Warszawa, 19 kwietnia 2022 roku
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Ostateczne przedsadowe wezwanie

do zanlechania naruszen znaku towaroweg D

Datataiao w imien (D = siedziva pr-y R - i (¢2!e)
jako: QI na rodstawie udzielonego pelnomocnictwa, z zwiazku z dopuszozeniem sig
przez Parnstwa naruszenia stownego miedzynarodowego znaku towamweg- numer

@D - joko: .znak Towarowy (EED). wzywam Paristwa do niezwlocznego, nie
pézniej niz w terminie 7 dni od daty otrzymania przedmiotowego Wezwania:

| Zaniechania uzywania oznaczen i iakieikotwiek postaci i niezaleznie
od formy przedstawieniowej Iub jakiegokolwiek oznaczenia podobnego do
@D - = towarami i ustugami(D v szczegoinosci do
zaniechania sprzedazy towardw oferowanych przez Pafistwa na stronie internetowej
pod adresem!
@ (i:'ci jako: .Sporne Oznaczenie”);

iI.  Wycofania z obrotu wszelkich towardw i materialéw reklamowych dotyczacych
Spornego  Oznaczenia, W szczegbinosci  tych dostepnych pod adresem:
-

]

. Udzielenia informacji 0:

a. firmie, miejscu zamieszkania lub siedzibie i adresie producentow, wytworcdw,
dystrybutoréw, dostawcéw oraz innych poprzednich posiadaczy, od ktorych lub
na rzecz ktorych nastapito nabycie lub zbycie towardw opatrzonych Spornym
Oznaczeniem, jak réwniez przewidywanych hurtownikow | detalistow tych
towardw,




b. ilosci wyprodukowanych, wytworzonych, wystanych, otrzymanych lub
zamowionych towarow opatrzonych Spornym Oznaczeniem, jak réwniez
cenach otrzymanych w zamian za ww. towary.

IV. Podpisania deklaracji o nienaruszaniu praw mojego Mocodawcy W przysztosci
zataczonej do niniejszego Wezwania oraz odestanie skanu podpisanego dokumentu

na adres email( | GGG~ cvona na adres do korespondenciji
petnomocnikow (P

V.  Zwrotu kosztow udzielonej - pomocy prawnej w zwigzku z zaistniatym
naruszeniem, o ktorym mowa w pkt 1 niniejszego Wezwania, w wysokosci PLN 46
400,00 (stownie: czterdziesci szes¢ tysigcy czterysta ztotych, 00/100). Zaptata ww.
kwoty nie wytgcza mozliwosci dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogdlnych,
a takze moze podlega¢ modyfikacjom.

UZASADNIENIE

1. Stan faktyczny

M6j Mocodawca jest spotkg wywodzaca sig z Francji zatozong juz w 2000 roku. Swojq dziatalno$¢
dedykuje przede Wszystkin-ostam bowiem stworzona z inicjatywy—
i opracowuje swoje produkty zgodnie z globalng konce[)cj_WZQ|¢dniajaCa
najnowszg wiedze naukowa.

W swojej oferci-osiada szerokg game produktow, w tym od 2008 roku produkt o nazwie

nandiowe; QR dosteony pod adreser: G D
G  © 7P 20y Wygladie:




Ponadto, méj Mocodawca jest uprawnionym z miedzynarodowego, stownego znaku towarowego
@ - cicstrovvanego W dniv( D - numerer /(D Kasy@
Klasyfikacii Nicejskiej tj. dia (G - wyznaczeniem migdzy innymi Polski,

jako terytorium ochrony.

Jak juz wskazano powyzej, moj Mocodawca uzywa Znaku Towarowego-do oznhaczania
oferowanych przez siebie produktow we Franciji juz od 2008 roku, aw zwigzku z ekspansjq na rynki
zewnetrzne, rowniez w innych panstwach Unii Europejskiej.

-zdecydowa{ sie na rozszerzenie swojej oferty na rynek polski, jednakze w ostatnim czasie
powzigt wiadomosé, ze oferujg Panstwo i wprowadzajg do obrotu produkty opatrzone Spornym
Oznaczeniem, takze przeznaczone dl-ktc’)re to posiadaja nastepujacy wyglad:

Powyzsze dziatanie polegajace wykorzystywaniu w prowadzonej przez Panstwa dziatalnosci
gospodarczej oznaczeni-bez uzyskania zgody mojego Mocodawcy jest dziataniem
bezprawnym.



2. Stan prawny

Moj Mocodawca wywodzl swoje roszczenia z postanowien Porozumienia Madryckiego z dnia 14
kwietnia 1891 r. dotyczacego migdzynarodowe] rejestracji znakéw towarowych (dalej jako:
Porozumienie Madryckie’) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci
przemystowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2309; dalej jako: Sw.p

a. Naruszenia Znaku Towarowego(ID

W éwietle art. 4 Porozumienia Madryckiego, ochrona wynikajgca z rejestracii  znaku
miedzynarodowego przez Biuro Swiatowej Organizacii Wiasnosci Intelektuainej jest taka sama jak
wynikajgca z rejestracji znaku towarowego w procedurze krajowej lub regionainej w panstwie lub
zwigzku panstw umawiajacych sig. Tym samym skutki krajowej lub regionalnej rejestracji znaku
towarowego rozciagaja sie na rejestracje miedzynarodowa z wyznaczeniem danego panstwa lub
regionu jako terytorium ochrony. Dla Znaku Towarowego-jako kraj ochrony wyznaczono
miedzy innymi Polske. W zwigzku z tym, zastosowanie w niniejszej sprawie znajdg przepisy p.w.p.

Zgodnie z art. 153 p.w.p. ,przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa si¢ prawo wylgcznego
uzywania znaku towarowego w sposéb zarobkowy lub zawodowy na cafym obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej.”. Wytaczno$¢ uzywania znaku towarowego stwarza dia uprawnionego
swoisty monopol w postugiwaniu sig oznaczeniem w sposob komercyjny.

Poréwnanie obydwu oznaczen, przedstawia ponizsza tabela.

Znak Towamw- Sporne Oznaczenie

Badanie podobieristwa oznaczen powinno dokonywac sig na trzech ptaszczyznach — fonetyczne},
wizualnej i semantycznej. Aby uznac, ze oznaczenia sg identyczne, podobieristwo musi
wystepowaé na kazdej z trzech ww. plaszczyzn.

Poréwnujac Sporne Oznaczenie ze Znak Towarowy (Pnatezy dojsé do wniosku, ze
zestawiane oznaczenia na kazdej z trzech powyzszych plaszczyzn sg identyczne.

W orzecznictwie zwyklo sig przyjmowaé, iz .dane oznaczenie jest bowiem identyczne ze
znakiem towarowym tyiko wtedy, gdy powtarza, bez dokonywania zmian ani wprowadzenia
zadnych dodatkowych elementow, wszystkie elementy sktadajgce sie na ten znak lub gdy
rozpatrywane jako calo$¢ wykazuje roznice, kiére s tak nieznaczne, Ze mogg zostac
niedostrzezone przez przecigtnego konsumenta” [vide: wyrok TSUE z dnia 20 marca 2003 r., C-
291/00 LTJ Diffusion].



W zwigzku z tym, ze Sporne Oznaczenie odnosi sig do identycznych towarbw jak Znak Towarowy
MP Labo, w niniejszej sprawie do naruszenia dochodzi w warunkach tzw. podwdjnej
identycznosci.”. Zjawisko to polega na tym, ze osoba trzecia uzywa oznaczenia identycznego z
wozesniej zarejestrowanym znakiem towarowym w odniesieniu do identycznych usiug badz
towaréw. [vide: A. Antonowicz-Zahorska, w. L. Zelechowski (red.), Prawo wiasnosci przemystowej.
Komentarz,t. VIIIB, Warszawa 2021].

Tym samym do stwierdzenia naruszenia praw ochronnych na znak towarowy hie jest wymagane
wykazanie istnienia mozliwosci wprowadzenia potencjainych konsumentéw w blad — .w
przypadku znaku identycznego i towaru identycznego ryzyko wprowadzenia w bigd jest
oczywiste i na istnienie takiego ryzyka nie ma wplywu okoliczno$é, ze w konkretnej
transakcji klient moégiby godzi¢ si¢ na pochodzenie towaru od innego producenta, niz
wskazywalby na to znak towarowy na opakowaniu. [ vide: J. Sienczylo-Chiabicz (red.), Prawo
wlasnosci przemystowej. Komentarz do art. 296, Warszawa 2020; zob. takze: Wyrok Sadu
Najwyzszego z 15.12.2006 r. lll CSK 299/06, OSN 2007, Nr 11, poz. 172].

W dodatku Znak towarowy (§iest stownym znakiem towarowym. Zgodnie z utrwalonym
orzecznictwem, jakakolwiek forma wykorzystania takiego znaku towarowego, w powigzaniu z
towarami i uslugami identycznymi lub podobnymi do tych, dla ktérych zarejestrowano te znaki
towarowe, uwazana bedzie za naruszenie. Taki poglad jest jednolicie reprezentowany w
orzecznictwie: ,Znak stowny jako taki ma zdecydowanie najszerszg ochroneg. Moze on
wystepowadé w dowolnej szacie graficznej | by¢ odbierany pizez konsumenta fako odmiana
przeciwstawianego znaku.” [vide: Wyrok WSA w Warszawie z 8.06.2006 r., VI SA/Wa 322/06, LEX
nr 210149.], a takze ,Przy ocenie naruszenia prawa ochronnego na sfowny znak towarowy istotne
znaczenie ma poréwnanie - w plaszczyZnie wizualnej - wyrazow uzytych w znaku chronionym oraz
w znaku hezprawnie uzywanym, a nie poréwnanije postaci graficznej obu znakow. (...) Znak
towarowy sfowny przedstawia sie jako zapis liter i diatego przy poréwnaniu chodzi o
warstwe sfowng plaszczyzny wizualnej, a nie o rodzaj uzywanef grafiki, nie ma zatem
znaczenia odwofywanie sie do koloru i grafiki poréwnywanych znakow” [Wyrok SN z
26.09.2013 1., 1 CSK 710/12, OSNC 2014, nr 5, poz. 54.1.

Diatego tez, méj Mocodawca na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p. jest uprawniony do zadania od
Panstwa:

a) zaniechania naruszania,
b) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci,
c) a w razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia wyrzgdzonej szkody:

- na zasadach ogdinych albo

- poprzez zaplate sumy pienigznej w wysokosci odpowiadajace] optacie licencyjnej albo innego
stosownego wynagrodzenia, ktore w chwili ich dochodzenia bylyby nalezne tytulem udzielenia
przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.



Reasumujgc i majgc na uwadze wyzej poczynione uwagi, zgdania przedstawione na poczatku
niniejszego Wezwania sq w peti zasadne. Méj Mocodawca oczekuje na spetienie zgdan w
nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

W przypadku braku reakcji w tym terminie-bedzie zmuszona do powziecia dalszych
krokéw, nie wylaczajac wystgpienia ze stosownym powodziwem. Jednocze$nie zaznaczam, iz
niniejsze Wezwanie powinno by¢ traktowane jako wyraz woli mojego Mocodawcy do polubownego
rozwigzania zaistniatego sporu. W razie jakichkolwiek pytan lub watpliwosci, prosze o kontakt pod

adrosern e (D

Zatgczniki:
1. Petnomocnictwo
2. Wydruk z bazy danych WIPO dot. miedzynarodowego znaku towarowego—
3. Deklaracja nienaruszania pra\/\-lv przysztosci



Reasumujac i majgc na uwadze wyzej poczynione uwagi, zadania przedstawione na poczgtku
niniejszego Wezwania sg w peni zasadne. M6j Mocodawca oczekuje na spefnienie zadan w
nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

W przypadku braku reakcji w tym terminie-edzie zmuszona do powziecia dalszych
krokéw, nie wylgczajac wystagpienia ze stosownym powodztwem. Jednoczeénie zaznaczam, iz
niniejsze Wezwanie powinno by¢ traktowane jako wyraz woli mojego Mocodawcy do polubownego
rozwigzania zaistniatego sporu. W razie jakichkolwiek pytan lub watpliwosci, prosze o kontakt pod

adresem omeil (D

Zatgczniki:
1. Petnomocnictwo
2. Wydruk z bazy danych WIPO dot. migdzynarodowego znaku towaroweg 4 EEGTGED
3. Deklaracja nienaruszania praw-N przyszto$ci



