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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 pazdziernika 2015 r.

Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydzial - Sad Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzordéw Przemystowych w
skladzie:

Przewodniczacy: SSO Jadwiga Smolucha

Protokolant: asystent sedziego Maciej Jagodziniski

po rozpoznaniu w dniu 16 pazdziernika 2015 r. w Warszawie

na rozprawie sprawy z powodztwa B. A. z siedzibg w M. (Niemcy)
przeciwko B. K.

M. K.

o ochrone znakéw wspélnotowych

orzeka:

1. zakazuje B. K. i M. K. importowania, wprowadzania do obrotu, w tym za posrednictwem portalu aukcyjnego (...)
oferowania oraz skladowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu, cze$ci samochodowych, ktore nie
pochodza z przedsiebiorstwa (...), a oznaczone sg wspolnotowymi znakami towarowymi C. (...), C. (...), C. (...) oraz
C. (...), w szczegdlnoSci: emblematéw samochodowych (w tym do umieszczania na klapie maski, na klapie bagaznika
lub na kolpakach), zatyczek, zaSlepek oraz naklejek na dekle do felg i naklejek, oraz uzywania wyzej wymienionych
wspolnotowych znakow towarowych w reklamie,

2. nakazuje B. K. i M. K. zniszczenie bedacych ich wlasnoScia towaré6w w postaci cze$ci samochodowych, ktére nie
pochodza z przedsiebiorstwa (...), w szczeg6lnoéci: emblematéw samochodowych (w tym do umieszczania na klapie
maski, na klapie bagaznika lub na kolpakach), zatyczek, zaslepek oraz naklejek na dekle do felg i naklejek, oznaczonych
slownym znakiem towarowym B., slownym znakiem towarowym M, slowno-graficznym znakiem towarowym lub
graficznym znakiem towarowym ,

3. nakazuje B. K. i M. K. umieszczenie na ich koszt, na portalu (...), w tresci kazdej aukcji uzytkownika o nicku
(...), w zakladce « Sprzedajacy », w gérnej czeSci, w sposob widoczny i czytelny, czarna czcionkg Times New Roman
o rozmiarze conajmniej 12, na bialym tle, w czarnej ramce, ogloszenia o nastepujacej tresci : « Wyrokiem z 19
pazdziernika 2015 r. Sad Okregowy w Warszawie stwierdzil naruszenie przez B. K. i M. K. — wspo6lnikéow (...)
s.c. w S. — praw B. A. z siedzibg w M. do znakéw wspolnotowych, zarejestrowanych pod numerami C. (...), C.
(...), C. (...) oraz C. (...), poprzez wprowadzanie do obrotu czeéci samochodowych, w szczeg6lnoSci emblematow
samochodowych, zatyczek, zadlepek oraz naklejek, ktére nie pochodza z przedsiebiorstwa (...), a oznaczone sa
wyzej wymienionymi wspolnotowymi znakami towarowymi. Sad zakazal B. K. i M. K. dalszych naruszen oraz
nakazal zniszczenie stanowigcych ich wlasno§¢ produktéw, oznaczonych ww. znakami » , w terminie 7 dni od
uprawomocnienia sie wyroku oraz utrzymywanie tego ogloszenia przez okres 3 miesiecy,



4. zasadza od B. K. i M. K. na rzecz B. A. z siedziba w M. po 8 128,50 (osiem tysiecy sto dwadzie$cia osiem 50/100)
z od kazdego z pozwanych, tytutem zwrotu kosztéw procesu.

SSO Jadwiga Smotucha
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UZASADNIENIE

3 kwietnia 2015 r. sp6lka akcyjna prawa Republiki Federalnej Niemiec B. A. z siedziba w M. wniosla o:

1. zakazanie B. K. prowadzacej dzialalno$¢ gospodarcza pod firmg PPHU (...) w S. i M. K. prowadzacemu dzialalnosé
gospodarcza pod firmg (...) w S. — wspolnikom spoétki cywilnej (...) s.c. (...), jako osobom trzecim, ktére nie maja
zgody uprawnionego, uzywania w obrocie handlowym wspo6lnotowych znakéw towarowych:

+ stownego znaku towarowego B. chronionego jako C. (...);

+ stownego znaku towarowego M chronionego jako C. (...);

« stowno-graficznego znaku towarowego chronionego jako C. (...);

« stowno-graficznego znaku towarowego chronionego jako C. (...),
przez

zaniechanie importowania, wprowadzania do obrotu, oferowania, w tym za poSrednictwem portalu (...),
reklamowania, w tym na portalu (...) oraz skladowania w celu oferowania lub wprowadzenia do obrotu towaréw,
tj. akcesoriow samochodowych, w tym emblematéw, dekli, naklejek, plakietek, zatyczek, zaSlepek, znaczkow
oznaczonych stlownym oznaczeniem B. lub M lub oznaczeniami slowno-graficznymi przedstawiajacymi okrag z
elementem $migta w kolorze kontrastujacym z kolorem tla, kolony otokiem z elementem slownym B. lub oznaczen
graficznych przedstawiajacych rownolegle do siebie oraz do litery M ulozone paski, a w szczegdlno$ci oznaczen:

2. nakazanie B. K. prowadzacej dzialalno$¢ gospodarczg pod firma PPHU (...) w S. i M. K. prowadzacemu dzialalno$¢
gospodarcza pod firma (...) w S. — wspdlnikom spdlki cywilnej (...) s.c. (...) zniszczenia, na ich koszt, po uprzednim
uprzedzeniu i w obecnoéci — zaleznie od jego woli B. (...) lub jej pelnomocnika, w terminie 2 tygodni od dnia
uprawomocnienia sie wyroku towardw, tj. akcesoriow samochodowych, w tym emblematow, dekli, naklejek, plakietek,
zatyczek, zaslepek, znaczkdw oznaczonych slownym oznaczeniem B. lub M lub oznaczeniami stowno — graficznymi
przedstawiajacymi okrag z elementow $migla w kolorze kontrastujacym z kolorem tla, okolony otokiem z elementem
slownym B. lub oznaczen graficznych przedstawiajacych réwnolegle do siebie oraz do litery M ulozone paski a w
szczegoblnosci oznaczen:

i przekazanie B. (...) protokotu zniszczenie tych towaréw oraz,

w przypadku niewykonania przez B. K. lub M. K. ww. czynno$ci w wyznaczonym przez Sad terminie, umocowanie B.
(...) do dokonania zniszczenia ww. towarow, na ich koszt.

3. nakazanie B. K. prowadzacej dzialalno$é¢ gospodarcza pod firmg PPHU (...) w S. i M. K. prowadzacemu dzialalnoéc
gospodarcza pod firma (...) w S. — wspdlnikom sp6iki cywilnej (...) s.c. (...) podania do publicznej wiadomosci, na ich
koszt, informacji o orzeczeniu wydanym w niniejszej sprawie przez umieszczenie w tresci kazdej aukcji uzytkownika
o nicku (...), na portalu (...) w zakladce (...) w gornej czesci opisu przedmiotu aukeji, w sposéb widoczny i czytelny,
czarng czcionka (Times New Roman, rozmiar min. 12) na bialym tle, w czarnej ramce, ogloszenia o nastepujacej tresci
iformie:



» Wyrokiem z dnia [...] Sad Okregowy w Warszawie zakazal B. K. prowadzacej dzialalno$¢ gospodarcza pod firma
PPHU (...) w S. i M. K. prowadzacemu dzialalnoé¢ gospodarcza pod firmg (...) w S. — wspdlnikom spélki cywilnej
(...) s.c.(...), postugujacym sie Nickiem (...) importowania, wprowadzania do obrotu, oferowania, skladowania w celu
oferowania lub wprowadzania do obrotu oraz reklamowania akcesoriéw samochodowych, w tym emblematow, dekli,
naklejek, plakietek, zatyczek, zadlepek, znaczkdéw naruszajacych prawa do wspolnotowych znakéw towarowych B. nr
(...) lub znaku nr (...) oraz znaku M nr (...), znaku graficznego nr (...), do ktorych wylaczne prawa przystuguja B. (...)
z siedziba w M.. Sad Okregowy nakazal takze zniszczenie bezprawnie oznaczonych tymi znakami towaréw.”

w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienie sie wyroku i utrzymanie tego ogloszenia nieprzerwanie przez okres 3
miesiecy albo zobowigzanie B. K. i M. K. do podania do publicznej wiadomosci czeéci albo caloSci orzeczenia lub
informacji o orzeczeniu wydanym w niniejszej sprawie w sposdb i w zakresie okre$lonym przez Sad. (k.2-229)

W odpowiedzi na pozew pozwani wnie$li o oddalenie powodztwa w calos$ci. (k.244-293)
Sad ustalil nastepujacy stan faktyczny:
B. A. jest uprawniony do wspo6lnotowych znakéw towarowych:

- slownego B., zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w A. ( (...)) pod nr (...), z
pierwszenstwem od 1/04/1996 r., dla towaréw i uslug w klasach 1-18, 20-30, 32-42 klasyfikacji nicejskiej (m.in.
samochody i ich czeSci, akcesoria samochodowe);

- slownego M, zarejestrowanego w (...) pod nr (...) z pierwszenstwem od 5/08/2008 r. dla towaréow w 12 klasie
klasyfikacji nicejskiej (m.in. samochody i ich czeéci, akcesoria samochodowe), w odniesieniu do ktérego toczy sie
obecnie postepowanie o uniewaznienie;

- slowno-graficznego zarejestrowanego w (...) pod nr (...), z pierwszenistwem od 1/04/1996 r. dla towaréow i ustug w
klasach 1-18, 20-30, 32-42 klasyfikacji nicejskiej (m.in. samochody i ich czeéci, akcesoria samochodowe);

- slowno-graficznego zarejestrowanego w (...) pod nr (...), z pierwszenstwem od 2/03/2005 r., dla towar6éw i ushug
w klasach 4, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 27, 28 (m.in. samochody i ich czeéci, akcesoria samochodowe). (dowod: wydruki
zbazy (...) k.71-102)

Powdd jest renomowanym (wysoce rozpoznawalnym) producentem samochodéw osobowych, czesSci zamiennych
i akcesoriow do samochodéw. Swiadczy réwniez uslugi serwisowe i prowadzi sprzedaz czeéci zamiennych za
posrednictwem podmiotéw dzialajacych w ramach sieci (...). Od wielu lat koncern B. konsekwentnie buduje pozycje
swojej marki, gwarantujac odpowiednig jako$¢ produktéw oraz $wiadczac ustugi na wszystkich najwazniejszych
rynkach na calym Swiecie. Konsumenci lacza produkty i ustugi powoda z najwyzsza jakoScia na rynku. Symbolem
pozytywnych wyobrazen o przedsiebiorstwie (...) sa znaki towarowe B.. Renoma B. we Wspdlnocie zostala
potwierdzona m.in. w orzeczeniu Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwo$ci z 23 II 1999 r. wydanego w sprawie
przeciwko R. D. (1) (C-63/97). (dowdd: wydruki ze stron internetowych wraz z thumaczeniami k. 35-42, raporty wraz
z thumaczeniami k. 43-59, wyniki badania rynkowego k.60-70, wydruki ze stron internetowych k. 103-112)

B. K. i M. K. prowadza dzialalno$¢ gospodarcza, w ramach spolki cywilnej (...) cywilna M. i B. K.” w S.. Wspdlnie
prowadza, za posrednictwem portalu allegro.pl, sprzedaz internetowa, postlugujac sie przy tym nazwa (...). Oferuja
do sprzedazy okragle emblematy samochodowe, w tym do umieszczania na klapie maski, na klapie bagaznika lub na
kolpakach, okragle zatyczki, zadlepki oraz naklejki na dekle do felg, r6znoksztaltne naklejki ze znakami towarowymi
B. (...).. 23 sierpnia 2013 r. i 10 grudnia 2014 r. powdd nabyl od obowigzanych akcesoria samochodowe opatrzone
wspolnotowymi znakami towarowymi B. A., to jest zatyczki, emblematy i naklejki. Akcesoria te nie zostaly one po
raz pierwszy wprowadzone do obrotu przez uprawnionego ani za jego zgoda na terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Ponadto, znaki towarowe B. i M sg uzywane przez pozwanych jako elementy graficzne aukcji, np.
stowno-graficzny znak towarowy B. uzywany jest ,przejScie” do innej strony internetowej, na ktérej obowigzani



demonstrujg spos6b montazu oferowanego towaru. (dowod: faktury k. 138, 168, o§wiadczenia k. 147,182, wydruki ze
strony internetowej k.115-137, 203-223, fotografie k.139-146, 169-181, zeznania pozwanego k. 306)

B. A. podejmowal szerokie dzialania zmierzajace do ochrony przystugujacych jej praw wylacznych. Wielokrotnie
informowat B. K. i M. K. o braku zgody na wykorzystywanie jego znakow towarowych. (dowod: wezwania k.148-162,
183-202 korespondencja k.163-167)

Kwestia legalnoéci dzialan pozwanych byla przedmiotem wielu postepowan przygotowawczych, ktére na podstawie
zasady art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. — wobec braku czynu zabronionego podlegaly umorzeniu. (dowod: pisma k. 258-278,
zeznania pozwanego k. 306)

Sad zwazyl co nastepuje:

Prawo znakéw towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakloconej konkurencji, ktérego wprowadzenie
i zachowanie jest jednym z celow TWE. W systemie tym przedsiebiorstwa powinny mie¢ mozliwo$¢ przyciagania do
siebie klienteli dzieki wysokiej jako$ci ich towaréw lub ushug, co jest uzaleznione od istnienia oznaczen odrézniajacych,
pozwalajacych na ich zidentyfikowanie (tak wyroki Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwos$ci /obecnie Trybunatu
Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej/ z 17 X 1990 r. w sprawie C-10/89 HAG, z 4 X 2001 r. w sprawie C-517/99 M.&K.
iz 12 XI 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football (...))

Podstawowg funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub konicowemu odbiorcy mozliwo$ci
okreélenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odréznienia (bez ewentualno$ci wprowadzenia w blad)
ich od towar6w lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunatu z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 H.-La R., z 18
VI 2002 r. w sprawie C-299/99 P., z 8 V 2008 r. w sprawie C-304/06 E., wyrok Sadu Unii Europejskiej z 8 II 2011
r. w sprawie T-157/08 1. for life)

Prawo wylgczne jest przyznawane, aby umozliwi¢c wlascicielowi znaku towarowego ochrone jego szczegélnych
interesow, zadbanie o to, aby znak mogl spelnia¢ wszystkie jego funkcje, zaro6wno gwarantowania konsumentom
wskazania pochodzenia towaru/ushugi, jak i gwarancyjna, komunikacyjna, reklamowa i inwestycyjna. Wykonywanie
tego prawa jest zastrzezone dla przypadkéw, w ktérych uzywanie przez osoby trzecie okre$lonego oznaczenia
negatywnie wplywa lub moze wplywac na ktérakolwiek z wymienionych funkcji. (tak wyroki Trybunatu z 22 IX 2011
r. w sprawie C-482/09 B. B., z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 L’O. i in., z 23 III 2010 r. w sprawach polaczonych
od C-236/08 do C-238/08 G. FranceiG.)

Wspoélnotowy znak towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym, funkcjonujacym w oparciu o unormowania
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie wspoélnotowego znaku towarowego (wersja
ujednolicona), ktore reguluje go sposéb calosciowy, w szczegblnoSci zasady jego rejestracji, wynikajace z
niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy rozporzadzenia o charakterze materialnoprawnym, jako cze$¢ acquis
communautaire stanowia element polskiego porzadku prawnego, znajdujac bezposrednie zastosowanie. Zasadniczo,
sq one powtdrzeniem regulacji Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1989 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych. Implementujgca ja ustawa
Prawo wlasnoéci przemyslowej znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w
rozporzadzeniu, w szczegblnoSci w tym zakresie w jakim odsyla ono do wlasciwych przepiséw prawa krajowego.

Art. 9 rozporzadzenia przyznaje uprawnionemu prawo wylgcznego i niezakloconego uzywania wspolnotowego znaku
towarowego i zakazania osobom nie majacym jego zgody:

a. uzywania w obrocie identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towaréw lub ustug;

b. uzywania w obrocie oznaczenia, gdy, z powodu jego identyczno$ci lub podobienistwa do znaku oraz identyczno$ci
albo podobienstwa towaréw lub ushug, ktérych dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad opinii publicznej, ktére obejmuje takze prawdopodobienstwo ich skojarzenia.



c. uzywania w obrocie oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktore nie
sa podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy sie on renomg w Unii Europejskiej i gdy
uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszycielowi nienalezng korzy$c albo jest szkodliwe
dla odré6zniajacego charakteru lub renomy wspoélnotowego znaku towarowego (ust.1).

Ocena identycznos$ci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego
powinna sie opiera¢ na ich zgodno$ci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy porownywaé calo$ciowo, a
decydujace znaczenie mie¢ beda elementy odrozniajace, a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne
ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupelnien — wszystkie jego elementy, lub gdy
rozpatrywane jako calo$¢, wykazuje nieznaczne roznice, ktore nie zostana dostrzezone przez przecietnego konsumenta
(tak wyrok Trybunatu z 20/03/2003 r. C-291/00 (...)).

Dwa znaki towarowe sg do siebie podobne jezeli, z punktu widzenia okre$§lonego kregu odbiorcow, sa przynajmniej
czeSciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach (tak wyrok Sadu z 23/10/2002 r. w sprawie
T-6/01 M.). Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sa identyczne, czy tez mozna mowié zaledwie
o podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakow i
ich caloSciowego oddzialywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego
przecietnego konsumenta (tak wyroki Trybunatu z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 (...),z 8/05/2014 r. w sprawie
C-591/12 P (...) SA).

Dokonujac oceny podobienstwa towarow i uslug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki charakteryzujace
zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegolnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposéb uzywania lub korzystania
z nich, warunki w jakich sa sprzedawane, a takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter (tak
wyroki Sadu z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 (...), z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 C.). Calo$ciowa ocena
zaklada pewna wspotzalezno$é miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczegblnosSci podobienistwem znakéw oraz
podobienstwem towaréw/ustug, ktorych one dotycza, przy czym niski stopien podobienstwa towaréw i ustug moze
by¢ zrobwnowazony znaczacym stopniem podobienistwa znakoéw i odwrotnie (zasada wzajemnej zalezno$ci - tak wyroki
Trybunatu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 M., z13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 . F., 218 /12/2008 r. w sprawie
C-16/06 M.).

Z zalaczonych do pozwu wydrukéow z bazy (...) wynika wylaczno$é B. A. uzywania wspolnotowych znakow
towarowych B. (nr (...)), M (nr (..)), B.(nr (...)) i (nr (...)), zarejestrowanych m.in dla pojazdéw i ich czeSci
oraz akcesoriéw samochodowych. Dla oznaczania identycznych towaréw (akcesoriéw samochodowych), pozwani
uzywaja oznaczen identycznych i konfuzyjnie podobnych do zarejestrowanych na rzecz B. (...), réznigcych sie od nich
zaledwie kolorystyka, zreszta tozsama ze stosowang przez uprawnionego (bialo-niebieska szachownica w znaku (...)).
Potencjalni klienci obowiazanych moga wiec zosta¢ wprowadzeni w blad co do pochodzenia oferowanych przez B. K.
i M. K. towardw, w szczegbdlno$ci moga oni uznaé, ze dysponuja oni zgoda uprawnionego na wprowadzanie do obrotu
tak oznaczonych towaréw lub sa gospodarczo powiazani z B. A.. Dzialalno$¢ obowigzanych narusza zatem podstawowa
funkcje znakoéw towarowych, jaka jest oznaczenie pochodzenia towaru, moze takze negatywnie wplywac na pelnienie
przez znaki funkcji reklamowej, jakoSciowej i inwestycyjnej. Tolerowanie naruszen prowadzi¢ moze do oslabienia
zdolno$ci odrbzniajacej znakow towarowych B. i M. Konkludujac towary i uslugi stron nalezy uznaé za podobne, w
rozumieniu art. 9 ust. 1b rozporzadzenia.

W mys$l utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad istnieje, gdy znaczna cze$¢ wlasciwego
kregu odbiorcow moglaby zostaé skloniona do omylkowego zakupu towaru pozwanego, myslac, ze jest to towar
uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub ustugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie moglaby
uznad, ze dane towary lub ushugi pochodza z przedsiebiorstw powiazanych ze soba gospodarczo (tak wyroki Trybunatu
229/09/1998 r. w sprawie C-39/97 C., z4/05/1999 r. w sprawach polaczonych C-108/97, C-109/97 Windsurfing C. P.,
7 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 L. S. M.). Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad powinno by¢ oceniane w
sposob calosciowy, wedlug sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych
okoliczno$ci konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zaleznosci miedzy podobienistwem oznaczen i towardéw



lub ustug, ktérych one dotycza (tak wyroki Trybunatu z 11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 S., z 23/03/2006 r. w sprawie
C-206/04 M., z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 M., z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P B. oraz wyroki Sadu z
9/07/2003 r. w sprawie T-162/01 G. (...) i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 L. B.).

Wilasciwy krag odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowanych, dostatecznie
uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie ksztaltowaé w zaleznos$ci od kategorii
towarow lub ustug (tak wyroki Trybunatu z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 L. S. M., z 6/05/2003 r. w sprawie
C-104/01 L. i z 12/01/2006 r. C-361/04 R. P.). Przecietny konsument rzadko ma mozliwo§¢ przeprowadzenia
bezposredniego poréwnania roéznych znakéw towarowych, musi zazwyczaj zdaé sie na zachowany w pamieci
niedoskonaly ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odr6zniajacy znaku towarowego,
ktéry wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomosSci, rozpoznawalnoSci na rynku) (tak wyroki Trybunatu
7 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 L. S. M., z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 (...) 1z 29/09/1998 r. w sprawie
C-39/97 C.).

Istnieje pewna wspdlzalezno$¢ miedzy znajomoscia znaku wsrod odbiorcéw, a jego charakterem odrézniajagcym, im
bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odrbzniajacy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie
wysoce odrdzniajacym charakterem wynikajacym z jego znajomosci wéréd odbiorcoéw nalezy rozpatrzy¢ wszystkie
istotne okolicznosci danego przypadku, w szczegdlnosci udzial znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny
i okres jego uzywania, wielko$¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udzial
procentowy zainteresowanych grup odbiorcow, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych
z okreSlonego przedsiebiorstwa, jak réwniez o$wiadczenia izb handlowych i przemystowych lub stowarzyszen
zawodowych (tak wyrok Sadu z 12/07/2006 r. w sprawie T-277/04 V.-W.). Ciezar udowodnienia sily znaku
towarowego i jego odrbzniajacego charakteru, spoczywa na powodzie (art. 6 k.c.).

W ocenie Sadu, ze wzgledu na identyczno$¢ znakéw, wysokie podobienstwo towardw i uslug oraz istnienie ryzyka
konfuzji konsumenckiej, dzialania pozwanych wyczerpuja znamiona prawa do znakéw towarowych, okre§lonego w
art. 9 ust. 1b

Skutki wspoélnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom rozporzadzenia. W innych przypadkach,
naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszacemu sie do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisow
tytulu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia wlascicielowi realizacji jego praw z rejestracji moga by¢ zakazane, w
szczegoblnosci:

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

b. oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub oferowanie i §wiadczenie
uslug pod tym oznaczeniem;

c. przywdz lub wywoz towardéw pod takim oznaczeniem;
d. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Tak okre$lona wylaczno$¢ nie jest jednak nieograniczona. Art. 12 rozporzadzenia stanowi bowiem, ze wspolnotowy
znak towarowy nie uprawnia do zakazania uzywania w obrocie oznaczen dotyczacych rodzaju, jakoSci, iloSci,
przeznaczenia, warto$ci, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji lub tez innych wlaéciwosSci towarow, a takze
uzywania znaku towarowego, jezeli jest to niezbedne dla wskazania przeznaczenia towarow, w szczego6lnoéci bedacych
akcesoriami lub czeSciami zapasowymi, pod warunkiem ze uzywanie takie jest zgodne z uczciwymi praktykami w
przemys$le i handlu. W rozpatrywanej sprawie wyjatek ten nie moze jednak by¢ zastosowany.

Przy wykladni tego przepisu warto odwola¢ sie do pogladéw Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwos$ci, wyrazonych
w wyroku wydanym 23 II 1999 r. w sprawie C-63/97 B. A. oraz B. Nederland BV vs R. D. (2). Sprawa dotyczyla
uprawnien pozwanego wlaSciciela warsztatu samochodowego, uzywajacego stlownego znaku towarowego B. w zwigzku



ze sprzedaza uzywanych samochodéw tej marki i ich serwisowaniem. Odpowiadajac na pytanie prejudycjalne,
Trybunal dokonal gruntownej wykladni art. 6 i 7 Pierwszej Dyrektywy Rady (89/104/EWG) w sprawie harmonizacji
przepiséw panstw cztonkowskich dotyczacych znakow towarowych, odpowiadajacych unormowaniom art. 12 i 13
rozporzadzenia.

Trybunal dopuécil mozliwoé¢ informowania o sprzedazy uzywanych samochodéw marki B., je$li samochody z tym
znakiem zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu przez B. lub za jego zgoda. (por. takze wyrok z 4 XI 1997 r.
w sprawie C-337/95 P. C. D.) Stwierdzil jednak, Zze niedopuszczalne jest uzycie znakow B. w celu reklamowania
sprzedazy lub naprawy samochodéw tej marki, jezeli spos6b ich uzycia moglby wywola¢ wrazenie co do istnienia
zwigzkow handlowych miedzy uprawnionym do znaku a uzywajacym go. (w szczegélno$ci polegajace na tym, ze
przedsiebiorstwo uzywajacego znak przynalezy do sieci dystrybucji B. albo pomiedzy tymi przedsiebiorstwami
istnieje okre$lony zwiazek) Takie formy uzywania znakoéw w celu reklamowym nie sa niezbedne dla zapewnienia
ochrony interesu uzywajacego znak, polegajacego na mozliwo$ci swobodnej sprzedazy towaréw i §wiadczenia ustug
naprawczych. Z uwagi na renome znakow B., tego rodzaju reklama w sposob nieuczciwy narusza usprawiedliwione
interesy uprawnionego oraz negatywnie wplywa na warto$¢ znaku (wykorzystywanie renomy i zdolnosci odrézniajacej
znaku). Jest tez sprzeczna ze szczegdlnym przedmiotem ochrony - konieczno$cig zapewnienia uprawnionemu
skutecznej ochrony przed konkurentami szukajacymi sposobu na nieuczciwe wykorzystywanie pozycji i renomy
jego znaku. Przez takie formy uzywania znakoéw B. w celu reklamowym, osoba trzecia odnosi nienalezna korzys¢,
polegajaca na przysporzeniu jej wlasnej dzialalnos$ci przymiotu wysokiej jakosci. Podmiot dokonujacy ponownej
sprzedazy towarow o charakterze prestizowym nie moze w nieuczciwy sposob dzialaé na niekorzy$c stusznego interesu
uprawnionego. Musi zwracaé uwage, aby swoja reklama nie umniejszy¢ wartoSci znaku przez oslabienie luksusowego
i prestizowego charakteru okre§lonego towaru. Trybunal uznal, ze z punktu widzenia regulacji wspo6lnotowych nie
stanowi naruszenia prawa informacyjne uzycie znakéw B. w sformulowaniach typu: sprzedaz samo-chodéw B.,
naprawa oraz konserwacja samochodow B.. (cyt. za Wlasno$¢é przemystowa, orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwoéci
Wspdlnot Europejskich i Sadu Pierwszej Instancji. Wydanie II pod redakcja R. Skubisza. Zakamycze 2006 s. 55-74)

Podobne do cytowanych poglady Trybunal zaprezentowal w wydanym 17 III 2005 r. wyroku w sprawie C-228/03 (...)
CompanyiG. (...) Finland Oy vs (...) Ltd Oy. Odpowiadajgc na pytanie prejudycjalne wskazal na istote i funkcje prawa
wylacznego na znak towarowy. (...) ograniczajac skutki praw przystlugujacych wlascicielowi na mocy art. 5 dyrektywy
89/104, art. 6 tej dyrektywy ma na celu pogodzenie podstawowych intereséw ochrony praw do znaku z interesem
swobodnego przeplywu towaréw i swobody §wiadczenia ustug na wspolnym rynku w sposéb umozliwiajacy pelnienie
przez znaki towarowe ich roli zasadniczego elementu systemu niezakl6conej konkurencji, ktérego wprowadzenie
i zachowanie jest jednym z celow traktatu. (...) Uzycie znaku towarowego przez osobe trzecig, ktéra nie jest jego

wlascicielem, jest niezbedne do wskazania przeznaczenia towaru sprzedawanego przez te osobe, jezeli stanowi to
w praktyce jedyny sposéb podania odbiorcom zrozumialej i kompletnej informacji o jego przeznaczeniu w celu

zachowania systemu niezakléconej konkurencji na rynku tego towaru.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, wymog uczciwych praktyk stanowi w istocie wyraz obowigzku poszanowania
shusznych intereso6w wlasciciela znaku towarowego (por. cyt. wyrok w sprawie B. oraz wyrok z 7 I 2004 r. w sprawie
C-100/02 G. B.). Uzycie znaku jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemy$le przede wszystkim wtedy,

gdy:

» moze sprawiaé wrazenie istnienia powigzan gospodarczych miedzy osoba trzecia a wlascicielem znaku
towarowego,

« narusza warto$§¢ znaku poprzez osigganie nieuzasadnionych Kkorzy$ci wynikajacych z jego charakteru
odroézniajacego albo renomy,

+ prowadzi do dyskredytacji / oczerniania znaku. (opinia rzecznika generalnego z 9 XII 2004 r.)

Przy wykladni art. 12 mozna takze odwolaé¢ sie do utrwalonego orzecznictwa, dotyczacego prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad, ktore istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznaé, ze dane towary lub uslugi pochodza z tego



samego przedsiebiorstwa, ewentualnie z przedsiebiorstw powigzanych ze soba gospodarczo. Nalezy zwroci¢ uwage, ze
w obu przypadkach ustawodawca wspo6lnotowy kwalifikuje jako naruszenie juz samo ryzyko /prawdopodobienstwo,
mozliwo$§¢/ sprawiania wrazenia istnienia powigzan gospodarczych miedzy osobg trzecig uzywajgcg znaku bez jego
zgody, a wlascicielem znaku towarowego. W kazdym przypadku ocena nalezeé¢ bedzie do sadu, ktéry odniesie ja
do ustalonych okolicznosci faktycznych konkretnej sprawy. (w cyt. wyroku w sprawie G. (...) stwierdzil: Do sadu
krajowego nalezy zbadanie, czy w okolicznoSciach postepowania (...) uzycie znaku towarowego byto niezbedne, przy
czym powinien on wziaé pod uwage wymogi wymienione w pkt 33—36 niniejszego wyroku oraz charakter kregu
odbiorcow, dla ktorych przeznaczony jest towar sprzedawany (...).

Osoba trzecia, nie dysponujgca zgoda uprawnionego do znaku wspolnotowego, moze go uzywaé wylacznie
w funkcji wskazania przedmiotu prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej. Zwigzek wskazania (informacji lub
reklamy) z przedmiotem dzialalno$ci, oznaczonym wspolnotowym znakiem towarowym musi by¢ nierozerwalny.
Niedopuszczalne jest takie sformulowanie informacji lub reklamy, ktére mogloby wskazywa¢ na producenta
samochodoéw, sugerujac istnienie powiazania handlowego (prawnego lub gospodarczego) pomiedzy uprawniona z
rejestracji i uzywajaca znaku osoba trzecia.

Uzywanie przez pozwanych znakéw uprawnionego moze wywolywac przekonanie nabywcéw o ich przynalezno$ci
do autoryzowanej sieci B. A., wykracza zatem poza granice dopuszczalnego uzywania wspolnotowych znakéw
towarowych, o ktéorych mowa w art. 12. Nalezy bowiem pamietac, ze granice dozwolonego uzywania cudze znaku
towarowego wyznacza konieczno$¢, a nie shusznoé¢ wynikajgca z regul konkurowania na okreslonym rynku. (por.
ETS w cyt. Wyrokach w sprawach B. i G.). Celem unormowania jest umozliwienie przekazania klientom informacji
o przeznaczeniu produktu. W niniejszej sprawie jedyna funkcja wprowadzanych przez pozwanych do obrotu postaci
emblematéow samochodowych ze znakami wspoélnotowymi powoda jest oznaczenie pochodzenia produktéw, na
ktore sa one nanoszone, co stanowi wylaczne prawo powoda. Poza przekazem informacyjnym o marce samochodu
produkty pozwanych nie maja zadnych innych waloréw uzytkowych, komplementarnych do towaréw powoda, ktore
uzasadnialyby koniecznoé¢ przekazania klientom wiadomoséci poprzez postuzenie sie przez pozwanych tym znakiem.
W opisanej sytuacji pozwani nie moga wiec podnosi¢, ze uzywanie przez nich znakdw towarowych powoda jest zgodne
z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu.

Jak stanowi art. 102 rozporzadzenia, w przypadku, gdy sad uznaje, ze pozwany (obowiazany) naruszyl lub ze z jego
strony istnieje grozba naruszenia wspdlnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba ze istnieja szczegdlne powody
zaniechania tego, decyzje zakazujaca mu dzialan stanowiacych naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia
wspoélnotowego znaku towarowego. Stosuje rowniez takie §rodki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa
krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi sie to wprost do art. 286
p-w.p., stanowigcego, ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o bedacych
wlasno$cia naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz Srodkach i materiatach, ktore
zostaly uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczegdlnoSci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu
uprawnionemu na poczet zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu.

Zadanie sformulowane w pkt 2. pozwu znajduje oparcie w prawie krajowym. Zgodnie z art. 286 p.w.p., sad,
rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o bedacych wlasno$cig naruszajacego
bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz $rodkach i materialach, ktére zostaly uzyte do ich
wytworzenia lub oznaczenia. W szczegblno$ci o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet
zasgdzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu. Orzekajac, sad uwzglednia wage naruszenia i interesy
0sOb trzecich. Niemniej jednak zniszczenie towardéw w postaci czeSci samochodowych, ktére nie pochodza z
przedsiebiorstwa (...), w szczeg6lnoSci: emblematéw samochodowych (w tym do umieszczania na klapie maski, na
klapie bagaznika lub na kolpakach), zatyczek, zaslepek oraz naklejek na dekle do felg i naklejek, oznaczonych stownym
znakiem towarowym B., stownym znakiem towarowym M, stowno-graficznym znakiem towarowym lub graficznym
znakiem towarowym , powinno by¢ ograniczone do tych przedmiotéw, ktore stanowia wlasno$é pozwanych.



Odnoszac sie do zadania okre$lonego w pkt 3 pozwu, sad rowniez doszed} do przekonania, ze znajduje ono oparcie
w obowiazujacej regulacji materialnoprawnej oraz w materiale dowodowym sprawy. Stosownie do treéci art. 287
ust. 1 2 ustawy uprawniony z patentu, ktérego patent zostal naruszony, lub osoba, ktorej ustawa na to zezwala,
moze zadac¢ od naruszajgcego patent zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie
zawinionego naruszenia rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody. Sad, rozstrzygajac o naruszeniu patentu, moze
orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomoSci czeSci albo calo$ci orzeczenia lub informacji o
orzeczeniu, w sposob i w zakresie okreslonym przez sad. Roszczenie publikacyjne moze by¢ uwzglednione tylko o tyle
o ile uzasadniaja to okoliczno$ci sprawy, a w szczegolno$ci charakter i zakres naruszenia, krag osob, ktére powinny
by¢ o nim powiadomione. Wystepujac z takim zadaniem powdd ma obowigzek nalezycie je umotywowaé, wskazaé
okoliczno$ci faktyczne, ktére uzasadniajg zaré6wno samo podanie orzeczenia do publicznej wiadomosci, jak i forme
w jakiej ma to nastapi¢. Powinien wskazaé cel, jaki ma zostac osiagniety, zwazywszy, ze publikacja orzeczenia pehic
moze nie tylko funkcje informacyjna, ale takze wychowawcza, prewencyjng, czy kompensacyjna. Na mocy art. 296
ustawy artykutl ten stosuje sie odpowiednio do znakéw towarowych.

O kosztach procesu sad orzekl na zasadzie odpowiedzialno$ci za wynik sprawy - art. 98 k.p.c. Na zasadzone koszty
zlozyly sie: oplata od pozwu 15 000 zl, wynagrodzenie pelnomocnika powoda 840 zl oraz oplata skarbowa od
pelnomocnictwa 17 zl, oplata od wniosku o zabezpieczenie 400 zt.

SSO Jadwiga Smolucha



