Sygn. akt I ACa 365/16

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 maja 2017 1.

Sad Apelacyjny w Warszawie I Wydzial Cywilny w skladzie nastepujgcym:
Przewodniczacy:SSA Marzena Konsek- Bitkowska (spr.)
Sedziowie:SA Maciej Dobrzyniski

SO (del.) Adrianna Szewczyk-Kubat
Protokolant:Karolina Diugosz-Zéttowska

po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2017 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powddztwa B. A. z siedzibg w M.

przeciwko A. K.

o ochrone praw do wspélnotowych znakéw towarowych
na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie

z dnia 23 grudnia 2015 r., sygn. akt XXII GWzt 56/15

1. oddala apelacje;

2. zasqdza od A. K. na rzecz B. A. z siedzibg w M. kwote 1260 (tysigc dwiescie szescdziesiqt) zltotych
tytulem zwrotu kosztéw postepowania apelacyjnego.

Maciej Dobrzynski Marzena Konsek — Bitkowska Adrianna Szewczyk — Kubat
Sygn. akt I ACa 365/16

UZASADNIENIE
Powodka - B. A. w M. wystapila z pozwem o:

1. zakazanie pozwanemu uzywania stownego wspolnotowego znaku towarowego B. nr (...) dla oznaczania i reklamy
wlasnej dzialalnoéci gospodarczej, w szczegblnoSci w nastepujacych formach:

a. uzywania sformutowan: B. (...) i/lub specjalizacja B. (...). K. i/lub Serwis (...) i/lub B. (...) Serwis dla oznaczania
prowadzenia przez pozwanego wlasnej dzialalnoéci,

b. umieszczenia na flagach, banerach, pylonach reklamowych, materialach reklamowych lub promocyjnych, w tym
ramkach na tablice rejestracyjne lub innych no$nikach samego tylko wspoélnotowego znaku towarowego B. lub
niewspolmierne wyeksponowanie tego znaku w stosunku do pozostalych elementéw prezentowanej informacji;



2. zakazanie pozwanemu uzywania slowno-graficznego wspoélnotowego znaku (...), przedstawiajacego okrag z
elementem szachownicy okolonej otokiem, w ktory wpisane sa litery B. w celu informacyjnym, reklamowym oraz do
oznaczania wlasnej dzialalno$ci gospodarczej;

3. nakazanie pozwanemu zniszczenia — w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia sie wyroku: flag, banerow,
pylon6w reklamowych, materialow reklamowych lub promocyjnych, w tym ramek na tablice rejestracyjne oraz innych
noénikéw, w tym kubkoéw, na ktérych umieszczone sg stowno-graficzny wspdlnotowy znak (...) lub stowny znak
towarowy B. nr (...);

4. nakazanie pozwanemu podania orzeczenia do publicznej wiadomosci na jego koszt, w terminie 30 dni od dnia
uprawomocnienia sie wyroku, poprzez:

- opublikowanie dwukrotnie w odstepach tygodniowych w piatkowym wydaniu gazety codziennej pt. (...), na trzeciej
stronie tego dziennika, w czarnej ramce, w formacie ogloszenia ,junior page”, a takze utrzymywanie przez okres 14
dni w wydaniu internetowym gazety codziennej pt. (...), w zakladce motofakty na stronie http:// (...) ogloszenia o
tresci: ,Wyrokiem z dnia [...] Sad Okregowy w Warszawie stwierdzil naruszenie przez A. K. prowadzacego dzialalnosé
gospodarcza pod firmg (...) w L. praw do wspodlnotowych znakéw towarowych B., w tym do slowno-graficznego
wspolnotowego znaku towarowegoi zakazal A. K.:

- uzywania sformulowan: B. (...) i/lub specjalizacja B. (...). K. i/lub Serwis (...) i/lub B. (...) Serwis dla oznaczania
prowadzenia przez pozwanego wlasnej dzialalnoéci,

- umieszczenia na flagach, banerach, pylonach reklamowych, materiatach reklamowych lub promocyjnych, w tym
ramkach na tablice rejestracyjne lub innych no$nikach samego tylko wspoélnotowego znaku towarowego B. lub
niewspolmierne wyeksponowanie tego znaku w stosunku do pozostalych elementéw prezentowanej informacji,

- uzywania slowno-graficznego wspodlnotowego znaku towarowego, przedstawiajacego okrag z elementem
szachownicy okolonej otokiem, w ktéry wpisane sa litery B. w celu informacyjnym oraz reklamowym.

A takze nakazal zniszczenie: flag, baneréw, pylonéw reklamowych, materialow reklamowych lub promocyjnych, w
tym ramek na tablice rejestracyjne oraz innych no$nikéw, w tym kubkéw, na ktérych umieszezone sa stowno-graficzny
wspoélnotowy znak towarowy lub slowny wspolnotowy znak towarowy B..”

Pozwany A. K. zazadal oddalenia powddztwa i zwrotu kosztéw postepowania.
Wyrokiem z dnia 23 grudnia 2015 r. Sad Okregowy w Warszawie:

1. zakazal pozwanemu uzywania slownego wspoélnotowego znaku towarowego B. nr (...) dla oznaczania i
reklamy wlasnej dzialalnoSci gospodarczej, w zakresie §wiadczenia uslug serwisowych pojazdéw mechanicznych, w
szczegblnosci w nastepujacych formach:

a. uzywania sformulowan B. (...) i/lub specjalizacja B. (...). K., i/lub Serwis (...), i/lub B. (...) Serwis dla oznaczania
prowadzonej przez pozwanego dzialalnoéci,

b. umieszczania na flagach, banerach, pylonach reklamowych, materiatach reklamowych lub promocyjnych, w tym
ramkach na tablice rejestracyjne lub innych nosnikach samego tylko wspoélnotowego znaku towarowego B. lub
niewspolmierne wyeksponowanie tego znaku w stosunku do pozostalych elementéw prezentowanej informacji;

2. zakazal pozwanemu uzywania graficznego wspdlnotowego znaku (...), przedstawiajacego okrag z elementem
szachownicy okolonej otokiem, w ktory wpisane sg litery B. w celu informacyjnym, reklamowym oraz do oznaczania
wlasnej dzialalnoSci gospodarczej w zakresie $§wiadczenia ustug serwisowych pojazdéw mechanicznych;



3. nakazal pozwanemu zniszczenie w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia sie wyroku stanowiacych jego
wlasno$¢: flag, baneréw, pylonéw reklamowych, materialéw reklamowych lub promocyjnych, w tym ramek na tablice
rejestracyjne oraz innych no$nikow, w tym kubkoéow, na ktérych umieszczone sa stowno-graficzny wspélnotowy znak
towarowy nr (...) lub stowny znak towarowy B. nr (...);

4. nakazal pozwanemu podanie do publicznej wiadomosci na jego koszt, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia
sie wyroku, informacji o treéci: ,,Wyrokiem z dnia 21.12.2015 r. Sad Okregowy w Warszawie stwierdzil naruszenie przez
A. K. prowadzacego dzialalno$¢ gospodarcza pod firma (...) w R. praw do wspolnotowych znakéw towarowych(...) i
stlownego B. (...) i zakazal mu:

- uzywania sformulowan: B. (...) i/lub specjalizacja B. (...). K., i/lub Serwis (...), i/lub B. (...) Serwis dla oznaczania
ustug serwisowych pojazdéw mechanicznych,

- umieszczania na flagach, banerach, pylonach reklamowych, materialach reklamowych lub promocyjnych, w tym
ramkach na tablice rejestracyjne lub innych nosnikach samego tylko wspolnotowego znaku towarowego B. lub
niewspolmierne wyeksponowanie tego znaku w stosunku do pozostalych elementéw prezentowanej informacji,

- uzywania graficznego wspolnotowego znaku (...), przedstawiajacego okrag z elementem szachownicy okolonej
otokiem, w ktory wpisane sa litery B. w celu informacyjnym, reklamowym oraz do oznaczania uslug serwisowych
pojazdéw mechanicznych.

Sad nakazal pozwanemu zniszczenie stanowigcych jego wlasno$é: flag, banerow, pylonéw reklamowych, materialtow
reklamowych lub promocyjnych, w tym ramek na tablice rejestracyjne oraz innych nos$nikéw, w tym kubkdéw, na
ktorych umieszczone sg znaki (...) lub B. (...).” - w pigtkowym wydaniu gazety (...), na trzeciej stronie tego dziennika,
w czarnej ramce, w formacie ogloszenia ,junior page”, a takze w wydaniu internetowym tej gazety, w zakladce
,motofakty” na stronie http://(...) i utrzymywania tego ogloszenia nieprzerwanie przez 14 dni.

Ponadto Sad orzek! o kosztach procesu.
Powyzsze rozstrzygniecie zapadlo w wyniku nastepujgcych ustalen:

Powodka - spodtka akcyjna prawa niemieckiego B. A. z siedzibg w M. jest producentem znanych na calym $wiecie
luksusowych samochodéw osobowych i motocykli wytwarzanych od 1928 r. Pojazdy marki B. ciesza sie popularnoécia
i wéréd nabywcow, sa cenione ze wzgledu na ich wysoka jako$¢ i niezawodno$é. Powddka jest uprawniona do
wspolnotowych znakoéw towarowych:

- slownego B., zarejestrowanego pod nr (...), z pierwszenstwem od 1/04/1996 r., dla towar6éw i ustug w klasach 1-18,
20-30, 32-42 klasyfikacji nicejskiej (m.in. naprawa i konserwacja pojazdéw i silnikoéw oraz ich elementow i czesci
zamiennych),

- stowno-graficznego zarejestrowanego pod nr (...), z pierwszenstwem od 1/04/1996 r. dla towaréow i ustug w klasach
1-18, 20-30, 32-42 klasyfikacji nicejskiej (m.in. naprawa i konserwacja pojazdow i silnikow oraz ich elementéw i czeéci
zamiennych).

Znaki te ciesza sie renomg, sa bardzo dobrze rozpoznawalne w relatywnym kregu klientéw. Uprawniona uzywa
swych znakéw: slowno-graficznego w wersji kolorystycznej i stownego dla pojazdéw i ich czesci oraz akcesoriow
samochodowych. Dla zapewnienia wysokiego poziomu uslug sprzedazy i naprawy pojazdéw spoélka stworzyla
autoryzowana sie¢ dealerska i serwisowa, upowazniajac uczestnikoéw sieci do uzywania znakow towarowych B. w
polaczeniu z nazwiskiem przedsiebiorcy. W jednolitym systemie wizualizacji autoryzowanych stacji napraw i salonow
sprzedazy takie oznaczenia jednoznacznie wskazuja na powigzanie gospodarcze przedsiebiorcy z uprawniona do
znakéw towarowych B. A..



A. K. prowadzi, obecnie pod firma (...) w miejscowosci R., dzialalno$¢ gospodarcza w zakresie konserwacji i naprawy
pojazdéw samochodowych, z wytaczeniem motocykli. Wezesniej od 15 lat prowadzit taka sama dzialalno$é pod firma
(...).M.W. K.. Dla jej oznaczenia, jak réwniez w jej reklamie w szerokim zakresie wykorzystuje bez zgody uprawnionej
oba jej znaki towarowe - slowny i stowno-graficzny, m.in.: na gadzetach (kubkach), na stronach internetowych ((...)),
na pieczatce firmowej, fakturach, flagach reklamowych i na ramach tablic rejestracyjnych, na ktéorych umieszcza
informacje, wskazujaca na rodzaj prowadzonej przezen dzialalnosci gospodarczej ,,B. (...) (...) L.”.

Na shupie reklamowym posadowionym w bezposrednim sasiedztwie warsztatu, obok siebie widnieja znaki
uprawnionej i nazwisko pozwanego (SPECJALIZACJA B. (...).K. NAPRAWY POGWARANCYJNE oraz znak stowno-
graficzny z szachownica w kolorach niebieskim i czarnym. Na pylonie reklamowym na terenie posesji pozwanego
wyeksponowany zostal znak slowno-graficzny z bialo-niebieska szachownicg o odwr6conej kolorystyce w poréwnaniu
do tej w jakiej swego znaku uzywa uprawniona, nazwisko pozwanego K. i napis FIRMA (...). Klientami A. K. sg
mieszkancy péinocnej Polski. W 2015 r. pozwany otrzymal tytul certyfikowanego partnera Dealera B. (...) za dbaloéc
o komfort i bezpieczenstwo klientéw, uzywanie oryginalnych czesci i akcesoriéw B..

Pozwany nie jest autoryzowanym serwisem naprawczym pojazddéw uprawnionej, nie jest tez powigzany kapitalowo
ani osobowo z powddka. Nigdy nie uzyskat jej zgody na uzywanie wspolnotowych znakéw zarejestrowanych na jej
rzecz. Uprawniona od dluzszego czasu starala sie ustali¢ z obowigzanym zakres dozwolonego korzystania jej znakow
towarowych, jednak stronom nie udato sie osiggna¢ porozumienia.

W wykonaniu udzielonego powodce zabezpieczenia komornik sadowy dokonal zajecia 3 flag, 14 ramek na tablice
rejestracyjne i 2 elementy pylonu reklamowego ze znakami B..

Prawa wylaczne powddki nie byly kwestionowane przez pozwanego, ktory przyznal réwniez, ze znaki towarowe B.
ciesza sie renoma w rozumieniu wysokiej rozpoznawalnoéci w relatywnym kregu konsumentow.

Czyniac ustalenia faktyczne Sad I instancji pominal twierdzenia dotyczace jakosSci ustug naprawczych $wiadczonych
przez (...) serwisy (...) i pozwanego. Dla rozstrzygniecia sporu nie byly istotne réwniez okoliczno$ci uzywania przez
przedsiebiorcow nienalezacych do autoryzowanej sieci B. znakoéw towarowych powodki. Fakt tolerowania lub braku
dzialahh wzgledem innych naruszycieli nie ma wplywu na stwierdzenie bezprawnoSci uzywania przez pozwanego
znakoéw B..

Sad Okregowy oddalil wnioski pozwanego o dopuszczenie dowodu z zeznan $§wiadkow wymienionych w pkt 3.
odpowiedzi na pozew, jako powolywanych na okoliczno$ci niemajace istotnego znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy
w rozumieniu art. 227 k.p.c. lub podlegajacych ocenie normatywne;j.

Sad zwazyl, ze podstawowa funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub koncowemu
odbiorcy mozliwosci okres$lenia pochodzenia towaru lub uslugi nim oznaczonych, odréznienia (bez ewentualnosci
wprowadzenia w blad) ich od towardéw lub ustug innego pochodzenia. Prawo wylaczne jest przyznawane, by umozliwic
wlascicielowi znaku towarowego ochrone jego szczeg6lnych interesoéw, zadbanie o to, aby znak mogl spelnia¢ wszystkie
jego funkcje, zar6wno wskazania pochodzenia towaru/ustugi, jak i gwarancyjna, komunikacyjng, reklamowa i
inwestycyjng. Wykonywanie tego prawa jest zastrzezone dla przypadkow, w ktdrych uzywanie przez osoby trzecie
okre$lonego oznaczenia negatywnie wpltywa lub moze wplywaé na ktérakolwiek z tych funkcji.

Wspoélnotowy znak towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym, funkcjonujacym w oparciu o unormowania
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona),
ktore reguluje go sposob caloSciowy. Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozporzadzenia zasadniczo sa
powtoérzeniem regulacji Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych. Implementujaca ja ustawa Prawo wlasnoSci przemystowe;j
znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporzadzeniu, w szczegblnosci w
tym zakresie, w jakim odsyla ono do wlaéciwych przepiséw prawa krajowego.



Art. 9 ust. 1 rozporzadzenia przyznaje uprawnionemu prawo do wylacznego i niezakléconego uzywania
wspolnotowego znaku towarowego oraz zakazania osobom, nie majacym jego zgody, uzywania w obrocie :

a. identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarow lub ustug;

b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identycznos$ci lub podobienstwa do znaku oraz identycznos$ci albo podobienstwa
towarow lub ustug, ktorych dotycezy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej, ktore obejmuje takze prawdopodobienstwo ich skojarzenia.

c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towar6w lub ustug, ktdre nie sa podobne do tych,
dla ktérych zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy sie on renoma w Unii Europejskiej i gdy uzywanie oznaczenia
bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszycielowi nienalezna korzy$¢ albo jest szkodliwe dla odrézniajacego
charakteru lub renomy wspo6lnotowego znaku towarowego.

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$é¢, wykazuje nieznaczne roznice, ktore
nie zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta. Dwa znaki towarowe sa do siebie podobne jezeli, z
punktu widzenia okre§lonego kregu odbiorcow, sa przynajmniej cze$ciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych
aspektach.

Powodka kwestionuje uzywanie przez pozwanego oznaczen: B. (...), specjalizacja B. (...). K., Serwis (...) K. Serwis
oraz slowno-graficznego wspélnotowego znaku towarowegoprzedstawiajacego okrag z elementem bialo-niebieskiej
szachownicy okolonej otokiem, w ktory wpisane sg litery B. w celu informacyjnym, reklamowym oraz do oznaczania
wlasnej dzialalno$ci gospodarczej polegajacej na konserwacji i naprawie pojazdéw mechanicznych. Ze wzgledu
na dodanie elementéow slownych i kolorystyke znaku C. (...) nie mozna uznaé tych oznaczen za identyczne z
zarejestrowanymi na rzecz powddki znakami towarowymi. Znaki towarowe powodki i oznaczenia pozwanego mozna
natomiast uznac za podobne do siebie w rozumieniu art. 9 ust. 1b, poniewaz slowne elementy uzupelniajace ,,serwis”
i ,specjalizacja” maja w odniesieniu do uslug naprawczych charakter opisowy, za$ zmiana kolorystyki szachownicy
jest praktycznie niedostrzegalna. Slowo (...) nie ma natomiast tak wysokiej zdolnoéci odrézniajacej by zdominowaé
znaki towarowe B., co wiecej, uzyte lacznie z nimi sprawia, ze potencjalnie zainteresowany ustugami naprawczymi
samochodow marki B. moze przypuszczaé, iz warsztat pozwanego nalezy do sieci autoryzowane;j.

Sad zwazyl, ze w niniejszej sprawie mamy do czynienia z identyczno$cia ushug, dla ktorych zarejestrowane zostaly
znaki towarowe B. i uslug Swiadczonych przez pozwanego (naprawa i konserwacja pojazdéw). Caloéciowa ocena
zaklada pewng wspolzaleznosé miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczegblnoSci podobienistwem znakow
oraz podobienstwem towarow/ustug, ktérych one dotycza, przy czym niski stopien podobienstwa towaréw i uslug
moze by¢ zrownowazony znaczacym stopniem podobienstwa znakdw i odwrotnie. W mysl utrwalonego orzecznictwa,
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad istnieje, gdy znaczna czes¢ wlasciwego kregu odbiorcéw moglaby zostac
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 uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodza
z przedsiebiorstw powigzanych ze soba gospodarczo.

Wlasciwy krag odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentéow, nalezycie poinformowanych, dostatecznie
uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie ksztalttowac w zaleznoSci od kategorii
towarow lub ushug. Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrdzniajacy znaku towarowego,
ktory wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci na rynku).

Istnieje pewna wspdlzaleznoéc¢ pomiedzy znajomos$cia znaku wsrdd odbiorcéHw, a jego charakterem odrézniajacym.
Im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odrbzniajacy.

Nie ulega watpliwo$ci Sadu Okregowego, ze w oznaczeniach uzywanych przez pozwanego dla jego ustug serwisowych
elementami dystynktywnymi sa bardzo dobrze znane i rozpoznawalne znaki towarowe B., pozostale elementy maja



charakter opisowy, przy czym nazwisko pozwanego K. uzyte w polgczeniu ze znakami powodki w taki sposob, jak ma
to miejsce w oznaczeniach autoryzowanych dealeréw i stacji serwisowych, poglebia, miast ostabia¢, ryzyko konfuzji
konsumenckiej. Potencjalny klient moze bowiem uznaé, ze A. K. nalezy do (...). Ryzyka konfuzji nie eliminuje
umieszczenie na pylonie reklamowym napisu FIRMA (...), poniewaz dominujacym elementem oznaczenia jest znak
stowno-graficzny w nieznacznie zmienionej kolorystyce szachownicy. Pozwany narusza prawa powodki w sposob
stypizowany w art. 9 ust. 1b rozporzadzenia.

Sad uznal, ze powddka nie moze skutecznie zagdaé ochrony swych znakéw towarowych, odwolujac sie do ich renomy,
a zatem na podstawie art. 9 ust. 1c rozporzadzenia. Jakkolwiek pozwany nie kwestionuje renomy znakéw B., to
nie ma dostatecznych dowodoéw jej naruszenia. Powddka nie zdolala dowie$é, ze uzywanie pozZniejszego znaku
towarowego powoduje lub moze powodowaé czerpanie nienaleznej korzys$ci z charakteru odrbzniajacego lub renomy
jej znaku towarowego badz tez dziala lub moze dzialaé¢ na ich szkode. Wymaga to wykazania zmiany rynkowego
zachowania przecietnego konsumenta towaréw lub ustug, dla ktérych wezeéniejszy znak jest zarejestrowany, bedacej
konsekwencja uzywania znaku pdzniejszego lub duzego prawdopodobienistwa, ze taka zmiana nastapi w przyszlosci. W
tym postepowaniu powod nie zaoferowal dowodu na potwierdzenie zaistnienia takiej zmiany rynkowej lub wysokiego
prawdopodobienistwa jej wystgpienia.

Bezprawno$¢ dzialania stypizowanego w art. 9 ust. 1b rozporzadzenia jest natomiast niezaprzeczalna. A. K. $wiadomie
uzywa znaku towarowego innej osoby nie majgc jej zgody, a nawet wbrew wyraznym zadaniom zaprzestania uzywania
znakow B.. Jak thumaczy: ,tak lepiej wygladalo”. Jego dzialanie jest wiec celowe, zmierza do pozyskania klientéw, przy
wykorzystaniu znakéw towarowych powddki. Méwigc o zmianie koloréw na znaku pozwany przyznaje, ze byla celowa.
A. K. chcial unikng¢ zarzutu uzywania znaku B. A., z pewno$cia jednak kosmetyczna zmiana kolorystyki szachownicy
(podobnie jak oddzielenie kropkami liter B. w poprzedniej firmie) nie mogla wyeliminowa¢ jednoznacznych skojarzen
z B. A.. Zeznania pozwanego stoja przy tym w sprzeczno$ci z argumentacja jego pelnomocnikow, ze uzywanie znakow
powddki mieéci sie w dopuszezalnych granicach informowania.

W istocie wylaczno§é uprawnionego na uzywanie wspolnotowego znaku towarowego jest ograniczona. Zgodnie
z art. 12c, uprawniony nie moze zakaza¢ osobie trzeciej uzywania znaku w obrocie w przypadku, gdy jest to
konieczne (niezbedne) dla wskazania przeznaczenia towaréw lub ustug, w szczego6lnosci bedacych akcesoriami lub
czeSciami zapasowymi, pod warunkiem, ze osoba ta uzywa go zgodnie z uczciwymi praktykami w przemysle i
handlu (zastosowana przez ustawodawce wspdlnotowego klauzula generalna pozostawia orzecznictwu sprecyzowanie
katalogu zachowan, ktore nalezy uznaé za niedopuszczalna forme uzywania znaku).

Sad odwolal sie do wyroku ETS z 23.02.1999 r. w sprawie C-63/97 B. A. oraz B. (...)przeciwko R. D.. Sprawa
dotyczyla uprawnien pozwanego wlasciciela warsztatu samochodowego, uzywajacego stownego znaku towarowego
B. w zwiazku ze sprzedaza uzywanych samochodbéw tej marki i ich serwisowaniem. Odpowiadajac na pytanie
prejudycjalne, Trybunal dokonal 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 dopuscil mozliwosé¢ informowania o sprzedazy uzywanych samochodéw marki B., jesli
samochody z tym znakiem zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu przez B. lub za jego zgoda. Stwierdzil jednak,
ze niedopuszczalne jest uzycie znakow B. w celu reklamowania sprzedazy lub naprawy samochodéw tej marki, jezeli
sposob ich uzycia moglby wywolaé wrazenie co do istnienia zwigzkéw handlowych miedzy uprawnionym do znaku
a uzywajacym go, w szczegoblnosci polegajace na tym, ze przedsiebiorstwo uzywajacego znak przynalezy do sieci
dystrybucji B. albo pomiedzy tymi przedsiebiorstwami istnieje okreslony zwigzek. Takie formy uzywania znakoéw w
celu reklamowym nie sg niezbedne dla zapewnienia ochrony interesu uzywajacego znak, polegajacego na mozliwosci
swobodnej sprzedazy towarow i Swiadczenia ustlug naprawczych. Z uwagi na renome znakéw B., tego rodzaju reklama
w sposoOb nieuczciwy narusza usprawiedliwione interesy uprawnionego oraz negatywnie wplywa na warto$¢ znaku
(wykorzystywanie renomy i zdolno$ci odrézniajacej znaku). Jest tez sprzeczna ze szczegblnym przedmiotem ochrony
- konieczno$cia zapewnienia uprawnionemu skutecznej ochrony przed konkurentami szukajacymi sposobu na
nieuczciwe wykorzystywanie pozycji i renomy jego znaku. Przez takie formy uzywania znakéw B. w celu reklamowym,
osoba trzecia odnosi nienalezna korzys¢, polegajaca na przysporzeniu jej wlasnej dzialalnosci przymiotu wysokiej



jakosci. Podmiot dokonujacy ponownej sprzedazy towardw o charakterze prestizowym nie moze w nieuczciwy sposéb
dziala¢ na niekorzy$¢ stusznego interesu uprawnionego. Musi zwraca¢ uwage, aby swoja reklamg nie umniejszy¢
wartoSci znaku przez oslabienie luksusowego i prestizowego charakteru okreSlonego towaru. Trybunal uznal, ze
z punktu widzenia regulacji wspdlnotowych nie stanowi naruszenia prawa informacyjne uzycie znakéw B. w
sformutowaniach typu: sprzedaz samochod6w B., naprawa oraz konserwacja samochodéw B..

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, wymdg uczciwych praktyk stanowi wyraz obowigzku poszanowania stusznych
interes6w wladciciela znaku towarowego. Uzycie znaku jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemysle
przede wszystkim wtedy, gdy:

- moze sprawia¢ wrazenie istnienia powiazan gospodarczych miedzy osoba trzecia a wlaécicielem znaku towarowego,

- narusza warto$¢ znaku poprzez osiaganie nieuzasadnionych korzysci wynikajacych z jego charakteru odrozniajgcego
albo renomy,

- prowadzi do dyskredytacji / oczerniania znaku.

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 ushugi pochodza z tego
samego przedsiebiorstwa, ewentualnie z przedsiebiorstw powiazanych ze soba gospodarczo. Nalezy zwroci¢ uwage,
ze w obu przypadkach ustawodawca wspodlnotowy (aktualnie: unijny) kwalifikuje jako naruszenie juz samo ryzyko
(prawdopodobienstwo, mozliwo$§¢) sprawiania wrazenia istnienia powigzan gospodarczych miedzy osoba trzecia
uzywajaca znaku bez jego zgody, a wlascicielem znaku towarowego.

Osoba trzecia, niedysponujaca zgoda uprawnionego do znaku wspdlnotowego, moze go uzywaé wylacznie w funkgeji
wskazania przedmiotu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, np. naprawy lub sprzedazy samochodéw marki B..
Zwigzek wskazania (informacji lub reklamy) z przedmiotem dzialalnoSci, oznaczonym wspoélnotowym znakiem
towarowym musi by¢ nierozerwalny. Niedopuszczalne jest takie sformulowanie informacji lub reklamy, ktére mogloby
wskazywa¢é na producenta samochodow, sugerujac istnienie powigzania handlowego (prawnego lub gospodarczego)
pomiedzy uprawniong z rejestracji i uzywajaca znaku osoba trzecia.

Sad podkredlil, ze uprawnienie z art. 12c¢ nie rozciaga sie na slowno-graficzny wspoélnotowy znak towarowy i
znak slowny B. w sformulowaniach mogacych wprowadza¢ w blad potencjalnego nabywce co do istnienia miedzy
stronami zwigzkéw gospodarczych. W przekonaniu Sadu nie ma zadnego usprawiedliwienia dla korzystania, bez zgody
uprawnionej, z tych znakéw w informacji handlowej i w reklamie. Dla wskazania marki samochodéw naprawianych
przez obowiazanego wystarczajace bedzie, w kazdym wypadku, uzycie znaku slownego B.. Tak sformulowana
informacja bedzie kompletna i zrozumiala dla klienta. Uzywajac go wylacznie w funkeji wskazania marki pojazdow
sprzedawca nalezycie zabezpieczy swoje interesy. Krotka, czytelna, konkretna i bardzo dobrze znana nazwa B. pozwoli
w spos6b jasny, w pelni zrozumialy i kompletny poinformowaé nabywcow ustug oferowanych przez pozwanego o
przedmiocie prowadzonej przez niego dzialalno$ci. Musi on jednak przy tym zachowaé proporcje i tak formulowaé
przekaz tak, aby wynikalo z niego w sposéb niewatpliwy, jakie uslugi Swiadczy, nie sugerujac istnienia powigzan
handlowych miedzy przedsiebiorstwami stron.

Tymczasem pozwany wykracza poza granice dopuszczalnego informacyjnego uzywania znaku towarowego. Uzywa
znaku stowno-graficznego, co nie jest konieczne dla efektywnego poinformowania klientéw o zakresie §wiadczonych
ustug, dodatkowo przy tym w wersji nieidentycznej z zarejestrowang lub uzywang przez uprawniona lecz do niej
podobnej. Przekaz z uzyciem oznaczenia zobrazowanego na k. 151 wskazuje nabywcy, Ze jest to wlasny znak
pozwanego, a nie znak B. A.. W odniesieniu do niego (podobnie jak do (...)) przepis art. 12¢ rozporzadzenia nie moze
w ogble znalezé zastosowania.

Natomiast znaku stownego B. pozwany uzywa w sposob sprzeczny z dobrymi obyczajami handlowymi. Postuguje sie
nim bowiem tak, ze potencjalni klienci pozwanego moga zosta¢ wprowadzeni w blad co do tego, ze pozwany nalezy



do autoryzowanej (...), w szczegblno$ci moga uznac, ze dysponuje on zgoda na $wiadczenie ustug pod znakami B. ze
wzgledu na gospodarcze powiazania z powodka. Dzialalno$¢ pozwanego narusza zatem podstawowa funkcje znakow
towarowych, jaka jest oznaczenie pochodzenia towaru/ushug, moze takze negatywnie wplywaé na pelienie przez
znaki funkcji reklamowej, jako$ciowej i inwestycyjnej. Tolerowanie naruszen prowadzi¢ moze do oslabienia zdolnoéci
odrozniajacej znakdéw towarowych B..

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

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
ustug pod tym oznaczeniem,;

c. przywoz lub wywoéz towaréw pod takim oznaczeniem;
d. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub Ze z jego strony istnieje grozba naruszenia wspoélnotowego znaku
towarowego, wydaje, o ile nie istnieja szczegbdlne powody, decyzje zakazujaca pozwanemu okres§lonych dzialan. Stosuje
réwniez Srodki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania
zakazu (art. 102 ust. 1). Oznacza to, ze jeSli w prawie krajowym istnieja inne jeszcze §rodki ochrony znaku przed
naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, Sad powinien je, na wniosek powoda, zastosowa¢ do ochrony
znaku wspdlnotowego. Odnosi sie to wprost do przepisoéw art. 296 ust. 1, art. 286 oraz art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296
ust. 1a p.w.p. ustawy - Prawo wlasno$ci przemystowej, ktére kolejno stanowig, ze:

- osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone moze zada¢ od naruszyciela wydania
bezpodstawnie uzyskanych korzySci oraz naprawienia wyrzadzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,

- sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o bedacych wlasnosScia naruszajacego
bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz Srodkach i materiatach, ktoére zostaly uzyte do ich
wytworzenia lub oznaczenia, w szczegolnoéci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na
poczet zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu,

- sad, rozstrzygajac o naruszeniu znaku towarowego, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej
wiadomosSci czesci albo calo$ci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposéb i w zakresie okreslonym przez sad.

W ocenie Sadu Okregowego naruszenie przez pozwanego praw wylgcznych powodki uzasadnia zastosowanie sankcji
zakazowych w zakresie:

1. uzywania slownego wspolnotowego znaku towarowego B. nr (...) dla oznaczania i reklamy wlasnej dzialalno$ci
gospodarczej, w zakresie §wiadczenia ustug serwisowych pojazdéw mechanicznych, w szczegdlnoéci w nastepujacych
formach:

a. uzywania sformulowan B. (...) i/lub specjalizacja B. (...). K., i/lub Serwis (...), i/lub B. (...) Serwis dla oznaczania
prowadzonej przez pozwanego dzialalno$ci,

b. umieszczania na flagach, banerach, pylonach reklamowych, materiatach reklamowych lub promocyjnych, w tym
ramkach na tablice rejestracyjne lub innych no$nikach samego tylko wspoélnotowego znaku towarowego B. lub
niewspoOlmierne wyeksponowanie tego znaku w stosunku do pozostalych elementéw prezentowanej informacji;



2. uzywania graficznego wspoélnotowego znaku towarowego nr (...) w celu informacyjnym, reklamowym oraz do
oznaczania wlasnej dzialalnoéci gospodarczej w zakresie $wiadczenia uslug serwisowych pojazdéw mechanicznych
(art. 9 ust. 2 rozporzadzenia).

Zaniechanie uzywania kwestionowanych oznaczen jest wynikiem udzielonego zabezpieczenia, a prowadzenie przez
pozwanego dzialalno$ci gospodarczej i jego przekonanie o braku bezprawnosci wlasnego dzialania przekonuja, iz w
przypadku oddalenia powodztwa ze wzgledu na nieistnienie naruszenia, A. K. ponownie uzywaé bedzie spornych
oznaczen.

Stosownie do art. 286 p.w.p., Sad Okregowy nakazal pozwanemu usuniecie skutkow naruszen, przez:

- nakazanie zniszczenia stanowigcych jego wlasnoé¢: flag, baneréw, pylonow reklamowych, materialow reklamowych
lub promocyjnych, w tym ramek na tablice rejestracyjne oraz innych no$nikéw, w tym kubkéw, na ktérych
umieszczone sa stowno-graficzny wspoélnotowy znak towarowy nr (...) lub stowny znak towarowy nr (...). Sad oddalil
natomiast powodztwo w odniesieniu do przedmiotéw niestanowigcych wlasnosci pozwanego.

Sad uznatl takze za zasadne nakazanie pozwanemu podania do publicznej wiadomo$ci na jego koszt, w terminie 30
dni od dnia uprawomocnienia sie wyroku, informacji o tresci wyroku w piatkowym wydaniu gazety (...) , a takze
w wydaniu internetowym tej gazety, w zakladce ,,motofakty” na stronie http://(...) i utrzymywania tego ogloszenia
nieprzerwanie przez 14 dni. Podanie wyroku do publicznej wiadomo$ci na wskazanych zasadach nalezy uznaé za
adekwatne do rodzaju i zakresu naruszenia. W pozostalej czedci roszczenie sformulowane w pkt 4. pozwu podlegato
oddaleniu.

O kosztach Sad orzekl na podstawie art. 100 zdanie drugie k.p.c. obciazajac nimi w caloSci pozwanego, poniewaz
zadania pozwu zostaly oddalone w nieznacznej cze$ci. W rozliczeniu kosztow uwzglednil oplate od pozwu w
kwocie 15.000 zl i koszty zastepstwa procesowego w dwukrotnej minimalnej wysokoSci wraz z oplata skarbowa od
pelnomocnictwa.

Pozwany zlozyl apelacje od powyzszego wyroku, ktory zaskarzyl w caloéci. Zaskarzonemu orzeczeniu zarzucil:
I. naruszenie przepiséw postepowania, ktore to moglo mie¢ istotny wplyw na wynik sprawy:

1. art. 227 k.p.c. poprzez bledne zastosowanie i interpretacje;

2. art. 233 k.p.c. poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodéw poprzez przyjecie, iz:

a) powddka stworzyla autoryzowana sie¢ serwisowa, upowazniajac uczestnikow sieci do uzywania znakow
towarowych B. w polaczeniu z nazwiskiem przedsiebiorcy;

b) istnieje jednolity system wizualizacji autoryzowanych przez powoda stacji napraw;

¢) pozwany dla oznaczenia prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej wykorzystuje znaki towarowe B.;

d) pozwany w celach reklamowych wykorzystuje znaki towarowe B. na kubkach i na stronach internetowych (...)
e) na shupie reklamowym widnieje napis ,,SPECJALIZACJA B. (...).K. NAPRAWY POGWARANCYJNE";

f) klientami pozwanego sa mieszkancy péinocnej Polski, pochodzacy m.in. z B, T., G.;

3. art. 25 § 11 § 2 k.p.c. przez jego niezastosowanie;

4. art. 15 ustawy o kosztach sagdowych w sprawach cywilnych;



5. § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra SprawiedliwoSci w sprawie oplat za czynnos$ci adwokackie oraz ponoszenia przez
Skarb Panstwa kosztow nieoplaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu w zw. z art. 98 § 3 k.p.c.;

6. art. 321 § 1 k.p.c., co w konsekwencji doprowadzilo do naruszenia prawa materialnego w art. 9 ust. 1 lit b
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspolnotowego znaku towarowego poprzez jego zastosowanie;

7. wart. 321 § 1 k.p.c., co w konsekwencji doprowadzilo do naruszenia prawa materialnego w art. 287 ust. 2 p.w.p. w
zw. z art. 296 ust. 1 a p.w.p. i art. 14 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspo6lnotowego znaku
towarowego poprzez bledne jego zastosowanie;

II. naruszenie prawa materialnego:

1. w art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. la p.w.p. i art. 14 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie
wspoélnotowego znaku towarowego poprzez bledna jego wykladnie;

2. w art. 12 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspolnotowego znaku towarowego poprzez jego
niezastosowanie;

3. wart. 286 p.w.p;
4. wart. 5 k.c.

Ponadto pozwany ponowil zarzut niewlasciwego umocowania pelnomocnika powoda, wskazujac ze pelnomocnictwo
udzielilo dwoch prokurentéw, w sytuacji, gdy dla skutecznoéci takiego pelnomocnictwa wymagany jest podpis
czlonka zarzadu wraz z prokurentem, a nie dwoch prokurentéw. W pkt 4 a) Rejestry Handlowego B (tlumaczenie
uwierzytelnione z jezyka niemieckiego) czytamy, ze: ,,Spoltke reprezentuje dwoch czlonkéw zarzadu lub jeden czlonek
zarzadu dzialajacy w wspodlnie z prokurentem". Tymczasem pelnomocnictwa adw. P. S. udzielili J. D. oraz J.
V., ktorzy oboje sg prokurentami, co w konsekwencji, zdaniem pozwanego, przesadza o niewaznoS$ci udzielonego
pelnomocnictwa i braku legitymacji procesowej czynne;j.

Pozwany wniodst o zmiane zaskarzonego wyroku, oddalenie powddztwa w caloéci i zasadzenie od powoda na jego rzecz
zwrotu kosztow procesu za obie instancje, a na podstawie art. 380 k.p.c. o rozpoznanie postanowien Sadu I instancji o
oddaleniu wniosku pozwanego o sprawdzenie warto$ci przedmiotu sporu i oddaleniu wniosku o dopuszczenie dowodu
z zeznan Swiadkow.

Powod domagat sie oddalenia apelacji oraz zasgdzenia od pozwanego kosztéw postepowania odwoltawczego wedlug
norm przepisanych.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
Apelacja nie zastugiwala na uwzglednienie.

W pierwszej kolejnosci wskazac trzeba, ze nie jest trafny zarzut braku wlasciwego umocowania pelnomocnika strony
powodowej. Powdd uzasadnial ten zarzut odwolujac sie do ujawnionego w dokumentach rejestrowych powodowe;j
spolki sposobu jej reprezentowania przez czlonkow zarzadu. Pominat zas dalsza cze$é odpisu z rejestru, w ktorym
wprost ustanowiono prokure taczna (takze z innym prokurentem), w szczeg6lnosci na rzecz osoéb fizycznych, ktore
udzielily w niniejszej sprawie pelnomocnictwa procesowego w imieniu powddki (por. pkt. 5 - k. 37 v.). Zapis
ten potwierdza jednoznacznie prawo obu prokurentéw do udzielenia pelnomocnictwa procesowego, na marginesie
- udzielonego przed notariuszem niemieckim, ktoéry takze wprost potwierdzit w tre$ci dokumentu notarialnego,
zaopatrzonego w apostille, zgodno$¢ reprezentacji spolki z trescia rejestru (k. 27).

Zarzut naruszenia art. 25 § 1 i 2 k.p.c. nie mogl mie¢ zadnego znaczenia dla merytorycznej oceny zaskarzonego
rozstrzygniecia, a jedynie moglby wplyngé na rozstrzygniecie o kosztach procesu. Nalezy przypomnie¢, ze sprawdzenie



warto$ci przedmiotu sporu — takze na zarzut pozwanego, nastepuje tylko wowcezas, gdy powstana uzasadnione
watpliwosci co do jej wlasciwego naliczenia. Niewatpliwie precyzyjne ustalenie wartoSci przedmiotu sporu w sprawach
dotyczacych ochrony praw wlasno$ci intelektualnej, a w szczegélnosci w sporach o zakazanie naruszania praw do
znakéw towarowych, jest wielokrotnie niemozliwe. Tym niemniej zadajac sadowej kontroli wartosci przedmiotu
sporu pozwany winien co najmniej uprawdopodobnié, ze warto§¢ podana przez powoda odbiega od warto$ci
rzeczywistej. Pozwany natomiast poprzestal jedynie na wyrazeniu wlasnego pogladu w tej kwestii i nieudowodnionych
twierdzeniach co do poziomu wlasnych dochodéw pozwanego. Punktem wyjécia do wyliczenia wartoSci przedmiotu
sporu w takich sprawach nie jest jednak zysk pozwanego (nie byla to wszak sprawa o wydanie korzysci) lecz uszczerbek,
jakiego doznaje powod wskutek naruszania jego praw do znakéw towarowych. Do tej kwestii pozwany w ogole
nie odniost sie w uzasadnieniu wniosku o sprawdzenie warto$ci przedmiotu sporu. Wobec tego w ocenie Sadu
Apelacyjnego stanowisko Sadu Okregowego, ktéry wniosek ten oddalil, byto trafne, nie zachodzily bowiem takie
watpliwosci, ktére obligowalyby Sad do sprawdzenia warto$ci przedmiotu sporu. Tym samym nie byl zasadny réwniez
zarzut naruszenia art. 15 u.k.s.c.

Niezasadne sg zarzuty naruszenia art. 321 § 1 k.p.c. Sad Okregowy niewatpliwie dokonal oceny pow6dztwa w ramach
podstawy faktycznej okres$lonej przez strone powodowa. Samo zakwalifikowanie cze$ci naruszen na podstawie art.
9 ust. 1 pkt b rozporzadzenia (podobienstwo oznaczen), w sytuacji gdy powod wskazywal na art. 9 ust. 1 pkt a
(identyczno$c¢) nie stanowi o wykroczeniu przez Sad poza ramy powddztwa. Sad ma bowiem mozliwo$¢ odmiennej
kwalifikacji prawnej roszczenia zgloszonego w pozwie — w ramach wskazanej przez powoda podstawy faktyczne;j.
Powdd tymczasem precyzyjnie powolal swoje znaki towarowe oraz precyzyjnie wskazal te oznaczenia uzywane przez
pozwanego, ktore zdaniem powoda naruszaja jego prawa. Poglad o identyczno$ci tych oznaczen i znakéw powoda jest
juz kwestia oceny prawnej, ktora nalezy do Sadu. Kwestia kwalifikacji prawnej zostanie jeszcze oméwiona ponize;j.

Nie jest takze sluszny zarzut naruszenia art. 321 § 1 k.p.c. przez nakazanie podania do publicznej wiadomosci
informacji o treSci wydanego wyroku w sytuacji, gdy powdéd w pozwie domagal sie podania do publicznej
wiadomosci ogloszenia. Zwazy¢ bowiem trzeba na tre$¢ zadanego przez powoda komunikatu - ogloszenia. Powod
nie dochodzil mianowicie opublikowania przez pozwanego odpowiedniego o$wiadczenia (np. pochodzacego od
pozwanego przyznania, ze dopuszczal sie okreslonych naruszen czy tez przeproszenia), lecz ogloszenia informujacego
o treSci wydanego w sprawie wyroku, co jest tozsame pojeciowo z zadaniem publikacji informacji o treéci wyroku.

Nie zaslugiwal na uwzglednienie zarzut naruszenia art. 227 k.p.c. Sad Okregowy slusznie uznal, Zze wnioskowane
dowody ze 7roédel osobowych nie maja znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy. Swiadkéw zgloszono bowiem albo na
okolicznoS$ci obojetne z punktu widzenia ochrony znakéw towarowych (np. jako$¢ uslug pozwanego i jego wlasna
renoma), albo na okoliczno$ci podlegajace ocenie normatywnej (np. ryzyko wprowadzenia w blad). Przypomniec
nalezy, ze nawet najwyzsza jako$¢ ustug nie usprawiedliwia poslugiwania sie bezprawnie cudzym znakiem towarowym
w celu oznaczania i reklamy takich uslug i nie czyni takiego uzywania uprawnionym uzywaniem cudzego znaku
towarowego. Whrew przekonaniu apelujacego, jako$¢ ustlug naprawczych oferowanych przez pozwanego pozostaje
takze bez znaczenia dla oceny powodztwa na podstawie art. 5 k.c. Ochrona uprawnionego do znaku towarowego
nie doznaje ograniczen z tej tylko przyczyny, ze naruszyciel dostarcza ustugi lub towary dobrej jakoSci. Zasadniczy
problem nie sprowadza sie bowiem w takim przypadku do jako$ci towaréw/uslug naruszyciela, lecz do bezprawnego
sygnowania ich znakiem towarowym uprawnionego.

Z kolei kwestia, czy postugiwanie sie przez pozwanego znakami towarowymi powoda w ustalony przez Sad Okregowy
spos6b stanowi ich uzycie w celu informacyjnym, nalezy do oceny Sadu dokonywanej zgodnie z wytycznymi
okres§lonymi w art. 233 k.p.c. (tj. zgodnie z zasadami logiki i doS§wiadczenia Zyciowego). Przedmiotem dowodzenia
jest zatem zakres dzialan podejmowanych przez pozwanego, a nie poglady jego klientow, wzglednie takze innych
Swiadkéw na temat tego, jaki charakter mialy dzialania pozwanego, w szczegdlno$ci polegajace na rozprowadzaniu
tablic rejestracyjnych zawierajacych m.in. znak towarowy B.. Pozwany nie moze skutecznie probowa¢ zastapic¢ oceny
Sadu w tej kwestii wlasng ocena lub ocenami grupy wskazanych przez niego Swiadkow. Przypomnie¢ bowiem nalezy,
ze przedmiotem dowodzenia sa fakty a nie opinie. Okoliczno$ci wydawania ramek rejestracyjnych sa w tej sprawie bez



znaczenia, istotne jest, ze postugiwanie sie ramkami z nazwg serwisu jest zawsze forma reklamy, a tym samym uzycie
bezprawne w nazwie serwisu znaku B. jest bezprawnym uzyciem tego znaku przez pozwanego w reklamie.

Na uwzglednienie nie zasluguja takze zarzuty naruszenia art. 233 k.p.c., stanowiace jedynie nieuzasadniong polemike
z prawidlowymi ustaleniami faktycznymi Sadu Okregowego, ktére Sad Apelacyjny podziela i przyjmuje za wlasne.
Odwolujac sie do argumentu, ze powod przedstawil liste autoryzowanych dealeréw a nie (...) serwiséw (...),
pozwany przemilcza to, ze jest powszechna praktyka rynkowg oferowanie przez (...) takze uslug serwisowych, w
szczegolno$ci w zakresie przegladow okresowych. Niewatpliwie z uwagi na rodzaj dostarczanych uslug — naprawy i
serwisowanie pojazdoéw marki B., upodobnienie sposobu oznaczania dzialalnoéci pozwanego (na pylonie na terenie
nieruchomosci mieszczacej warsztat, w reklamie internetowej, na ramkach do tablic rejestracyjnych, a takze uprzednio
— w treSci pieczeci jakg postugiwal sie pozwany) do oznaczen uzywanych przez (...), korzystajacych z przyznanych
im przez powodke uprawnien do wykorzystywania jej znakow towarowych, stwarza ryzyko konfuzji, niezaleznie od
tego, czy wszyscy dealerzy prowadziliby réwniez serwis pojazdow, czy tez niektorzy ograniczaliby sie wylacznie do
sprzedazy pojazdow. Nie bez znaczenia jest przy tym szersza praktyka koncernéw samochodowych co do zezwalania
swoim autoryzowanym dealerom na postugiwanie sie znakiem towarowym koncernu samochodowego jako jednym
z elementow firmy dealera. W konsekwencji takie zbitki znakoéw towarowych z nazwiskiem, jak zastosowane przez
pozwanego, wywohluja u wlasciwego kregu odbiorcéw (konsumentéw oraz przedsiebiorcow posiadajacych pojazdy
samochodowe, kt6re nastepnie musza poddawac okresowym przegladom gwarancyjnym i pogwarancyjnym, a takze
naprawom) wrazenie, ze podmiot stosujacy takie oznaczenia jest do tego uprawniony przez podmiot dysponujacy
prawami do znaku towarowego, za czym w przypadku rynku samochodowego idzie przypuszczenie, ze istnieja miedzy
takim naruszycielem a koncernem samochodowym powiazania gospodarcze i/lub organizacyjne. Wrazenie takie
powstaje takze w przypadku, gdy naruszyciel nie prowadzi sprzedazy pojazdéw, a jedynie naprawia je i serwisuje.

Kwestionujac ustalenie Sadu, ze pozwany postuguje sie znakami towarowymi powoda w celu oznaczenia prowadzone;j
dzialalnoSci gospodarczej, pozwany ucieka sie do wybiegu, ktéry jednak nie moze by¢ skuteczny. Odwoluje sie bowiem
do tresci zaswiadczenia z (...), w ktérej to ewidencji zarejestrowal swoja dziatalnosé pod firma (...). Powdd dostarczyt
jednak obszerny material dowodowy, z ktorego wynika niezbicie, ze prowadzac dzialalno$¢ gospodarcza pozwany nie
postuguje sie i nie postugiwal sie w przeszloéci oznaczeniem zgodnym z zarejestrowanym, lecz w obrocie gospodarczym
postugiwal sie swoim nazwiskiem, do ktérego w réznych konfiguracjach dodawat znak slowny lub stowno-graficzny
B. i ewentualnie dodatkowe okreSlenia (np. ,,serwis”). Pozwany nie zaprzeczyt zreszta, ze na fakturach i pieczatkach
nie poshugiwal sie firma (...) lecz (...). Zatem niewatpliwie uzywal w praktyce gospodarczej znaku B. na oznaczenie
wlasnej dzialalnoSci gospodarczej, a nie jedynie w celach informacyjnych, tj. dla przekazania potencjalnym klientom
zakresu dzialalno$ci (ustug naprawczych i serwisowych samochodéw B.).

Jest oczywiste, ze takze w reklamie swojej dzialalno$ci pozwany nie odwolywal sie do oznaczenia zgodnie z (...), co
potwierdzajg chocby zlozone wydruki stron internetowych oraz sfotografowane kubki reklamowe i ramki na tablice
rejestracyjne, ktore pozwany wydawal klientom. Reklamowy charakter tych dzialan, jak tez reklamowy charakter
wskazanych kubkéw i ramek jest oczywisty i nie wymaga dowodu z osobowych zrodel. Wystarczajaca jest w tym
zakresie ocena wykazanego stanu faktycznego przez Sad na podstawie zasad do§wiadczenia zyciowego.

Na masztach na nieruchomosci, na ktérej prowadzil swojg dzialalnosé, pozwany zawiesil dwie flagi, z ktérych zadna
nie przedstawiala firmy zgodnej z zarejestrowana. Na obu flagach dominuje w/w znak stlowno-graficznym B., z drobna
modyfikacja w postaci zamiany polozenia pdl biatych i niebieskich na szacownicy, a ponizej na jednej nazwisko (...),
za$ na sgsiedniej napis ,serwis”. Réwniez na znajdujgcym sie na terenie tejze nieruchomosci pylonie nie wystepuje
firma zgodna z zarejestrowana, lecz znak stowno-graficzny B. a pod nim nazwisko pozwanego (k. 148, k. 166).

Powyzsze dowodzi niezbicie, ze pozwany uzywal, co najmniej do czasu wykonania przez komornika postanowienia
o zabezpieczeniu przez zajecie rzeczy, znakow towarowych powoda zaréwno w oznaczeniu wlasnej dzialalno$ci
gospodarczej w praktyce handlowej (mimo odmiennej rejestracji w (...)), jak i w reklamie.



Nie moga przy tym odnie$¢ zamierzonego skutku argumenty pozwanego, ze pewnych dzialan zaniechal juz
w przeszloéci, ze niektore zdjecia przedstawione przez powoda, a dokumentujace naruszenia przez pozwanego
praw strony powodowej, sa archiwalne. Taka obrona bylaby skuteczna tylko wéwczas, gdyby pozwany wykazal,
ze dobrowolnie i trwale zaniechal poslugiwania sie znakami powoda w bezprawny sposéb. Tymczasem analiza
caloksztaltu materialu dowodowego prowadzi do wniosku, ze pozwany narusza i ma zamiar nadal naruszac
prawa powoda do wskazanych znakéw towarowych, podejmujac jednocze$nie szereg dzialan, ktére w przekonaniu
pozwanego (bezpodstawnym) moga go uchroni¢ przed skuteczna akcja obronna ze strony powoda. Wskazane
dzialania pozwanego polegaja w szczegolnosci na tym, ze okresowo zmienial on konfiguracje stow i znakéw B.,
zaprzestawal uzywania jednej takiej zbitki (w zwigzku z czym aktualnie powoluje sie na zaniechanie pewnych naruszen
przez wytoczeniem powodztwa), jednak w to miejsce wprowadzal inng zbitke, ktéra w nie mniejszym stopniu
naruszala prawa powoda do znakéw towarowych wskazanych w pozwie i sentencji zaskarzonego wyroku. Jednoczeénie
w niektorych przypadkach pozwany wprowadzal drobne modyfikacje do znakdéw powoda, ktérymi sie postugiwatl (np.
skroét B. wyposazal w kropki po kazdej literze, odwracal uklad koloréw na szachownicy w znaku slowno-graficznym
lub na tejze szachownicy zmienial kolor bialy na czarny — k. 128). Takie dzialania, a takze wyniki komorniczego
zajecia, nie pozostawiaja watpliwosci co do tego, ze na dzien zabezpieczenia i jego wykonania pozwany naruszal prawa
powoda i nadal ma zamiar je narusza¢. Wobec tego takze ustalenia Sadu I instancji co do naruszen i zagrozenia
dalszymi naruszeniami ze strony pozwanego sg prawidlowe. Tym samym aktualne jest roszczenie powoda o zakazanie
pozwanemu naruszania praw do wskazanych dwoch znakéw towarowych, w szczegdlnoéci przez uzywanie okreslen,
ktorymi pozwany postugiwal sie w przeszlosci. Jezeli bowiem nawet niektdre z nich nie byly akurat w uzyciu w dniu
wytoczenia powddztwa i w dniu zamkniecia rozprawy, to historia naruszen obcigzajacych pozwanego nakazuje uznaé,
ze istnieje realna grozba ponownego naruszania praw powoda w przyszlo$ci rowniez takimi okreéleniami, ktorych
pozwany juz - w nieodleglej zresztg przeszlosci - uzywal. Tym samym nietrafny jest takze podniesiony w uzasadnieniu
apelacji zarzut naruszenia art. 316 § 1 k.p.c. (k. 281).

Co do nakazu zniszczenia kubkéw, Sad Apelacyjny pragnie wskazaé, ze powdd dostatecznie wykazal, ze pozwany
zamawial takie kubki reklamowe. Pozwany nie przedstawil natomiast wiarygodnych dowodoéw, ktore pozwalalyby
ustali¢, ze aktualnie nie jest juz wlascicielem zadnego z zamoéwionych produktow.

Pozwany zakwestionowal takze ustalenia, ze jego klientami sa mieszkancy p6énocnej Polski, m.in. pochodzacy z B.,
T. i G.. Zwazy¢ jednak trzeba, ze sam pozwany przyznal, ze jego klientami sa mieszkancy péinocnej Polski. Takze w
apelacji nie zaprzecza, ze nie obslugiwal wylacznie klientéw z powiatu (...), utrzymuje jedynie, ze byly to osoby, ktore
mialy nagla i dorazna potrzebe skorzystania z ustug jego warsztatu z powodu ,,chwilowej niedyspozycji pojazdu klienta
znajdujacego sie w poblizu prowadzonej dzialalnoSci”. Wobec tego po pierwsze nalezy zauwazy¢, ze sam pozwany
przyznaje, ze naprawia takze pojazdy os6b z innych terendéw niz teren jego powiatu. Kwestia, czy klienci tacy korzystali
z ushug pozwanego tylko w naglych przypadkach nie ma znaczenia dla oceny zakresu naruszen prawa do znakéw.

Pozwany wyjaénil przy tym, ze kwestionuje powyzsze ustalenie Sagdu w zwiazku z zakresem nakazanej przez sad
publikacji informacji o wydanym wyroku. W zwigzku z tym wskaza¢ nalezy, ze zakres bezprawnego postugiwania sie
znakami powoda i oddzialywania przez pozwanego na §wiadomos$¢ potencjalnej klienteli nie ogranicza sie wylacznie
do os6b, ktore skorzystaly z jego uslug. Obejmuje on w szczegélnosci osoby, ktore przejezdzaly w poblizu jego
warsztatu i mogly dostrzec wprowadzajace w blad oznaczenia rozmieszczone na terenie jego nieruchomosci (pylon,
flagi), jak tez osoby, ktore poszukujac w internecie serwisu (...) natykaly sie na reklame pozwanego (np. k. 126 i 127).
Takze przekazywanie klientom ramek na tablice rejestracyjne zwiekszalo znaczaco krag odbiorcow ustug oferowanych
przez serwis naprawy pojazdéw marki B., ktérzy mogli zetknaé sie z oznaczeniami naruszajacymi prawa powoda do
znakow towarowych i u ktorych moglo wobec tego powstaé wyobrazenie, ze pozwany dysponuje autoryzacja udzielong
mu przez koncern B.. Ramki pozwanego docieraly bowiem wszedzie tam, gdzie docieraly pojazdy, do ktérych ramki
byly zamocowane. Byly niewatpliwie zauwazalne na drodze dla innych kierowcow.

Przechodzac do oceny zarzutdéw naruszenia prawa materialnego nalezy w pierwszej kolejnoéci wspomnieg,
ze na skutek wejScia w zycie z dniem 23 marca 2016 r. rozporzadzenia 2015/2424 z dnia 16.12.2015



r., zmieniajacego rozporzadzenie 207/2009 w sprawie wspélnotowego znaku towarowego, nastgpila zmiana
nazewnictwa, uwzgledniajaca aktualny stan integracji europejskiej. W zwiazku z tym termin ,,wsp6lnotowy znak
towarowy” obecnie zastgpil termin ,unijny znak towarowy” (a w tytule i art. 1 rozporzadzenia — ,znak towarowy
Unii Europejskiej”), aktualna nazwa urzedu rejestrujacego (poprzednio OHIM) brzmi: ,,Urzad Unii Europejskiej ds.
Wiasnoéci Intelektualnej” (EUIPO). Rozporzadzenie zmieniajace nie wprowadzilo natomiast merytorycznych zmian
do treéci przepisow powolanych przez Sad Okregowy i majacych zastosowanie do oceny powddztwa w niniejszej
sprawie.

Sad Okregowy trafnie uznal, ze doszlo do naruszenia przez pozwanego art. 9 ust. 1 lit. b rozporzadzenia. W
ocenie Sadu Apelacyjnego niektére z naruszen kwalifikowa¢ mozna takze jako naruszenie art. 9 ust. 1 lit. a. Przy
niekwestionowanej w tym postepowaniu identycznoS$ci ustug, dotyczy to w szczegblnoéci postugiwania sie przez
powoda znakiem slownym B. a takze — w Swietle przywolanego przez Sad I instancji orzecznictwa — postugiwania
sie znakiem slowno-graficznym z modyfikacja polegajaca jedynie na zamianie polozenia poél bialych i niebieskich. W
ocenie Sadu Apelacyjnego wskazana roznica jest tak niewielka (co obrazujg zlozone do akt zdjecia), ze nie zostanie
dostrzezona przez przecietnego konsumenta. To bowiem, co przyciaga uwage przecietnego odbiorcy w znaku stowno-
graficznym B. to uklad polegajacy na okraglej bialo-niebieskiej szachownicy obramowanej czarng szeroka obwodka
z zamieszczonym w gornej jej czeSci bialym napisem (...). Wszystkie te elementy zostaly zachowane, zachowano
oryginalna kolorystyke, w tym wiernie odtworzono kolor niebieski. Jedyna zmiana polega na tym, ze odwr6cono uklad
pol bialych i niebieskich. Taka zmiana jest praktycznie niedostrzegalna, nawet dla poinformowanych i uwaznych
odbiorcow. To nakazuje, w przekonaniu Sadu Apelacyjnego, uznaé wskazane oznaczenie stowno-graficzne uzywane
przez pozwanego za identyczne ze znakiem stowno-graficznym powoda. Dodatkowo uzycie takiego znaku na flagach
czy pylonie, a wiec Srodkach informacji i reklamy oddziatujacych na odleglo$é, powoduje, ze zdecydowanie dominujgce
znaczenie w stosunku do napisu ,,(...)” czy nazwiska pozwanego ma renomowany stowno-graficzny znak B..

Podkresli¢ jednak nalezy, ze taka odmienna ocena co do identyczno$ci czedci oznaczen uzywanych przez pozwanego
nie ma zadnego wplywu na ocene trafnosci zaskarzonego rozstrzygniecia Sadu I instancji.

Odnoszac sie do zarzutu naruszenia art. 12 rozporzadzenia wskazac¢ trzeba, ze w tej sprawie nie istnialy okoliczno$ci
uzasadniajgce powolanie sie przez pozwanego na pkt a oraz b tego artykulu. W gre moglo wchodzi¢ wylacznie
ograniczenie wynikajace z pkt c.

Pozwany wydaje sie blednie odczytywaé wyrok jako zakazujacy mu postugiwania sie wlasnym nazwiskiem w
dzialalnoS$ci gospodarczej. Sens orzeczonych zakazow jest jednak zupeklie inny. Pozwanemu zakazano postugiwania
sie znakami B., m.in. przez dodawanie ich do swojego nazwiska. Pozwany nie zostal natomiast w zaden sposéb
ograniczony co do uzywania wlasnego nazwiska w obrocie. W szczegdlno$ci ma on mozliwo$é oznaczania swojej
dzialalno$ci zgodnie z rejestracja jako (...).

Sad Okregowy trafnie i wyczerpujaco przestawil utrwalong juz wykladnie art. 12 lit. ¢ rozporzadzenia. Trafnie odwolal
sie przy tym do wyroku ETS w sprawie C-63/97. Wylozone w tym wyroku zasady zostaly przypomniane w polskim
orzecznictwie m.in. w wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 17 czerwca 2015 r., w sprawie I CSK 327/14 dotyczacej
znakoéw towarowych innego renomowanego koncernu samochodowego. Zbedne jest ponowne przytaczanie catoéci
prawidlowego wywodu prawnego w tym zakresie, zawartego w uzasadnieniu wyroku Sadu Okregowego. Wyrazone
przez Sad Okregowy stanowisko co do wykladni art. 12 lit. ¢ rozporzadzenia Sad Apelacyjny podziela w calo$ci. W tym
miejscu wystarczy przypomnieé, ze aby uzywanie cudzego znaku moglo by¢ uznane za uprawnione na podstawie art. 12
lit. ¢ rozporzadzenia musi by¢ ono niezbedne dla wskazania przeznaczenia towaréw lub ustug, a jednoczeé$nie zgodne
z uczciwymi praktykami w przemyéle i handlu. W ocenie Sadu Apelacyjnego pozwany jest w stanie dostatecznie jasno
zakomunikowa¢ odbiorcom, ze naprawia samochody marki B. postugujac sie w przekazywanej informacji wylacznie
znakiem slownym B.. Jest to znak renomowany, kojarzacy sie jednoznacznie z jedng konkretna marka samochodow.
Wobec tego nie ma zadnych podstaw usprawiedliwiajacych poslugiwanie sie przez pozwanego w jakimkolwiek
zakresie takze znakiem slowno-graficznym powoda. Z tych wzgledéw za sluszne uzna¢ nalezy rozstrzygniecie Sadu
Okregowego, ktory zakazal pozwanemu uzywania wspolnotowego (aktualnie: unijnego) znaku towarowego nr (...) nie



tylko w celach reklamowych i dla oznaczenia wlasnej dzialalno$ci gospodarczej, ale rowniez w celach informacyjnych.
Jak juz bowiem wskazano, usprawiedliwiony cel informacyjny pozwany moze osiagna¢ przy pomocy samego znaku
stownego nr (...).

Podkresli¢ przy tym trzeba, ze orzeczony zakaz poslugiwania sie znakiem slownym B., nie narusza uprawnien
pozwanego okreslonych w art. 12 lit. ¢ rozporzadzenia. W przypadku tego znaku zakazano bowiem co do zasady
postugiwania sie znakiem dla oznaczania wlasnej dzialalnoSci pozwanego (np. jako B. (...)), a takze reklamy tej
dzialalnoSci przy uzyciu tego znaku. Pozwanemu pozostawiono natomiast prawo do poshlugiwania sie znakiem
stownym B. w celach informacyjnych, tj. dla powiadomienia odbiorcéw, ze pozwany zajmuje sie naprawg i
serwisowaniem pojazdéw tej marki. Przy czym zwazywszy na art. 12 in fine rozporzadzenia pow6d ma obowiazek
korzysta¢ ze znaku stownego w sposob zgodny z uczciwymi praktykami. Jako przyklady dozwolonego uzycia mozna
uzna¢ np. informacje: ,naprawa pojazdéw B.”, jak rowniez szereg innych zwrotéw i wyrazen, ktére jednakze musza
by¢ skonstruowane tak, aby nie sprawialy wrazenia, nie sugerowaly powiazan gospodarczych miedzy pozwanym o
powodowa spbtka — wlascicielem znaku towarowego.

Na marginesie Sad Apelacyjny pragnie wskazaé, ze w jego ocenie nieuprawnione postugiwanie sie renomowanym
znakiem towarowym w okoliczno$ciach rozpatrywanej sprawy prowadzi do nieuzasadnionego czerpania korzySci z
jego renomy. Pozwany bowiem przyciagal klientéw sugerujac powiazania z B., ponadto oferowat gadzety (kubki, ramki
na tablice) sygnowane znakiem slowno-graficznym powoda, wykorzystywal zatem — bez uzyskania stosownej licencji
- znak powoda dla rozreklamowania swojej dzialalno$ci i zwiekszenia szans na jej sukces ekonomiczny.

Pozwany dopuszczajac sie zachowan bezprawnych nie moze skutecznie bronié¢ sie przed zadaniami pozwu na
podstawie art. 5 k.c. W sprawie nie zaistnialy zreszta zadne okoliczno$ci, ktére pozwalalyby uznaé, ze powo6d chroniac
wlasne znaki towarowe naduzywa swego prawa podmiotowego.

W konsekwencji nie doszlo takze do naruszenia wskazanych w apelacji przepisobw ustawy — Prawo wlasnoSci
przemystowej. Zastosowane zostaly bowiem sankcje odpowiednie do stwierdzonych naruszen, w tym co do zakresu
publikacji informacji o wyroku — co ombéwiono juz powyzej.

Sad nie znalaz} takze podstaw do ingerencji w rozstrzygniecie o kosztach procesu za I instancje. Zwazywszy na naklad
pracy pelnomocnika, a takze poziom 6wczesnych stawek, decyzje Sadu Okregowego o przyznaniu wynagrodzenia w
wysokoSci dwukrotnoéci 6wczesnej stawki minimalnej nalezalo uzna¢ za usprawiedliwiona.

Z tych wzgledoéw Sad Apelacyjny orzekl jak na wstepnie na podstawie art. 385 k.p.c. oraz z mocy art. 98 k.p.c. zasadzil
od pozwanego na rzecz powoda koszty zastepstwa procesowego za II instancje.
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