniona moze wiec domagaé sie zastosowania wzgledem niej sankcji z art. 18 ust. 1 u.z.n.k,,
zgodnie z ktérym w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiebiorca, ktérego interes

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

1. zaniechania niedozwolonych dziatan;

2. usunigcia skutkéw niedozwolonych dziatan.

Zwalnia to Sad z obowigzku dokonywania oceny naruszenia renomy oznaczen na podstawie art. 3

ust. 1 u.z.n.k. Uprawnionej stuzg zatem roszczenia wskazane w art. 18 ust. 1 pkt 1i 2 u.z.n.k.

Uznajgc zasadnos¢ wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczeh wynikajgcych z narusze-
nia praw do unijnych znakéw towarowych i regut uczciwej konkurencji Sad pragnie wskazaé¢ na
potrzebe dotozenia wiekszej starannosci, by w przyszitym pozwie zostaty one sformutowane w sposéb
jasny, niebudzacy watpliwosci interpretacyjnych, nadajacy sie do egzekucji i poprawny jezykowo. Za

oczywiscie nieprawidtowe nalezy uzna¢ btedne wskazanie w tresci roszczen ich podstaw prawnych.

B. s.r.l. nalezycie uprawdopodobnita swdj interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby
nie wystgpity niekorzystne dla niej skutki konieczne jest niezwtoczne zapewnienie ochrony jej praw

wytgcznych i intereséw gospodarczych. Brak zabezpieczenia i dilugotrwate oczekiwanie na
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prawomocne rozstrzygniecie sgdu o zakazaniu obowigzanej naruszen 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 towarami stron. Usuniecie skutkdw takich naruszen w przyszioSci

moze okazac sie bardzo utrudnione, jesli w ogéle mozliwe.

Zadane sposoby zabezpieczenia co do zasady odpowiadaty tresci przysztych roszczen,
wymagaly jednak doprecyzowania przez Sad, ktéry dokonat zmian sformutowan w poréwnaniu ze
zgtoszonymi zgdaniami mieszczacych sie w granicach wyznaczonych w art. 321 k.p.c. Zapewnig one
B. s.r.l. nalezytg ochrone prawng, a obowigzanej nie obcigzg ponad potrzebe, moze ona bowiem
prowadzi¢ dziatalno$¢ gospodarczg nie naruszajgc praw i interesdw gospodarczych oséb trzecich.
(art. 730" w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Sad oddalit wniosek w odniesieniu do roszczenia z pkt 5 i 7, poniewaz uprawniona nie
sprecyzowata przysztych zgdan jak chodzi o sposéb usuniecia skutkdw naruszen ograniczajgc sie do
nieokreslonego orzeczenia o bezprawnie oznaczonych produktach biobdjczych oraz wytworach,
srodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich oznaczenia posiadajgcych oznaczenia ,Piretrox”
.LPermex 22E”, ,Deadyna”, ,Cipex 10E” (pkt 5) oraz usuniecia skutkow popetnionych czynow

nieuczciwej konkurencji (pkt 7).

Sad postanowit 0 oddaleniu wniosku o zagrozenie obowigzanej nakazaniem zapfaty na rzecz
uprawnionej sumy przymusowej (a contrario art. 756> § 1 w zw. z art. 1050 i art. 1051" k.p.c.),
poniewaz wniosek B. s.r.l. wykracza poza uprawnienia, jakie w postepowaniu zabezpieczajgcym
przyznaje uprawnionemu przepis art. 756° § 1 k.p.c. Uprawniona domaga sie nie tylko zagrozenia
obowigzanej nakazaniem zaptaty sumy przymusowej lecz takze podjecia przez Sad dalszych decyz;ji

w zakresie kompetencji przynaleznych sgdowi jako organowi egzekucyjnemu.

Stosownie do art. 733 k.p.c., Sgd wyznaczyt uprawnionej dwutygodniowy termin, w ktérym

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