Sygn. akt V ACz 1193/13
POSTANOWIENIE
Dnia 28 stycznia 2014 r.
Sad Apelacyjny w Katowicach, Wydzial V Cywilny w skladzie nastepujacym:
Przewodniczacy: SSA Iwona Wilk
Sedziowie: SA Grzegorz Stojek (spr.)
SA Jadwiga Galas
po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2014 r. w Katowicach
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku (...) w S. (Stany Zjednoczone Ameryki Péinocnej)

z udzialem (...) Spoélki z ograniczona odpowiedzialnoScia w B. (poprzednio (...) Spoélki z ograniczona
odpowiedzialnoécig w B.)

o udzielenie zabezpieczenia przed wszczeciem postepowania
na skutek zazalenia wnioskodawcy

na postanowienie Sadu Okregowego w Katowicach

z dnia 6 sierpnia 2013 r., sygn. akt XIV GCo 94/13
postanawia:

1) zmienié¢ zaskarzone postanowienie w ten sposob, ze — na czas trwania procesu o zakazanie obowigzanej uzywania
znaku towarowego (...) do oznaczania oferowanych przez obowigzang towaréw i uslug oraz o zakazanie obowigzanej
uzywania domen internetowych zawierajacych czlon (...), w tym ,(...)” i ,(...)”, a takze o zakazanie prowadzenia
reklamy z uzyciem znaku towarowego (...) — udzieli¢ zabezpieczenia roszczenia o zakazanie obowigzanej uzywania
znaku (...) w oznaczaniu towarow i ustug, w reklamie oraz serwisach i domenach internetowych, jak tez o zakazanie
obowigzanej uzywania domen internetowych zawierajacych czlon ,(...)”, w szczegdlnosci ,(...)” oraz ,(...)” poprzez
zakazanie obowigzanej uzywania znaku (...) do oznaczania oferowanych przez nig towaréw i ustug, w reklamie i
domenach internetowych;

2) oddali¢ wniosek w pozostalym zakresie;

3) wyznaczy¢ wnioskodawcy dwutygodniowy termin do wytoczenia powodztwa o zakazanie obowigzanej uzywania
znaku towarowego (...), do oznaczania oferowanych przez obowigzana towardéw i ustug, w reklamie oraz w serwisach
i domenach internetowych pod rygorem upadku zabezpieczenia;

4) oddali¢ zazalenie w pozostalej czeSci;

5) pozostawi¢ rozstrzygniecie o kosztach postepowania zazaleniowego w orzeczeniu konczacym postepowanie w
sprawie.

Sygn. akt V ACz 1193/13



UZASADNIENIE

Zaskarzonym postanowieniem Sad Okregowy oddalil wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczen o zaniechanie
naruszen praw wnioskodawcy, ktére to roszczenia wywodzone byly z okolicznosci postugiwania sie przez obowigzang
w oznaczeniu firmy oraz w oznaczeniu towaréw znakiem (...) zblizonym do znaku (...), co do ktérego wnioskodawcy
przystuguja prawa ochronne na znak towarowy. W ocenie Sadu oba wskazane wyzej znaki, pomimo wystepujacych
podobienstw, r6znia sie od siebie w stopniu nie pozwalajacym na wniosek, aby u zorientowanego odbiorcy towaréw
oferowanych przez strony postepowania zachodzilo ryzyko konfuzji co do pochodzenia tych towaréw. Wnioskodawca
nie uprawdopodobnil zatem zasadno$ci zglaszanych roszczen.

W zazaleniu wnioskodawca wniésl o zmiane zaskarzonego postanowienia poprzez uwzglednienie wniosku o
udzielenie zabezpieczenia. Podnidsl, iz Sad Okregowy wydajac zaskarzone rozstrzygniecie dokonal blednej wykladni
przepisoOw prawa materialnego, pomingl szereg zaoferowanych przez skarzacego dowodéw oraz nie ocenil nalezycie
renomowanego charakteru znaku, co do ktérego skarzacemu przystuguja prawa ochronne, co w konsekwencji
prowadzilo do blednego przyjecia, iz roszczenie nie zostalo uprawdopodobnione.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
Zazalenie zastugiwalo na czeSciowe uwzglednienie.

Jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, skarzacemu przystuguja prawa ochronne na znak
towarowy (...) oraz na szereg znakow podobnych, zawierajacych w sobie czlon (...) wraz z dodatkowym okre$leniem, w
szczegolnosci (...), czy (...). Wnioskodawca jest spotka znang na calym Swiecie, majaca swe przedstawicielstwa w wielu
krajach, a jej produkty z szeroko rozumianej branzy elektroniczno — komputerowej, sygnowane znakiem towarowym
(...), sa powszechnie znane, sama za$ marka cieszy sie renoma.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo wlasnos$ci przemystowej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.
1410; dalej: p.w.p.), osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone, lub osoba, ktdrej ustawa na to
zezwala, moze zadac od osoby, ktéra naruszyla to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych
korzysci, a w razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia wyrzadzonej szkody. Stosownie natomiast do art.
296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega¢ moze w szczegdlnosSci na bezprawnym
uzywaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego,
zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towardw, jezeli takie uzywanie moze przynie$¢ uzywajacemu
nienalezng korzysé lub byé szkodliwe dla odrozniajacego charakteru badz renomy znaku wczeéniejszego. W Swietle
powolanego przepisu, jak stusznie podnosit skarzacy, nie zachodzi koniecznoé¢, aby podmiot naruszajacy prawo do
renomowanego znaku towarowego dzialal w tej samej branzy co podmiot uprawniony do znaku. Renoma znaku moze
by¢ bowiem na tyle duza, iz odniesienie go do towardéw, do ktérych pierwotnie nie byt stosowany przeklada¢ moze sie
na ocene ich jakosci (przez sam fakt oznaczenia ich okreslonym znakiem).

Racje ma skarzacy, iz nadmierne wykorzystanie znaku, na ktorego renome uprawniony pracuje od wielu lat i ktory
utozsamiany jest z branza komputerowo

— elektroniczng, w zbyt wielu dziedzinach stwarza ryzyko tzw. rozwodnienia znaku, tj. utraty indywidualnosci
i zdolno$ci natychmiastowego wywolywania wéréd nabywcoéw skojarzenia z towarami, dla ktérych znak ten byl
zarejestrowany i uzywany.

Jednocze$nie rozpoznawalno$¢ znaku (...), jak rowniez wykorzystywanie przez skarzacego szeregu innych
powszechnie znanych znakéw zlozonych ze slowa (...) oraz dodatkowego okreSlenia sprawia, iz oznaczenie
wykorzystywane przez obowigzang (...) uznac nalezy za istotnie podobne do oznaczenia uprawnionego

i nie posiadajace na tyle istotnych znamion odrézniajacych, aby u przecietnego odbiorcy towaréw zrodzi¢ mogto
przekonanie o braku powigzania pomiedzy produktami w ten sposéb oznaczonymi, tj. zaréwno znakiem (...) jaki (...).

W $wietle powyzszych uwag, abstrahujac nawet od oceny dzialan obowiazane;j



w kategoriach czynu nieuczciwej konkurencji, uznaé nalezalo, iz wnioskodawca w czesci uprawdopodobnil zasadnoéc
roszczen wywodzonych w oparciu o okoliczno$é naruszenia przystugujacego mu prawa ochronnego na znak towarowy.

W ocenie Sadu Apelacyjnego wnioskodawca uprawdopodobnit tez interes prawny

w zadaniu zabezpieczenia w odniesieniu do czeSci wniosku. Jedynie bowiem naloZenie na obowigzana obowigzku
zaniechania okre§lonych dzialan przez czas trwania procesu stwarza dostateczng gwarancje ochrony praw
skarzacego, umozliwiajac pelna realizacje celu postepowania w postaci zapobiezenia dalszym i mogacym rodzi¢
nieodwracalne skutki dla renomy i odrézniajacego charakteru znaku towarowego wnioskodawcy naruszeniom oraz
nieuprawnionemu jego wykorzystaniu. Cel ten inaczej nie moglby byé osiggniety. Zadany sposéb zabezpieczenia
nie moze by¢ przy tym uznany za nadmiernie ucigzliwy, gdyz nie pozbawia obowigzanej mozliwosci prowadzenia
dzialalnoSci, a jedynie ogranicza sie do zakazu wykorzystania znaku (...) w reklamie, serwisach i domenach
internetowych oraz do zakazu zamieszczania na swoich towarach oznaczenia (...).

Wniosek obejmuje takze zadanie zakazania obowiazanej uzywania czlonu (...) w firmie. Z odpisu z rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, obejmujacego obowiazang, sporzadzonego na dzien 3 stycznia
2014 1., wynika, ze obowigzana zmienila firme z (...) na (...). Wniosek w tym zakresie uzna¢ wiec nalezalo za
nieuprawdopodobniony (art. 730" k.p.c.). Zatem wniosek o zabezpieczenie w czeéci dotyczacej zakazu prowadzenia
reklamy z uzyciem firmy, nalezalo oddali¢.

Z przedstawionych wzgledéw Sad Apelacyjny zmienil zaskarzone postanowienie na podstawie art. 386 § 1 w zw. z art.

397 § 2 k.p.c. w ten sposob, ze wniosek o udzielenie zabezpieczenia na mocy art. 730" k.p.c. i art. 755 k.p.c. czeéciowo
uwzglednil w sposéb wynikajacy z sentencji, jednocze$nie — zgodnie z art. 733 k.p.c. — zobowigzujac wnioskodawce do
wytoczenia powbddztwa o zakazanie obowigzanej uzywania znaku (...) w oznaczeniu towaréow i ushug w reklamie oraz w
serwisach i domenach internetowych w terminie dwoch tygodni pod rygorem upadku zabezpieczenia. W pozostalym
zakresie zazalenie — jako bezzasadne — oddalono na podstawie art. 385 w zwigzku z art. 397 § 2 k.p.c.



