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POSTANOWIENIE

Dnia 4 marca 2019 .

Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat
Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw Wspoélnotowych
w skfadzie nastepujgcym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 marca 2019 r. w Warszawie
w sprawie z wniosku W. w Warszawie
zudziatem A. G.,J.D.iT.G.

0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddali¢ wniosek.

UZASADNIENIE

27 lutego 2019 r. spétka partnerska W. z siedzibg w Warszawie wniosta o udzielenie
zabezpieczenia roszczen o nakazanie A. G., J. D., T. G. zaniechania uzywania oznaczenia

”

SWTSPATENT” w nazwie domeny internetowej ,...” wykorzystywanej w ramach dziatalnosci
gospodarczej i zawodowej prowadzonej przez A. G., J. D.,, T. G., zwigzanej z oferowaniem i
Swiadczeniem ustug rzecznikow patentowych, w szczegolnosci w adresach poczty elektronicznej ...
oraz ... lub innych adresach poczty elektronicznej na domenie ... , lub wykorzystywanej jako adres
strony internetowej stuzgcej do oferowania lub reklamowania ustug rzecznikéw patentowych lub do
przekierowania do takich stron internetowych, w tym do strony internetowej ..., poprzez: nakazanie
obowigzanym zaniechania — na czas trwania procesu — uzywania oznaczenia ,WTSPATENT” w
nazwie domeny internetowej ,... wykorzystywanej w ramach dziatalnosci gospodarczej i zawodowej
prowadzonej przez A. G., J. D., T. G., zwigzanej z oferowaniem i swiadczeniem ustug rzecznikow
patentowych, w szczegdélnosci w adresach poczty elektronicznej ... oraz ... , lub innych adresach
poczty elektronicznej na domenie ..., lub wykorzystywanej jako adres strony internetowej stuzacej do
oferowania lub reklamowania ustug rzecznikdw patentowych lub do przekierowania do takich stron

internetowych, w tym do strony internetowe;j ... .

Na podstawie art. 7562 § 1 w zw. z art. 1051! §1 k.p.c., wniosta o zagrozenie obowigzanym
nakazem zapfaty na rzecz uprawnionej sumy pienieznej w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek

naruszenia obowigzkow okreslonych wyzej.



Sad ustalil, ze:

W. z siedzibg w Warszawie jest spotkg partnerska, ktorej wspodlnikami jest siedmiu rzecznikow
patentowych wykonujgcych w niej dziatalnos¢ zawodowg polegajgcg na swiadczeniu ustug prawnych
na rzecz podmiotéw polskich i zagranicznych. (dowdd: odpis z KRS k.27-36) Spotka jest uprawniona

do znakdéw towarowych chronionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- sfownego WTSPATENT zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UP
RP) pod nr R.254096, z pierwszenstwem od 2 grudnia 2011 r. dla towardw i ustug w klasach klasyfi-
kacji nicejskiej: 9., 16., 35. (m.in. doradztwo w zakresie dziatalnosci gospodarczej, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla oséb trzecich; wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych), 41., 45. (m.in. ustugi prawne, ustugi rzecznikéw patentowych, reprezentowanie klientow
przed urzedami i sgdami; mediacje; przygotowywanie ekspertyz prawnych; wykonywanie badan w
zakresie wifasno$ci intelektualnej; doradztwo prawne; pomoc w rejestracji domen internetowych;
reprezentowanie klientow w zakresie sporéw zwigzanych z domenami internetowymi)

- stownego WTS zarejestrowanego w UP RP pod nr R.251857 i

WTS

- stowno-graficznego zarejestrowanego w UP RP pod nr R.251856
z pierwszenstwem od 14 czerwca 2011 r. dla towaréw i ustug klas 16., 35., 41. i 45. klasyfikacji
nicejskiej. (dowdd: wydruki z bazy UPRP k.40-44)

Uprawniona uzywa tych znakéw od 2002 r. m.in. w nazwach domen internetowych ... i ..., w
ktorych utworzone zostaty strony internetowe, na ktorych oferuje ustugi. (dowod: wydruk z bazy Whois
k.46-49, wydruk ze strony internetowej Web Archive k.51-62)

A. G. i J. D. sg partnerami w uprawnionej spétce. (dowdd: wydruk z KRS k.27-36) T. G.,
prywatnie maz A. G., do 31 grudnia 2017 r. prowadzit dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg T. w
zakresie doradztwa w prowadzeniu dziatalno$ci gospodarczej i zarzgdzania. (dowdd: wydruk z CEIDG
k.38) T. G. jest abonentem nazwy domeny internetowej ... utworzonej w dniu 22 pazdziernika 2018 r.
W bazie Whois Krajowego Rejestru Domen odnotowano spér dotyczacy tej nazwy domeny. (dowdd:
wydruk z bazy Whois k.89-92) Pod wskazanym adresem internetowym nie ma strony internetowej,
wejscie na adres ... przekierowuje uzytkownika na strone internetowg uprawnionej ... . (dowdd:

wydruki ze stron internetowy k.94-95)

13 grudnia 2018 r. obowigzane wysytaty do nieznanej liczby klientéw spétki z adreséw poczty
elektronicznej ... i ... wiadomos$ci mailowe w jezykach polskim i angielskim o tresci: Spétka W. dziata
w dwoch niezaleznych biurach w Warszawie i Wroctawiu. Jak wynika z docierajgcych do nas
informacji, partnerzy spotki z biura wroctawskiego podjeli dziatania zmierzajgce do przejecie
kontraktow i spraw prowadzonych przez rzecznikéw patentowych pracujgcych w biurze warszawskim,
{j. podpisane nizej J. D. i A. G.. Te nieprzyjazne dziatania skutkowaty m.in. przeniesieniem bez naszej
wiedzy i zgody praw do domeny internetowej ... ze spétki W. na osobe fizyczng. W efekcie nie mamy
obecnie kontroli nad pocztg elektroniczng pod adresami ... i nie mozemy gwarantowac, iz
korespondencja kierowana do nas w dniu dzisiejszym faktycznie do nas dotarfa. W zwigzku z

powyzszym, poczynajgc od dzis zdecydowaliSmy o przeniesieniu naszej poczty elektronicznej do



domeny ... . Prosimy o przesytfanie catej kierowanej do nas korespondencji elektronicznej na adresy o
tym samym co dotychczas przedrostku w domenie ..., tj. ... Z kopig do ... oraz ... z kopig do ... . Ze
wzgledu na wskazane wyzej problemy z odbiorem poczty prosimy o powtdrne przestanie catej
kierowanej dzi$ do nas korespondencji na powyzsze nowe adresy”. Informacje o podobnej tresci w
jezyku angielskim udostepnita na swoim profilu ... A. G.. Wiadomosci mailowe zatgczone do wniosku
majg tego samego adresata i nadawce, np. ,od ... do ...”. (dowdd: korespondencja mailowa k.72-78,
wydruk k.80) Zdaniem uprawnionej, wiadomosci o tej samej tresci zostaty wystane przez J. D. jako
sekretarza Komisji Rewizyjnej PIRP do czlonkdw grupy mailingowej samorzgdu rzecznikéw

patentowych. (dowdd: wydruki k.82-87)

Uprawniona powzieta ponadto wiadomos¢, ze obowigzane co najmniej od 3 grudnia 2018 r.
wystawiaty w imieniu spofki faktury, na ktdrych wskazywane byty adresy poczty elektronicznej w
domenie ... oraz nowy numer rachunku bankowego. (dowdd: wydruki k.164-198) Prowadzenie
korespondencji z adreséw mailowych w réznych domenach zaniepokoito klientéw spotki. (dowdd:
korespondencja k.97-145)

Strony sg obecnie ze sobg powaznie skonfliktowane, stawiajg sobie liczne zarzuty zwigzane z
prowadzeniem spraw spotki i wykonywaniem w jej ramach czynnosci zawodowych. Uprawniona
zarzuca obowigzanym, ze pod nieobecnosé w Polsce dwoch partneréw A. G. i J. D. podjety szereg
nieuczciwych dziatan majgcych na celu przejecie kontroli nad sp6tkg. Nalezaty do nich m.in. tworzenie
nowych rachunkéw bankowych spéfki, do ktérych nie mieli dostepu inni partnerzy, chwilowe przejecie
kontroli nad domeng internetowg ... , usitowanie udostepnienia poufnych dokumentéw osobom
nieuprawnionym, wydanie dyspozycji ksiegowej spotki co do korzystania z nowych rachunkéw
bankowych. W efekcie pozostali wspdlnicy ztozyli wniosek o zabezpieczenie roszczeh o wylgczenie
obowigzanych ze spofki poprzez zawieszenie ich w wykonywaniu praw do prowadzenia spraw spoiKi i
do reprezentacji. Postanowieniem z 5 grudnia 2018 r. Sgd Okregowy w Warszawie udzielit takiego
zabezpieczenia, obecnie rozstrzygniecie podlega kontroli instancyjnej. (dowdd: wniosek k.2-20,
postanowienie w sprawie XVI GCo 271/18 k.64-70)

W latach 2018 i 2019 do Sgdu Okregowego w Warszawie wptynety cztery sprawy oznaczone
sygn. akt: XVI GC 395/18 z powddztwa A. G. i J. D. o stwierdzenie niewaznosci uchwat, XVI
GC1413/18 o rozwigzanie spétki, XVI GC 1430/18 o wytaczenie wspdlnikow oraz XX GC 63/19 z
powddztwa A. G. i J. D. p/ko spotce i jej partherom o nakazanie udzielenia dostepu do ksigg

rachunkowych i dokumentéw ksiegowych.
Sad zwazyt:

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

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

1. umieszczaniu znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i
wprowadzaniu tych towaréw do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz sktadowaniu w celu
oferowania i wprowadzania do obrotu, a takze oferowaniu lub swiadczeniu 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 wiascicielowi prawo wytgcznego i niezakibconego uzywania

znaku i zakazania innym osobom, ktére nie majg jego zgody, uzywania w obrocie gospodarczym:

1. znaku identycznego do zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towarow

2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do
towarow identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w btad, ktére
obejmuje w szczegolnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym

3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w
odniesieniu do jakichkolwiek towardw, jezeli takie uzywanie moze przynies¢ uzywajgcemu nienalezng

korzys¢ lub by¢ szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru badz renomy znaku wczesniejszego.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato
naruszone, lub osoba, ktdrej ustawa na to zezwala, moze zgdaé naruszyciela zaniechania naruszania,
wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia rowniez naprawienia
wyrzadzonej szkody: na zasadach ogélnych albo poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci
odpowiadajgcej optacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich
dochodzenia bylyby nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku.
Przepis art. 286 p.w.p. stanowi natomiast, ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na
wniosek uprawnionego, o bedacych wiasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych Ilub
oznaczonych wytworach oraz srodkach i materiatach, ktére zostalty 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.

Zabezpieczenia roszczen wynikajgcych z naruszenia prawa do znaku towarowego udziela sie
na zasadach ogolnych: Przepis art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w kazdej
sprawie cywilnej podlegajgcej rozpoznaniu przez sad lub sad polubowny, zaréwno przed wszczeciem
postepowania jak i w jego toku. (§ 2.) Zgodnie z art. 730! k.p.c., wniosek powinien zawiera¢ uprawdo-
podobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, ktéry istnieje wowczas,
gdy jego brak uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie zapadtego w sprawie orzeczenia lub w

inny sposob uniemozliwi albo powaznie utrudni osiggniecie celu postepowania w sprawie.

Powszechnie przyjmuje sie, ze domena internetowa nie stanowi per se przedmiotu prawa
podmiotowego, nalezy jg raczej uznaé za rodzaj oznaczenia, sposobu identyfikacji przedsiebiorcy,
jego towardw lub ustug, stad moze by¢ osig konfliktu, w razie gdyby - jako oznaczenie - narazata na
uszczerbek interesy lub prawa podmiotéw uprawnionych do takich oznaczen, jak firma lub znak
towarowy. (por. R. Skubisz Prawo wtasnosci przemystowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14B,
Rozdziat XLVI, strona 1090, Nb 110) Rejestracja nazwy domeny internetowej nie jest objeta
szczegolng regulacjg ustawowa. Z technicznego punktu widzenia polega na przypisaniu jej numerowi
IP. Dokonuje sie tego przez zawarcie umowy z rejestratorem— w przypadku domen z sufiksem ,.pl”
Naukowg i Akademicka Siecig Komputerowg (NASK). Zasady rejestracji na liscie domen DNS okresla
Regulamin nazw domeny ,..pl”, ktérego pkt 4 i 5 przewidujg obowigzek zapewnienia przez oferenta, ze

nie narusza on praw osob trzecich, przy braku mechanizmu kontroli uprawnien przez NASK.



Kazdy podmiot moze wiec faktycznie zarejestrowa¢ na swojg rzecz domene pod dowolng
nazwg. Sama rejestracja nie obliguje do jej uzywania, o korzystaniu z niej mozna moéwié, gdy po
wybraniu jej adresu, pojawia sie w przegladarce strona internetowa. Nie rejestracja nazwy domeny
internetowej lecz jej uzywanie stanowi¢ moze naruszenie praw witasciciela znaku towarowego. (por.
wyrok TS UE z 11/07/2013 r. w sprawie C-657/11 ... ). Z reguty wtasnie od tresci umieszczonych na
tej stronie zalezy stwierdzenie, czy uzywanie kwestionowanego oznaczenia narusza, lub nie, prawa

do znaku towarowego.

Rejestracja przez T. G. hazwy domeny internetowej ... nie stanowi zdaniem Sgdu haruszenia
praw do znakoéw towarowych, brak natomiast dowodéw bez-prawnego uzywania przez obowigzanego
oznaczenia ,WTSPATENT” w funkcji znaku towarowego. Z tej przyczyny nieuzasadniony wniosek o
udzielenie zabezpieczenia przysziego roszczenia jakie ma by¢ dochodzone wzgledem T. G. podlega

oddaleniu. (a contrario art. 730*k.p.c.)

Stosownie do art. 86 § 1 kodeksu spétek handlowych, celem spoétki partnerskiej jest
wykonywanie wolnego zawodu w ramach przedsiebiorstwa prowadzonego pod wiasng firma.
Prowadzeniem przedsiebiorstwa za$ jest wykonywanie ciggtej i zarobkowej dziatalnosci na bazie
zorganizowanego zespolu skladnikow materialnych i niematerialnych, a przedmiotem
dziatalnosci tego typu spotki moze by¢ jedynie wykonywanie wolnego zawodu. Przedsiebiorstwo nie
jest wspolnym przedsiebiorstwem partneréw, a jedynie umozliwia kazdemu z nich samodzielne
wykonywanie okreslonego zawodu. Podkresli¢ nalezy, ze wykonywanie przez partneréw wolnego
zawodu jest ich obowigzkiem spotkowym. To szczegdlny sposéb wspotdziatania w dgzeniu do
osiggniecia wspdlnego celu, dla ktdrego zawigzano spotke. Takie wykonywanie wolnego zawodu
przez partneréw oznacza, ze kazdy z nich osobiscie i samodzielnie Swiadczy ustugi profesjonalne
w ramach utworzonej przez nich organizacji, a suma ich wysitkdw pozwala na osiggniecie wspoélnego
celu, jakim jest wlasnie wykonywanie wolnego zawodu. (U. Prominiska, Rozdziat 9. Spétka partnerska

[w] Prawo spdétek handlowych. System Prawa Handlowego. Tom 2A, red. A. Szumanski, 2019)

Na uwzglednienie nie zastuguje takze wniosek o udzielenie zabezpieczenie roszczenia,
jakiego W. zamierza dochodzi¢ wzgledem A. G. i J. D... . Wtascicielem znakéw towarowych jest
spotka osobowa (partnerska), ktorej obowigzane sg wspoélniczkami (partnerami). Ich uprawnienie do

korzystania ze znakéw towarowych WTS w zakresie prowadzonej dziatalnosci zawodowej —

Swiadczenia ustug rzecznikédw patentowych wynika prawdopodobnie z umowy spétki lub uchwat,
ktérych nie zatgczono do wniosku. Uprawniona nie wykazata zatem, Zze dziatania obowigzanych
polegajgce na uzywaniu nazwy domeny internetowej z dystynktywnym elementem ,wtspatent”
identycznym ze znakiem towarowym R.254096 i podobnym do znakdéw zarejestrowanych pod nr
251857 i 251856 sg bezprawne. Przyszie roszczenia nalezy wiec uzna¢ za nieuprawdopodobnione w
rozumieniu art. 7301 k.p.c.



Zarzadzenie:

4/03/2019r.
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