Sygn. akt  ACz 1802/16
POSTANOWIENIE
Dnia 27 paZdziernika 2016 r.
Sad Apelacyjny w Krakowie, I Wydzial Cywilny w skladzie:
Przewodniczacy: SSA Jozef Wasik (spr.)
Sedziowie: SSA Teresa Rak
SSA Jerzy Bess
po rozpoznaniu w dniu 27 pazdziernika 2016 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powodztwa (...) Spolka z ograniczong odpowiedzialno$cia w K.
przeciwko (...)sp6tka jawna w N.
o zaplate oraz nakazanie zaprzestania pozwanemu naruszen prawa ochronnego

na skutek zazalenia strony powodowej na postanowienie Sagdu Okregowego w Krakowie z dnia 30 marca 2016 r. w
sprawie o sygn. akt IX GC 583/15

w przedmiocie zabezpieczenia
postanawia:

1. zmieni¢ zaskarione postanowienie w ten sposéb, ze nadaé mu tresé: ,I. udzieli¢ stronie
powodowej (...) Spolka z ograniczong odpowiedzialnosciq w K. zabezpieczenia roszczenia o
zakazanie naruszania praw do znaku towarowego w ten sposob, ze do czasu prawomocnego
rozstrzygniecia postepowania zakazaé stronie pozwanej (...)spotka jawna w N.: 1) oznaczania
znakiem towarowym (...) takze innych lokali, poza lokalami handlowymi okreslonymi w
postanowieniu Sqdu Okregowego w L. z dnia 4 listopada 2014 r., sygn. akt X GC 618/14, w ktorych
pozwana prowadzi dzialalno$é gospodarczq, 2) umieszczania w lokalach, w ktoérych pozwana
prowadzi dzialalnosé gospodarczq znaku towarowego (...) jako elementu wystroju lub reklamy;
II. oddalié¢ wniosek w pozostalej czesci.”

2, oddali¢ zazalenie w pozostalym zakresie.
SSA Jerzy Bess SSA Jozef Wasik SSA Teresa Rak

Sygn. akt I ACz 1802/16

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 30 marca 2016 r. Sad Okregowy w Krakowie oddalil wniosek strony powodowej co do zmiany
sposobu zabezpieczenia okreslonego postanowieniem Sadu Okregowego wk.z dnia 4 listopada 2014 r. oraz Sadu
Apelacyjnego wk.z dnia 25 lutego 2015 .

Podal, ze Sad Okregowy wk.postanowieniem z dnia 4 listopada 2014 r., sygn. akt X GC 618/14 zabezpieczyl
roszczenie powodki poprzez zakazanie pozwanej oznaczania znakiem towarowym (...)prowadzonych przez nia lokali
mieszczacych sie w T. przy ul. (...), N. przy ul. (...), T. przy ul. (...) oraz poslugiwania sie znakiem towarowym
(...)w obrocie gospodarczym. Wskutek wniesienia przez pozwana zazalenia na to postanowienie Sad Apelacyjny



w L. postanowieniem z 25 lutego 2015 r., sygn. akt I ACz 198/15 zmienil zaskarzone postanowienie w ten
sposéb, ze w miejsce zakazu postugiwania sie znakiem towarowym (...)w obrocie gospodarczym, zakazal pozwanej
umieszczania tego znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do obrotu, jak roéwniez uzywania
go w celu reklamy. W pozostalym zakresie zabezpieczenie zostalo utrzymane. Pismem z 17 lutego 2016 r. pozwana
ponownie zmodyfikowala powoddztwo, rownoodlegle wnoszac o zmiane sposobu zabezpieczenia poprzez zakazanie
pozwanej na czas trwania postepowania: oznaczania znakiem towarowym (...)lokali handlowych, w ktoérych pozwana
prowadzi dzialalno$é gospodarczg, umieszczania w ww. lokalach znaku towarowego (...)jako elementu wystroju lub
reklamy, umieszczania znaku towarowego (...)na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do obrotu,
umieszczania znaku towarowego (...)na dokumentach i materiatach majacych charakter reklamowy.

Odnoszac sie do powyzszego Sad I instancji wskazal, ze skoro nastgpila modyfikacja powodztwa, to powodka
wnoszac o zmiane sposobu zabezpieczenia poprzez zakazanie pozwanej oznaczania wszystkich prowadzonych przez
nig sklepéw znakiem towarowym (...), winna przedlozyé nowe dowody $wiadczace, iz pozwana we wszystkich
prowadzonych przez siebie lokalach tego znaku uzywa, czego zdaniem Sadu powddka nie uczynila. Powolala sie
bowiem na materialy dolaczone do pisma z 30 lipca 2015 r., w tym zdjecia, film video, jednakze cho¢ widoczny
jest na nich przedmiotowy znak towarowy, to w zaden sposo6b nie wynikalo z nich, ze sa to sklepy pozwanej,
nadto za$ byl to material dotyczacy tylko jednego lokalu. Wobec tego brak bylo zdaniem Sadu nowych dowodéw
dotyczacych uzywania przez pozwang znaku towarowego (...)we wszystkich lokalach handlowych. Sad zaznaczyl przy
tym, iz kwestia zabezpieczenia poprzez zakaz uzywania znaku towarowego powodki przez pozwana w odniesieniu do
lokali handlowych pozwanej w T., N. i T. wynika z postanowien Sadu Okregowego i Apelacyjnego w L.. Jednakze
zmiana sposobu zabezpieczenia poprzez rozciggniecie tego zakazu na wszystkie lokale handlowe pozwanej wymagala
uprawdopodobnienia uzywania w nich tego znaku towarowego, czego powodka nie uczynila. Sad uznal nadto, iz
powddka nie uprawdopodobnila przestanki interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia. Nie wykazala bowiem,
ze brak zmiany sposobu zabezpieczenia uniemozliwi lub utrudni wykonanie zapadlego w sprawie orzeczenia lub
w inny sposéb uniemozliwi lub powaznie utrudni osiggniecie celu postepowania. Skoro bowiem powddka nie
uprawdopodobnila uzywania przez pozwana we wszystkich jej lokalach handlowych znaku towarowego powddki
trudno méwic o wprowadzaniu w blad klientow, co do tozsamosci obu przedsiebiorstw, utracie klientéw i zysku. Co za$
do ryzyka wprowadzenia w blad co do tozsamo$ci przedsiebiorstw powddki i pozwanej brak jest takiego ryzyka, gdyz
istnialoby ono gdyby dotyczylo towaréw pochodzacych z jednego lub drugiego przedsiebiorstwa, a nie z tych samych
przedsiebiorstw, w sprawie natomiast bezsporne jest, ze pozwana sprzedaje wylgcznie oryginalne towary pochodzace
od powddki.

Strona powodowa wywiodla zazalenie na powyzsze postanowienie zarzucajac zaskarzonemu rozstrzygnieciu
naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. przez blad w ustaleniach faktycznych bedacych podstawa rozstrzygniecia polegajacy na
przyjeciu, ze powodka nie uprawdopodobnila swojego roszczenia, podczas gdy wykazala ona w sposob dostateczny, iz
brak zabezpieczenia uniemozliwi lub powaznie utrudni osiggniecie celu postepowania w sprawie, a nadto naruszenie

art. 730" § 1 k.p.c. poprzez jego niewlasciwe zastosowanie, a w konsekwencji odmowe udzielenia zabezpieczenia.
W oparciu o tak sformulowany zarzut skarzaca wniosla o zmiane zaskarzonego postanowienia poprzez udzielenie
zabezpieczenia nakazanie pozwanej na czas trwania postepowania zaniechania uzywania znakéw towarowych
zarejestrowanych przez Swiatowa Organizacje Wlasnoéci Intelektualnej w Genewie pod nr (...) oraz (...) oraz
przez Urzad Patentowy RP pod nr (...) w postaci: oznaczania ww. znakami towarowymi lokali handlowych, w
ktérych pozwana prowadzi dzialalno$é gospodarcza, umieszczania ww. znakoéw towarowych w lokalach handlowych
w ktérych pozwana prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza jako element wystroju lub reklamy, umieszczania ww.
znakéw towarowych na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do obrotu, umieszczania ww. znakow
towarowych na dokumentach i materialach majacych charakter reklamowy, a nadto zasgdzenie od pozwanej na rzecz
powodki kosztéw postepowania zazaleniowego, w tym kosztow zastepstwa procesowego wedlug norm przepisanych.

W odpowiedzi na zazalenie strona pozwana wnioslta o jego oddalenie w caloSci oraz zasadzenie od powodki na rzecz
pozwanej kosztéw postepowania zazaleniowego, w tym kosztow zastepstwa procesowego wedlug norm przepisanych.



Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje.
Zazalenie powodowej spolki zastugiwato na czeSciowe uwzglednienie.

Na wstepie zaznaczy¢ wypada, iz strona powodowa nie byla w niniejszej sprawie uprawniona do zlozenia wniosku o
zmiane sposobu zabezpieczenia. Z art. 742 k.p.c. wynika bowiem, iz uprawnienie to przystuguje tylko zobowiazanemu,
ktéry moze w kazdym czasie zadaé uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia,
gdy odpadnie lub zmieni sie przyczyna zabezpieczenia. Mozliwo$ci zadania zmiany nie ma zatem uprawniony, a jak
wskazuje sie w orzecznictwie, kazdy wniosek uprawnionego o zwiekszenie zakresu uzyskanego zabezpieczenia nalezy
traktowac jako wniosek o dodatkowe zabezpieczenie (por. orzeczenie Sadu Najwyzszego z 29 lipca 1954r., I1 C. 757/53,
OSN 1955, nr II, poz. 36). Trafnie wiec Sad Okregowy potraktowal wniosek strony powodowej jako zmierzajacy do
udzielenia dalej idacego zabezpieczenia w stosunku do zabezpieczenia juz udzielonego.

Przechodzac z kolei do przestanek udzielenia stronie powodowej dalszego zabezpieczenia, Sad Apelacyjny stanal
na stanowisku, iz istnienie roszczenia oraz interesu prawny w jego udzieleniu zasadniczo zostalo przez strone
powodowa uprawdopodobnione, co potwierdzaja postanowienia Sagdu Okregowego wk.z dnia 4 listopada 2014 r.
wydanego pod sygn. akt X GC 618/14 oraz Sadu Apelacyjnego wk.z dnia 25 lutego 2015 r. wydanego pod sygn. I
ACz 198/15. W toku przedmiotowych postepowan orzekajace sady stwierdzily m.in. ze powddka uprawdopodobnila
zalaczonym do pozwu wydrukiem z rejestru (...), ze znak (...)zostal zarejestrowany w Polsce jako znak towarowy
na rzecz (...) sp. z 0.0. w K. w dniu 30 pazdziernika 1990 r., jako graficzny znak towarowy ($wiadectwo nr
(...)), a w dniu 20 grudnia 1999 r. jako slowny znak towarowy (§wiadectwo nr (...)). Powodka uprawdopodobnila
rowniez zalgczonymi do pozwu dokumentami, w tym m.in. zdjeciami, czy e-mailem ze zgloszeniem reklamacyjnym,
Ze pozwana oznacza prowadzone przez siebie lokalizacje znakiem towarowym (...), jak réwniez postuguje sie ww.
znakiem towarowym w obrocie gospodarczym. Sad Apelacyjny w L.postanowieniem z 25 lutego 2015 r., sygn. akt I
ACz 198/15 zmienil jedynie postanowienie Sadu Okregowego w L. w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia w ten
sposob, ze w miejsce zakazu postugiwania sie znakiem towarowym (...)w obrocie gospodarczym, zakazal pozwanej
umieszczania znaku (...)na dokumentach zwigzanych z wprowadzeniem towaréw do obrotu, jak rowniez uzywania
go w celu reklamy, co spowodowane bylo uznaniem, ze udzielone zabezpieczenie posiadalo zbyt szeroki zakres -
szerszy niz dochodzone wowczas roszczenie, ktore mialo zostaé zabezpieczone. W badanych okolicznosciach Sad
Apelacyjny w Krakowie podzielil argumenty przytoczone w wymienionych powyzej orzeczeniach. Aktualnie strona
powodowa zmodyfikowala powddztwo, ustalone dotychczas okoliczno$ci sprawy wciaz wskazuja jednak zdaniem
Sadu odwolawczego, iz rowniez dalszy wniosek powodowej spotki o udzielenie zabezpieczenia zgloszony w toku
przedmiotowej sprawy zastugiwal na czeSciowe uwzglednienie. Powodka uprawdopodobnila bowiem niezgodne z wolg
skarzacej uzycie przez pozwang zastrzezonych graficznych oraz stownych znakéw towarowych w prowadzonych przez
nig sklepach. Powyzsze stwierdzenie nie oznacza przy tym oczywiscie, iz w uwzglednionym zakresie skarzaca w istocie
udowodnila istnienie swego roszczenia. Znaczy to bowiem jedynie, iz w sposob przekonujgcy uwiarygodnita swoje
racje, wskutek czego Sad doszedl do przekonania, iz roszczenie uprawnione;j jest prawdopodobne.

Niemniej na uwzglednienie nie zaslugiwal wniosek strony powodowej w zakresie w jakim skarzaca domagala sie
udzielenia zabezpieczenia poprzez zakazanie pozwanej oznaczania znakiem towarowym (...)prowadzonych przez
nig lokali mieszczacych sie w T. przy ul. (...), w N. przy ul. (...) oraz w T. przy ul. (...), a nadto w zakresie
zakazaniu umieszczania znaku towarowego (...)na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do obrotu
oraz zakazu umieszczania znaku towarowego (...)na dokumentach i materiatach majacych charakter reklamowy. Na
mocy postanowienn wydanych przez Sad Okregowy w L. i Sad Apelacyjny w L. stronie powodowej udzielono juz bowiem
zabezpieczenia w przedmiotowym zakresie. W tej cze$ci ponowne udzielanie zabezpieczenia przez Sad bylo zatem
zbedne.

Strona powodowa uprawdopodobnila nadto zdaniem Sadu Apelacyjnego interes prawny w udzieleniu jej dodatkowego
zabezpieczenia w sposob okreS§lony w niniejszym postanowieniu. Co istotne, Sad obowigzany jest udzieli¢ stronie
takiego zabezpieczenia, ktore zapewni jej niezbedny zakres ochrony. W tym kontekScie niewatpliwie zakazanie
oznaczania znakiem towarowym (...)takze innych lokali, w ktérych pozwana spoélka prowadzi dzialalno$éc gospodarcza



poza lokalami okre§lonymi w postanowieniu Sadu Okregowego wk.z dnia 4 listopada 2014 r., sygn. akt X GC
618/14, nie byl wystarczajacy dla uniemozliwienia pozwanej dokonywania naruszen godzacych w wazny interes
strony powodowej. Dalsze bowiem dopuszczenie mozliwo$ci oznaczania przez pozwang znakami towarowymi innych
sklep6w, czy ich wystroju skutkowalaby niemoznoscia pelnego zaspokojenia aktualnego roszczenia strony powodowe;j.
Oczywistym jest, iz trwajacy przez dluzszy czas i utrzymujacy sie stan naruszenia praw oraz interesOw strony
powodowej moze okaza¢ sie nieodwracalny jako skutkujgcy trwala utrata przez skarzaca klientow, w §wiadomosci
ktorych powstanie obraz, iz w sklepach pozwanej moga nabywaé oryginalne produkty skarzacej. Nie sposéb
zaprzeczy¢, ze z punktu widzenia odbioru klienta sklepu odziezowego, ktorym jest zazwyczaj osoba fizyczna, kluczowe
znaczenie dla podejmowania decyzji na rynku konsumenckim posiadaja szyldy umieszczone bezposrednio przy
wejSciu do lokali handlowych oraz oznaczenia produktéw dostepnych w danym sklepie, w tym zwlaszcza graficzne,
widniejace glownie na witrynie oraz wewnatrz sklepu, a w mniejszym zakresie na dokumentach reklamowych oraz
w dokumentacji sprzedazowej, totez dotychczasowego sposobu zabezpieczenia nie mozna uznaé¢ za wystarczajacy.
Niewatpliwie wobec uzywania przez pozwana znakéw towarowych dla oznaczania sklepu, strona powodowa jest
narazona na utrate klientoéw oraz zysku, cho¢ nie w stosunku do produktéw juz nabytych przez pozwang i
sprzedawanych w jej sklepach, lecz na przyszlo§¢ wzgledem towaréw sprzedawanych we wlasnym zakresie przez
strone powodowa oraz podmioty posiadajgce aktualna umowe dealerska z (...) sp. z 0.0. Proces identyfikacji klientow z
danym sklepem moze bowiem z duzym prawdopodobienistwem warunkowac ich przyszle decyzje na rynku - korzystne
dla strony pozwanej, negatywne za$ dla strony powodowe;.

Sposdb zabezpieczenia udzielonego przez Sad Okregowy zapewnia przy tym uprawnionej spolce nalezyta ochrone i
rownocze$nie nie obciaza obowigzanej ponad potrzebe. Pozwana moze bowiem informowaé klientow, ze sprzedaje
produkty odziezowe, r6znych popularnych marek polskich i zagranicznych. Udzielone zabezpieczenie nie jest nadto
sprzeczne z art. 156 ust. 1 pkt 2 p.w.p., gdyz nie uniemozliwia powodce zamieszczania informacji o wszystkich istotnych
cechach sprzedawanych produktow, tj. jako$ci, przeznaczeniu, rodzaju, dacie wytworzenia, pochodzeniu, zakazuje
jedynie uzywania nazwy (...). Sposob udzielonego zabezpieczenia nie jest roéwniez sprzeczny z art. 731 k.p.c. Zakaz
wynikajacy z cytowanego przepisu nie dotyczy bowiem zabezpieczenia roszczen niepienieznych przez unormowanie
praw i obowigzkow strony na czas trwania postepowania na podstawie art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c. (por. post. SN z dnia
9 grudnia 2010 r., sygn. IV CSK 244/10).

Wobec powyzszego, Sad Apelacyjny w Krakowie na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzekl jak w
punkcie 1 postanowienia, a na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w punkcie 2 oddalil zazalenie strony
powodowej w pozostalym zakresie.

SSA Jerzy Bess SSA Jozef Wasik SSA Teresa Rak



