Sygn. akt XXIl GWo 90/19
POSTANOWIENIE

Dnia 24 pazdziernika 2019 .

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

Przewodniczacy sedzia SO Beata Piwowarska
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 pazdziernika 2019 r. w Warszawie
sprawy z whiosku K.J.
z udziatem W. P.

0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

1. udzieli¢ K.J. zabezpieczenia roszczenia o zobowigzanie W.P. do zaniechania naruszania praw do

a

nr prawa wytgcznego 309814 dla celdw prowadzenia wszelkiej

stowno-graficznego znaku towarowego

a

jego dziatalnosci artystycznej, koncertowej, promocyjnej oraz reklamowej, w tym zaprzestanie

nr prawa wytgcznego 309814 poprzez zakazanie mu

uzywania znaku towarowego

wykorzystywania znaku towarowego:

a. na plakatach,

b. na stronach internetowych,

c. w mediach spotecznosciowych takich jak (...)i(...)

d. jako elementy scenografii koncertowej,

poprzez zakazanie obowigzanemu - do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania gtéwnego -

a

2. oddali¢ wniosek w pozostatej czesci;

uzywania znaku towarowego dla oznaczania jego dziatalnosci artystycznej, koncertowej,

promocyjnej oraz reklamowej;

3. wyznaczy¢ K.J. dwutygodniowy termin dla wystgpienia wzgledem W.P. z pozwem obejmujgcym

roszczenie okreslone w pkt 1.
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UZASADNIENIE

Uzupetniajgc braki formalne wniosku K.J. wskazat, ze zamierza wystgpi¢ w przysziosci z

pozwem:

1. o zobowigzanie W.P. do zaniechania naruszania praw do stowno-graficznego znaku towarowego

@ nr prawa wytgcznego 309814 poprzez zakazanie mu uzywania znaku towarowego @ nr prawa
wytgcznego 309814 dla celow prowadzenia wszelkiej jego dziatalnosci artystycznej, koncertowej,
promocyjnej oraz reklamowej, w tym zaprzestanie wykorzystywania znaku towarowego:

a. na plakatach,

b. na stronach internetowych,

¢. w mediach spotecznosciowych takich jak (...) i(...),

d. jako elementy scenografii koncertowej;

2. 0 zasgdzenie od obowigzanego na rzecz uprawnionego kwoty 100.000 zt tytutem odszkodowania

Za naruszenie praw do znaku towarowego @ X

3. 0 wydanie przez obowigzanego bezpodstawnie uzyskanych korzysci w wysokosci ustalonej w toku

postepowania po uzyskaniu od obowigzanego i innych os6b dokumentacji dotyczacej zakresu

dziatalnosci artystycznej z wykorzystaniem znaku towarowego @ , W tym uzyskiwanych z tego tytutu

przychodow.

Uprawniony nie wskazat przy tym, ktére z tych roszczen majg zabezpiecza¢ zgdane we wniosku

a) zakazanie obowigzanemu uzywania znaku towarowego @ dla celéw prowadzenia wszelkiej jego
dziatalno$ci artystycznej, koncertowej, promocyjnej oraz reklamowej, do czasu prawomocnego

zakonczenia postepowania giéwnego;

b) nakazanie obowigzanemu zaréwno osobiscie jak i za posrednictwem osoéb trzecich zaprzestania
kierowania do jakichkolwiek podmiotéw trzecich informaciji dotyczacych braku legitymacji do uzywania
znaku towarowego przez K.J. w ramach prowadzonej przez niego dziatalno$ci muzycznej,
artystycznej, w tym koncertowej w tym nakazanie zaprzestania przez W.P. zaréwno osobiscie jak i za

posrednictwem osob trzecich kierowania do podmiotéw trzecich wezwan do zaniechania naruszen

polegajgcych na bezprawnym uzywaniu znaku graficznego @ do czasu prawomocnego zakonczenia

postepowania gtéwnego.



Sad ustalit:

K.J. jest zatozycielem zespotu muzycznego ,(...)", wspotautorem i wykonawcg najwiekszych

jego przebojow. (dowdd: publikacje prasowe k.60-68) Jest on uprawniony do korzystania ze stowno-

=

graficznego znaku towarowego zarejestrowanego przez Urzad Patentowy Rzeczypospolitej
Polskiej pod nr 309814 z pierwszenstwem od 21 pazdziernika 2016 r. dla towaréw i ustug w klasach
klasyfikacji nicejskiej: 9. magnetyczne nosniki danych, w tym zawierajgce nagrane dzwieki lub obrazy;
CD-romy i DVD, Blu-Ray, w tym zawierajgce dzwieki lub obrazy; nagrania audio i video; publikacje
elektroniczne; pokrowce i futeraty przystosowane do noszenia komputeréw i na przenosne urzadzenia
elektroniczne typu telefon, tablet, smartphone, pendrive, komputerowe urzadzenia peryferyjne;
smycze do okularéw; 14. wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne; przyrzady zegarmistrzowskie i
chronometryczne; kétka na klucze i breloczki; wisiorki, wisiorki do kluczy; wisiorki ozdobne, wisiorki
bizuteryjne; znaczki przypinane; przypinki i pinsy; bransolety; bizuteria; artykuty z metali szlachetnych,
ich stopoéw oraz kamieni szlachetnych i ich imitacji, mianowicie: kétka na klucze i breloczki, wisiorki,
wisiorki do kluczy, wisiorki ozdobne, wisiorki bizuteryjne, znaczki przypinane, przypinki i pinsy,
bransolety, bizuteria; 16. materiaty drukowane; czasopisma; ksigzki; broszury; produkty papierowe,
mianowicie: materiaty piSmienne, notesy, oktadki na notatniki, plakaty, karty, kartki pocztowe;
pamigtki, mianowicie albumy, fotografie, plakaty, papierowe figurki, kartki pocztowe i naklejki; piora i
ofdwki; publikacje drukowane; 18. wykonane ze skory lub imitacji skory: kufry, kuferki i torby podrézne,
torebki, torby, plecaki szkolne, plecaki, teczki; portmonetki, portfele; opaski skorzane; pasy; pasy
naramienne ze skory, etui na klucze, smycze; parasolki; kufry bagazowe; 21. przybory kuchenne i
gospodarstwa domowego oraz pojemniki; grzebienie i gabki; pedzle (z wyjatkiem pedzli do
malowania); wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujete w innych klasach; kubki; 25. odziez,
obuwie, nakrycia gtowy; 26. dodatki do odziezy, artykuly do szycia i ozdobne artykuty tekstylne;
smycze [paski] do noszenia; 41. ustugi w zakresie rozrywki, ustugi sportowe i kulturalne; ustugi
zespotu muzycznego i wokalno-muzycznego; ustugi menedzera zespotu muzycznego i wokalno-
muzycznego; ustugi zwigzane z organizowaniem, obstugg i prowadzeniem imprez artystycznych,
koncertow, dyskotek, imprez muzycznych, imprez karaoke, konkurséw edukacyjnych i rozrywkowych;
ustugi w zakresie organizowania spektakli i widowisk z dziedziny kultury i rozrywki; ustugi
wypozyczania nagran dzwiekowych; ustugi w zakresie nagrywania filmoéw, muzyki; ustugi w zakresie
produkcji programow radiowych i telewizyjnych, realizacji spektakli, koncertéw, widowisk, dyskotek,
imprez muzycznych; ustugi w zakresie produkcji muzycznej; ustugi w zakresie produkciji filméw wideo;
ustugi studia nagran; ustugi dystrybucji biletéw; ustugi wypozyczania nagrah dzwiekowych; ustugi
pisania piosenek dla oséb trzecich; ustugi komponowania utworéw muzycznych dla oséb trzecich;
ustugi prowadzenia fanklubow; ustugi w zakresie informacji o imprezach rozrywkowych, muzyce,
celebrytach i rozrywce, imprezach artystycznych, imprezach muzycznych, koncertach, dyskotekach;
publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania. (dowdd: swiadectwo ochronne i wydruk z bazy
uprp.pl k.31-35)



W.P. korzysta od 2017 r., bez zgody uprawnionego, z jego znaku towarowego w dziatalnosci
artystycznej, w zwigzku z organizacjg koncertéow muzycznych. (dowdd: print-screeny z portali (...) i
(...).com k.8-25)

Obwigzany podejmuje takze dziatania zmierzajgce do uniemozliwienia korzystania ze znaku

przez uprawnionego wysytajac do organizatoréw koncertow K.J. i do mediéw pisma, w
ktérych zgda zaprzestania korzystania z tego znaku pod rygorem odpowiedzialnosci prawnej. W
konsekwenciji, osoby te wycofujg sie ze wspierania dziatan artystycznych uprawnionego. (dowdd:

korespondencja i oswiadczenia k.26-28, 36-59)

Sad zwazyk:

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub koncowemu
odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odréznienia go (bez
ewentualnosci wprowadzenia w btad) od towardéw 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 wytgczne zostalo przyznane, aby umozliwi¢ wiascicielowi znaku
towarowego ochrone jego szczegodlnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mogt spetniac
wiasciwe 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 przypadkéw, w ktoérych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego
oznaczenia wptywa lub moze negatywnie wptywaé 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 wytgcznos¢ 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 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 natomiast wtascicielowi prawo do wylgcznego i niezakioco-
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 ktdéry udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym
pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towaréw identycznych lub podobnych,
jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w bigd, ktére obejmuje w szczegdlnosci ryzyko
skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na ktory 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 towardw,
jezeli uzywanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzy$¢ lub jest

szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru lub renomy znaku wczes$niejszego.

Oceny naruszenia dokonuje sie na zasadach wypracowanych w orzecznictwie sadow
unijnych: Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu
oznaczenia pozwanego powinna sie opieraé na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjne;j.
Znaki nalezy poréwnywac catosciowo, a decydujgce znaczenie mie¢ bedg elementy odrézniajgce, a
nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza —
bez dokonywania zmian lub uzupetnieh — wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako catosc,
wykazuje nieznaczne roznice, ktére nie zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta. (tak
wyrok Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 20.03.2003 r. C-291/00 (...). Dwa znaki towarowe
sg do siebie podobne, jezeli z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcow sg przynajmniej
czesciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sgdu Pierwszej Instancji z
23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 (...). Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sg
identyczne, czy tez mozna moéwi¢ zaledwie o podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny
wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i ich catoSciowego oddziatywania na
percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsgdnego przecietnego
konsumenta. (tak wyroki ETS z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 (...), z 8.05.2014 r. w sprawie C-
591/12 P (...).

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 zada¢ zaniechania naruszania, wydania
bez-podstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia
wyrzadzonej szkody: na zasadach ogdlnych 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, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na
wniosek uprawnionego, o bedgcych wiasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub
oznaczonych wytworach oraz srodkach i materiatach, ktore zostaly uzyte do ich wytworzenia lub
oznaczenia, w szczegodlnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet

zasgdzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu.

Zabezpieczenia roszczen przedsiebiorcy wynikajagcych z naruszenia praw wilasnosci
przemystowej i regut uczciwej konkurencji udziela sie¢ na zasadach ogélnych. 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 zawiera¢ uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w
udzieleniu zabezpieczenia, ktéry istnieje, 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.

Zabezpieczenie roszczenh pienieznych moze nastgpi¢ m.in. poprzez zajecie ruchomosci (art.
747 pkt 1 k.p.c.). Jezeli jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniezne, sad udziela go w taki sposéb,
jaki stosownie do okoliczno$ci uzna za odpowiedni, nie wytaczajgc sposobdw przewidzianych do
zabezpieczenia roszczen pienieznych, w szczegolnosci sgd moze unormowac prawa i obowigzki stron
na czas trwania postepowania (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.). Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sad
uwzglednia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewni¢ nalezytg ochrone prawng, a

obowigzanego nie obcigza¢ ponad potrzebe.

Wytgcznos¢ K.J.  uzywania na terytorium  Polski stowno-graficznego  znaku

towarowego m.in. dla ustug w klasie 41. klasyfikacji nicejskiej (ustugi w zakresie rozrywki,
ustugi kulturalne; ustugi zespotu muzycznego i wokalno-muzycznego; ustugi menedzera zespotu
muzycznego i wokalno-muzycznego; ustugi zwigzane z organizowaniem, obstugg i prowadzeniem
imprez artystycznych, koncertow, dyskotek, imprez muzycznych, imprez karaoke, konkurséw
edukacyjnych i rozrywkowych; ustugi w zakresie organizowania spektakli i widowisk z dziedziny
kultury i rozrywki; ustugi wypozyczania nagran dzwiekowych; ustugi w zakresie nagrywania filméw,
muzyki; ustugi w zakresie produkcji programéw radiowych i telewizyjnych, realizacji spektakili,
koncertow, widowisk, dyskotek, imprez muzycznych; ustugi w zakresie produkcji muzycznej; ustugi w
zakresie produkcji filméw wideo; ustugi studia nagran; ustugi dystrybuciji biletoéw; ustugi wypozyczania
nagran dzwiekowych; ustugi pisania piosenek dla osob trzecich; ustugi komponowania utworéw
muzycznych dla oséb trzecich; ustugi prowadzenia fanklubow; ustugi w zakresie informacji o
imprezach rozrywkowych, muzyce, celebrytach i rozrywce, imprezach artystycznych, imprezach
muzycznych, koncertach, dyskotekach; publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania) zostata
nalezycie uprawdopodobniona swiadectwem ochronnym i wydrukiem z bazy Urzedu Patentowego RP.
Dla ustug identycznych z objetymi ochrong znaku obowigzany uzywa oznaczenia identycznego ze
znakiem towarowym dopuszczajgc sie naruszenia prawa wytgcznego w sposob zdefiniowany w art.
296 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Korzystanie przez obowigzanego ze znaku K.J., bez zgody uprawnionego,
zaktoca wykonywanie przez ten znak przynaleznych im funkcji, w szczegdlnosci oznaczenia
pochodzenia i reklamowej. Uprawdopodobnienie faktu naruszania przez W.P. prawa K.J. uzasadnia
uznanie za stuszne — na tym etapie postepowania — roszczenia zakazowego okreslonego w art. 296

ust. 1 p.w.p.

Uprawniony nalezycie uprawdopodobnit takze swéj interes prawny w uzyskaniu
zabezpieczenia. Aby nie wystgpity niekorzystne dla niego skutki konieczne jest niezwtoczne
zapewnienie ochrony jego prawa wylgcznego. Brak zabezpieczenia i ditugotrwate oczekiwanie na

prawomocne rozstrzygniecie sgdu o zakazaniu obowigzanemu naruszeh pozbawi uprawnionego



ochrony prawnej i uniemozliwi osiggniecie celu postepowania gtdbwnego. Uzywanie przez
obowigzanego w jego toku kwestionowanego oznaczenia bedzie utrwalaé skutki naruszenia poprzez
zacieranie, w odbiorze konsumentéw, réznic pomiedzy ustugami stron. Usuniecie skutkéw takich
naruszeh w przysziosci moze okaza¢ sie bardzo utrudnione, jesli w ogdle mozliwe. Uznajgc
zasadnos¢ wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia wynikajgcego z naruszenia prawa
wytgcznego Sad pragnie wskazac na potrzebe dotozenia wiekszej starannosci, by w przysztym pozwie
zostaty one sformutowane w sposéb jasny, niebudzgcy watpliwosci interpretacyjnych, nadajacy sie do

egzekucji i poprawny jezykowo.

Zadany w pkt 1a. sposob zabezpieczenia odpowiada tresci przysztego roszczenia. Zapewni
K.J. nalezytg ochrone prawna, a obowigzanego nie obcigzy ponad potrzebe, moze on bowiem
prowadzi¢ dziatalnos¢ nie naruszajac praw i intereséw gospodarczych oséb trzecich. (art. 730" w zw. z
art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.) Sposéb zabezpieczenia okreslony w pkt 1b. wniosku nie jest adekwatny do
zadnego z przyszitych roszczen wskazanych w pismie procesowym datowanych na 16 pazdziernika
2019 r. wynikajgcych z naruszenia prawa do znaku towarowego. Odnosi sie raczej do roszczen
przewidzianych dla naruszenia regut uczciwej konkurencji w art. 18 ust. 1 w zw. z art. 14 ustawy z 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Tymczasowe zakazy nie mogg natomiast
zabezpieczy¢ przysztych roszczen pienieznych (o odszkodowanie i zwrot korzysci), w tym zakresie

wniosek K.J. podlega¢ wiec musiat oddaleniu jako nieuzasadniony.

Stosownie do art. 733 k.p.c., Sad wyznaczyt uprawnionemu dwutygodniowy termin, w ktérym

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



