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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 pazdziernika 2013 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie I Wydzial Cywilny w skladzie:
Przewodniczqcy - Sedzia SA Beata Kozlowska (spr.)

Sedzia SA Edyta Jefimko

Sedzia SO del. Ada Sedrowska

Protokolant st. sekr. sqd. Aneta Zembrzuska

po rozpoznaniu w dniu 15 pazdziernika 2013 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powodztwa

(...) zsiedzibg wF. w Japonii oraz M. (...) z siedzibg w W. w Belgii
(...) spolce z ograniczonqg odpowiedzialnosciq w L.

o zakazanie naruszen praw do wspoélnotowych znakéw towarowych
na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sqdu Okregowego w Warszawie

z dnia 21 grudnia 2012 r.

sygn. akt I C 396/12

1. zmienia zaskarzony wyrok:

- punkcie 1 (pierwszym) w ten sposob, ze zakaz uzywania slowno-graficznego wspoélnotowego
znaku towarowego zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod nr (...)
i graficznego wspolnotowego znaku towarowego oraz ich odmian kolorystycznych w odniesieniu
do ustug handlu samochodami, czesciami samochodowymi i akcesoriami samochodowymi, w
tym w miejscach prowadzenia przez pozwang dzialalnosci, na $cianach budynkéw, banerach,
bilbordach i na stronach internetowych pozwanej, w mediach informacyjnych, w tym na
portalach ogloszeniowych, w materialach promocyjnych i reklamowych, ogranicza do sytuacji,
gdy uzyciu tych znakéow nie towarzyszy jednoczesne wskazanie, ze chodzi o handel/sprzedaz
samochodéw zakupionych w autoryzowanych salonach lub samochodéw uzywanych, badz
tez czesci samochodowych, oddalajgc zgdanie zakazania pozwanej uzywania tych znakéw w
pozostalym zakresie,

- w punkcie (trzecim) w ten sposob, ze nakaz zniszczenia stanowiqcych jej wlasnosé szyldow,
baneroéow, bilbordoéw, plakatéw, ulotek i naklejek na pojazdy, zawierajgcych oznaczenia , lub ich
odmiany kolorystyczne, albo — wedlug wyboru pozwanej — usuniecia tych oznaczen z szyldow,
baneroéow, bilbordow, plakatow, ulotek i naklejek na pojazdy, ogranicza do sytuacji, gdy szyldy,



banery, bilbordy, plakaty, ulotki i naklejki na pojazdy nie zostanq uzupetnione o wskazanie, ze
chodzi o handel/sprzedaz samochodow zakupionych w autoryzowanych salonach lub samochodoéw
uzywanych, badz tez czesci samochodowych, oddalajac zadanie nakazania zniszczenia szyldow,
banerow, bilbordow, plakatéow, ulotek i naklejek na pojazdy w pozostalym zakresie,

- w punkcie 6 (széstym) poprzez okreslenie kwoty, ktorq pozwana obowigzana jest uisci¢ na rzecz
Skarbu Panstwa - Sadu Okregowego w Warszawie na kwote 2500 zl (dwa tysiqce pieéset zlotych),
oraz zobowiqgzanie kazdego z powodow: (...) z siedzibg w F. w Japonii oraz M. (...) z siedzibg w W.
w Belgii do uiszczenia na rzecz Skarbu Panstwa - Sqdu Okregowego w Warszawie kwot po 750 zil
(siedemset pieédziesiqt zlotych) tytulem nieuiszczonych kosztéow sqdowych,

- w punkcie 7 i1 8 (sibdmym i 6smym) w ten sposob, ze znosi wzajemnie miedzy stronami kosztéw
procesu,

II1. oddala apelacje w pozostalym zakresie,
I1I. znosi wzajemnie miedzy stronami koszty postepowania apelacyjnego.

Sygn. akt I ACa 410/13

UZASADNIENIE

Powodki (...) z siedzibg w F. w Japonii, zwana dalej réwniez(...) oraz M. (...) z siedzibg w W. w
Belgii, zwana dalej réowniez ,,spotkq belgijkq”, wniosly o:

1. zakazanie (...) spélce z ograniczona odpowiedzialnoécia w L. uzywania slowno-graficznego wspolnotowego
znaku towarowego zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM) pod numerem (...)
i graficznego wspoélnotowego znaku towarowego , przedstawiajgcego logotyp skladajacy sie z owalu, w ktorego
wnetrzu znajduje sie litera(...) przypominajaca (...), zarejestrowanego w OHIM pod numerem (...), a takze ich
odmian kolorystycznych, w odniesieniu do ustlug handlu samochodami, cze$ciami i akcesoriami samochodowymi,
w tym w miejscach prowadzenia przez pozwana dzialalnoéci, na $cianach budynkéw, banerach, bilbordach i na
stronach internetowych pozwanej, w mediach informacyjnych, w tym na portalach ogloszeniowych, w materialach
promocyjnych i reklamowych, w tym na tablicach reklamowych i w postaci naklejek na samochody,

2. zakazanie pozwanej uzywania oznaczenia (...) w nazwach domen internetowych, w tym w domenach: (...)

3. nakazanie pozwanej zlozenia oS§wiadczenia o treSci wskazanej w pozwie i upowaznienia kazdego z powodow — w
przypadku gdyby pozwana nie opublikowala o§wiadczenia w terminie i w spos6b wskazany w pkt 3. - do dokonania
publikacji ogloszenia,

4. nakazanie pozwanej zniszczenia posiadanych przez nia szyldow, baneréw, bilbordéw, plakatow, ulotek i naklejek
na pojazdy, zawierajacych oznaczenia , lub ich odmiany kolorystyczne, albo — wedlug wyboru pozwanej — usuniecia
tych oznaczen z szyldéw, baneréw, bilbordéw, plakatow, ulotek i naklejek na pojazdy;

5. zasadzenie kosztéw postepowania.

Pozwana (...) spétka z ograniczong odpowiedzialnosciq w E. zazadala oddalenia powodztwa i zwrotu
kosztow procesu. W uzasadnieniu swego stanowiska wskazala, ze powodowa spolka belgijska nie wykazala
swej legitymacji czynnej w niniejszej sprawie. Pozwana wskazala tez, ze nie dopuscila sie naruszenia praw do
wspoélnotowych znakéw towarowych, do ktérych prawa przystuguja powodowej spolce japoniskiej, bowiem nie zostaly
one zastrzezone dla grupy 35 klasyfikacji nicejskiej. Pozwana miala wiec prawo uzywac tych znakoéw do prowadzenia
sprzedazy oryginalnych samochod6w marki M. i oryginalnych cze$ci do tych samochodéw. Poza tym prawo uzywania



tych znakéw wynika z faktu powigzan gospodarczych stron. Zdaniem pozwanej powddztwo jest elementem walki z
pozwana spoétka, dlatego tez jest sprzeczne z art. 5 k.c.

Wyrokiem z dnia 21 grudnia 2012 r. Sad Okregowy w Warszawie:

1. zakazal pozwanej (...) spolce z ograniczonqg odpowiedzialnosciq w L. uzywania sltowno-
graficznego wspoélnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji
Rynku Wewnetrznego pod nr (...) i graficznego wspoélnotowego znaku towarowego
zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod nr (...) oraz ich odmian
kolorystycznych w odniesieniu do ustug handlu samochodami, czesciami samochodowymi i
akcesoriami samochodowymi, w tym w miejscach prowadzenia przez pozwanq dzialalnosci,
na S$cianach budynkéw, banerach, bilbordach i na stronach internetowych pozwanej, w
mediach informacyjnych, w tym na portalach ogloszeniowych, w materialach promocyjnych i
reklamowych, w tym na tablicach reklamowych i w postaci naklejek na samochody;

2. zakazal pozwanej uzywania oznaczenia ,,m.” w nazwach domen internetowych (...);

3. nakazal pozwanej zniszczenie stanowiqcych jej wlasnosé szyldéw, banerow, bilbordow,
plakatéw, ulotek i naklejek na pojazdy, zawierajqcych oznaczenia , lub ich odmiany kolorystyczne,
albo — wedlug wyboru pozwanej — usuniecie tych oznaczen z szyldow, baneréw, bilbordow,
plakatéw, ulotek i naklejek na pojazdy;

4. w pozostalej czesci powoddztwo oddalil;
5. oplate ostatecznq ustalil na kwote 5 000 zl i uznal za pobranqg od powodoéw do kwoty 1 000 zl;

6. nakazal pobranie od (...) spotki z ograniczonq odpowiedzialnosciq w E. na rzecz Skarbu Panstiva
— Sqdu Okregowego w Warszawie kwoty 4 000 zl;

7. zasqdzil od (...) spolki z ograniczong odpowiedzialnosciq w E. narzecz (...) z stedzibg w F. kwote
3 537 zl tytulem zwrotu kosztéw postepowania;

8. zasqdzil od (...) spolki z ograniczong odpowiedzialnosciq w E. na rzecz M. (...) z siedzibg w W.
kwote 3 537 zI tytulem zwrotu kosztéw postepowania.

Swe rozstrzygniecie Sad Okregowy opart na nastepujacych ustaleniach faktycznych i nastepujacych ocenach
prawnych:

(...) w(...) jest spdlka prawa japonskiego, a M. (...) z siedzibg w W. jest sp6tka belgijska. Obie dzialajg na Swiatowym
rynku ustug motoryzacyjnych. (...) jest producentem samochodéw oraz czeéci zamiennych do samochodéw marki
M.. Jej spotka corka - M. (...) wprowadza je do obrotu, koordynuje dzialania logistyczne oraz nadzoruje autoryzowana
sie¢ salonéw sprzedazy i warsztatow, funkcjonujgcych wedlug Scisle okreslonych regul. Stosowany przez nia, system
oznakowania M. sklada sie z takich elementow, jak: wolnostojace pylony i maszty z flagami, podtuzne szyldy i banery
mocowane na budynkach.

(...) shuzg prawa do :

- graficznego wspolnotowego znaku towarowego , zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego
w Alicante pod nr (...) w dniu 1 IX 1998 r. z pierwszenstwem od 11 I 1996 r., o czym opublikowano 19 X 1998 r., dla
towaréow i ustug w klasach 7, 12 i 37 klasyfikacji nicejskiej m.in. dla pojazdow;



- slowno-graficznego wspolnotowego znaku towarowego , zarejestrowanego pod nr (...) w dniu 10 XI 2009 r. z
pierwszenstwem od 12 III 2009 r., 0 czym opublikowano 16 XI 2009 r., dla towaréw i ustug w klasach 1, 2, 3, 4, 7, 12,
27, 37 klasyfikacji nicejskiej m.in. dla samochodéw osobowych, czeci i akcesoriow do nich.

M. (...) jest licencjobiorca, uprawnionym do uzywania znakéw towarowych M. w zakresie prowadzonej dzialalno$ci
gospodarczej i dystrybucji i §wiadczenia ustug logistycznych. W Polsce spolka jest reprezentowana przez jej oddziat.

Renomowane znaki towarowe M. sg od wielu lat intensywnie uzywane w dzialaniach marketingowych i promocyjnych
przez uprawniong oraz — za jej zgoda — przez podmioty prawnie i gospodarczo powiazane z (...). Maja one wysoka
zdolno$¢ odrézniajaca i sg dobrze znane nabywcom pojazdéw mechanicznych oraz ustug ich naprawy i konserwacji.

Pozwana (...) spolka z o.0. w L., oferujgca ustugi sprzedazy samochodéw marki M., uzywa dla ich oznaczenia, w
dokumentach handlowych i reklamie, m.in. na szyldach, banerach i bilbordach, a takze w tre$ciach umieszczonych na
stronie internetowej pod adresem (...), oznaczenia graficznego (w kolorze srebrnym) i slowno-graficznego (w kolorze
niebieskim) identycznych ze wspolnotowymi znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz (...).

Sad Okregowy nie podzielil zastrzezen pozwanej odnoszacych sie do nienalezytego udokumentowania uprawnien
licencjobiorcy i wyjasnil, Ze sposéb zapisywania postanowien kontraktow moze sie r6zni¢ w réznych systemach
prawnych. Z dokumentu zalaczonego do pozwu wynika w sposéb niewatpliwy zakres wspolpracy powodek oraz
uprawnienie M. (...) do (niewylacznego) uzywania praw wylacznych (...). Wspo6lne wystapienie na droge sadowa
przeciwko naruszycielowi, powinno by¢ interpretowane, jako wyrazenie przez licencjodawce zgody, w rozumieniu
art. 22 ust. 3 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku
towarowego. Przepis ten nie formuluje zadnych szczegdlnych wymogow co do formy, w jakiej zgoda na wystgpienie z
powodztwem o ochrone wspolnotowego znaku towarowego powinna by¢ udzielona.

Wspodlnotowe znaki towarowe, ktérych ochrony w niniejszym postepowaniu dochodza powodowe spolki, sg znakami
renomowanymi, co przyznala pozwana spolka.

Bezsporne sg takze fakty uzywania przez spoélke (...) slowno-graficznego i slownego znakéw towarowych M.
w informacji handlowej i reklamie $wiadczonych przez pozwana ustug sprzedazy pojazdéow samochodowych,
czeSci zamiennych i akcesoriow samochodowych. Pozwana nie twierdzila, ze dysponuje zgoda uprawnionej na
takie uzywanie, lecz wskazala, zZe mieSci sie ono w granicach dopuszczalnego korzystania, w rozumieniu art. 12c
rozporzadzenia 207/2009.

Spor stron, zdaniem Sadu Okregowego, nie odnosil sie zatem do faktéw, lecz do ich oceny prawne;j.

Sad Okregowy wyjasnil, ze pominal liczne twierdzenia stron i wnioski dowodowe na okolicznoéé ich wspélpracy,
szczegoOlnie w zakresie prowadzenia autoryzowanego salonu (...). Skoro wspolpraca ta zostala zakoniczona, a powddka
M. (...) cofnela zgode na uzywanie przez pozwang znakéw M., nie ma to znaczenia dla oceny zasadno$ci zarzutow
aktualnego naruszania praw wylacznych. Wbrew przekonaniu spoiki (...), stwierdzenie naruszenia i dochodzenie
sankcji zakazowych nie jest warunkowane wing naruszyciela. Nie ma takze wplywu na ewentualne nalozenie
na pozwang obowiazku usuniecia skutkéw naruszenia intereséw gospodarczych przez zlozenie odpowiedniego
o$wiadczenia (art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k.) Brak po jej stronie winy, ktéry pozwana stara sie wykaza¢ i udowodnic,
nie ma znaczenia dla rozstrzygniecia sporu na gruncie cyt. rozporzadzenia i art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z 16 kwietnia
1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zwazywszy, Ze inne przyczyny zadecydowaly o oddaleniu zadania z pkt
3 pozwu, bezprzedmiotowe byloby prowadzenie dowodow zmierzajacych do wykazania, ze powodki naruszaja zasade
czystych rak. Z tych przyczyn Sad Okregowy pominal twierdzenia stron i oddalil wnioski dowodowe odnoszace sie do
ich wczesniejszej wspolpracy.

Sad Okregowy wyjasnil, ze wspolnotowy znak towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym, funkcjonujacym w
oparciu o unormowania rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspélnotowego znaku



towarowego, ktore reguluje kwestie wspolnotowych znakdow towarowych sposob caloéciowy, w szczegoélnoéci zasady
jego rejestracji, wynikajace z niej prawa oraz ich ochrone.

Art. 9 rozporzadzenia 207/2009 przyznaje uprawnionemu prawo do wylacznego i niezakloconego uzywania
wspoélnotowego znaku towarowego oraz zakazania osobom, nie majacym jego zgody, uzywania w obrocie:

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

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

c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towaréw lub uslug, ktore nie sa podobne
do tych, dla ktorych zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy sie on renoma w Unii Europejskiej i gdy
uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszycielowi nienalezna korzysé albo jest szkodliwe
dla odro6zniajacego charakteru lub renomy wspolnotowego znaku towarowego.

Pozwana uzywa w informacji handlowej i reklamie znakéw(...), identycznych ze wsp6lnotowymi znakami towarowymi
zarejestrowanymi na rzecz (...) w wersji czarno-bialej. Ochrona tych znakéw obejmuje rézne ich wersje kolorystyczne,
ich stosowanie przez pozwana bedzie wiec traktowane, jako uzywanie znakéw identycznych.

Dokonujac oceny podobienstwa towardéw i uslug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki charakteryzujace
zachodzace miedzy nimi relacje (zalezno$ci), szczegblnie ich rodzaj i przeznaczenie, spos6b uzywania lub korzystania
z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter.
Stosunek miedzy ustugami handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, a towarami objetymi rejestracja znakow
M. charakteryzuje sie $cistym zwigzkiem w tym sensie, ze towary te sa nieodzowne, a przynajmniej istotne dla
Swiadczenia ushug, ktore sa oferowane wlasnie przy ich sprzedazy. Handel detaliczny obejmuje, poza czynno$cig
prawng sprzedazy, wszelkie dzialania podejmowane przez przedsiebiorce w celu zachecenia do zakupu. Uslugi, ktore
sg Swiadczone w celu sprzedazy okreSlonych towaréw detalicznych, bylyby zatem w przypadku braku takich towaréw
pozbawione sensu. Towary i ustugi stron nalezy zatem uznac za podobne, w rozumieniu art. 9 ust. 1b rozporzadzenia.

W ocenie Sadu Okregowego, ze wzgledu na identyczno$é znakoéw, wysokie podobienstwo towaréw i ustug oraz istnienie
ryzyka konfuzji konsumenckiej, dzialanie pozwanej wyczerpuje znamiona naruszenia prawa do znakéw i, okre§lonego
w art. 9 ust. 1b.

Zdaniem Sadu Okregowego pozwana narusza prawo z rejestracji wspélnotowych znakéw towarowych M. rowniez w
sposob okre§lony w art. 9 ust. 1c rozporzadzenia. Zaoferowane przez powddki dowody, zdaniem Sadu Okregowego,
przekonuja o tym, ze w konkretnych okoliczno$ciach niniejszej sprawy, uzywanie przez pozwana kwestionowanych
oznaczen, bez uzasadnionej przyczyny moze przynosic jej nienalezng korzy$¢, jej ushugi sprzedazy samochodéw marki
M., czeéci zamiennych i akcesoridbw moga by¢ bowiem traktowane przez klientow, jako autoryzowane przez (...).

W ocenie Sadu Okregowego, uzycie przez pozwang znakow(...), identycznych z renomowanymi wspdlnotowymi
znakami towarowymi (...) w odniesieniu do ustug sprzedazy pojazdéw samochodowych marki M., bardzo podobnych
do towardéw, dla ktérych znaki sg chronione wywoluje powazne ryzyko wprowadzenia w blad nabywcow co do
istnienia pomiedzy stronami powigzan gospodarczych. Konsumenci moga uznaé, ze uzywanie znakow M. wskazuje
na przynalezno$c¢ salonu spo6lki (...) do sieci autoryzowanej, co nie jest zgodne z prawda.

Wylgczno$é uprawnionego uzywania wspdlnotowego znaku towarowego jest ograniczona. Zgodnie z art. 12c
rozporzadzenia 207/2009, nie moze on zakazaé osobie trzeciej uzywania znaku w obrocie w przypadku, gdy jest to
konieczne (niezbedne) dla wskazania przeznaczenia towaréw lub ustug, w szczegblnosci bedacych akcesoriami lub
cze$ciami zapasowymi, pod warunkiem, Ze osoba ta uzywa go zgodnie z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu.



Przy wykladni tego przepisu Sad Okregowy odwolat sie do pogladéw Trybunatlu Sprawiedliwoéci UE, wyrazonych w
wyroku wydanym 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97 Bayerische MotorenWerke AG oraz BMW Nederland BV vs
Roland Karel Deenik. Sprawa dotyczyta uprawnien pozwanego wlasciciela warsztatu samochodowego, uzywajacego
slownego znaku towarowego BMW 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 przepisow panstw czlonkowskich dotyczacych znakéw towarowych,
odpowiadajgcych unormowaniom art. 12 i 13 rozporzadzenia.

Trybunal dopuscil mozliwo$¢ informowania o sprzedazy uzywanych samochodéw marki BMW, jesli samochody z
tym znakiem zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu przez BMW lub za jego zgoda. Stwierdzil jednak, ze
niedopuszczalne jest uzycie znakow BMW w celu reklamowania sprzedazy lub naprawy samochodéw tej marki, jezeli
sposob ich uzycia moglby wywolaé wrazenie co do istnienia zwigzkdw handlowych miedzy uprawnionym do znaku
a uzywajacym go (w szczegblnosci polegajace na tym, ze przedsiebiorstwo uzywajacego znak przynalezy do sieci
dystrybucji BMW albo pomiedzy tymi przedsiebiorstwami istnieje okre§lony zwigzek). Takie formy uzywania znakow
w celu reklamowym nie sa niezbedne dla zapewnienia ochrony interesu uzywajacego znak, polegajacego na mozliwoSci
swobodnej sprzedazy towaréw i §wiadczenia ustug naprawczych. Z uwagi na renome znakow BMW, tego rodzaju
reklama w sposob nieuczciwy narusza usprawiedliwione interesy uprawnionego oraz negatywnie wplywa na warto$c
znaku (wykorzystywanie renomy i zdolno$ci odrézniajacej znaku). Jest tez sprzeczna ze szczeg6lnym przedmiotem
ochrony - konieczno$cig zapewnienia uprawnionemu skutecznej ochrony przed konkurentami szukajacymi sposobu
na nieuczciwe wykorzystywanie pozycji i renomy jego znaku. Przez takie formy uzywania znakow BMW w celu
reklamowym, osoba trzecia odnosi nienalezna korzys¢, polegajaca na przysporzeniu jej wlasnej dzialalnoéci przymiotu
wysokiej jakosci. Podmiot dokonujacy ponownej sprzedazy towaréw o charakterze prestizowym nie moze w
nieuczciwy sposob dziala¢ na niekorzy$¢ shusznego interesu uprawnionego. Musi zwraca¢ uwage, aby swoja reklama
nie umniejszy¢ warto$ci znaku przez oslabienie luksusowego i prestizowego charakteru okreslonego towaru. Trybunat
uznal, ze z punktu widzenia regulacji wspolnotowych nie stanowi naruszenia prawa informacyjne uzycie znakow
BMW w sformutowaniach typu: sprzedaz samochodéw BMW, naprawa oraz konserwacja samochodéw BMW (cyt. za
Wlasno$¢ przemyslowa, orzecznictwo Trybunalu Sprawiedliwo$ci Wspolnot Europejskich i Sadu Pierwszej Instancji.
Wydanie II pod redakcja R. Skubisza. Zakamycze 2006 s. 55-74).

Podobne poglady Trybunatl zaprezentowal w wydanym 17 marca 2005 r. wyroku w sprawie C-228/03 The Gillette
Company i Gillette Group Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy. Odpowiadajac na pytanie prejudycjalne wskazatl
na istote i funkcje prawa wylacznego na znak towarowy. (...) ograniczajac skutki praw przystugujacych wtascicielowi
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 sposob
umozliwiajacy pelnienie przez znaki towarowe ich roli zasadniczego elementu systemu niezakl6conej konkurencji,
ktorego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celow traktatu. (...) Uzycie znaku towarowego przez osobe
trzecia, ktora 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 niezakloconej konkurencji na rynku tego towaru.

Sad Okregowy wskazal, ze wymog uczciwych praktyk stanowi w istocie wyraz obowigzku poszanowania stlusznych
interesow wlasciciela znaku towarowego. Uzycie znaku jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemysle
przede wszystkim wtedy, gdy:

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

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

- prowadzi do dyskredytacji/oczerniania znaku.



Prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uzna¢, ze dane towary lub ustugi
pochodza z tego samego przedsiebiorstwa, ewentualnie z przedsiebiorstw powigzanych ze soba gospodarczo. W
obu przypadkach ustawodawca wspoélnotowy 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, nie dysponujaca zgoda uprawnionego do znaku wspélnotowego, moze go uzywac wylacznie w funkeji
wskazania przedmiotu prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej, np., jak w tym przypadku, sprzedazy samochodéw
marki M.. Zwiazek wskazania (informacji lub reklamy) z przedmiotem dzialalnoéci, oznaczonym wspo6lnotowym
znakiem towarowym musi by¢ nierozerwalny. Niedopuszczalne jest takie sformulowanie informacji lub reklamy,
ktére mogloby wskazywaé na producenta samochodéw, sugerujac istnienie powigzania handlowego (prawnego lub
gospodarczego) pomiedzy uprawniona z rejestracji i uzywajaca znaku osoba trzecia.

Uprawnienie z art. 12¢ nie rozciaga sie na stowno-graficzny i graficzny wspélnotowe znaki towarowe i . W przekonaniu
Sadu Okregowego, nie ma zadnego usprawiedliwienia dla korzystania, bez zgody uprawnionej, z tych znakéow w
informacji handlowej i w reklamie. Dla wskazania marki samochodéw sprzedawanych w salonie (...) wystarczajace
bedzie, w kazdym wypadku, uzycie oznaczenia stownego M.. Tak sformulowana informacja bedzie kompletna i
zrozumiala dla klienta. Uzywajac go wylacznie w funkcji wskazania marki pojazdéw sprzedawca nalezycie zabezpieczy
swoje interesy. Krotka, czytelna, konkretna i bardzo dobrze znana nazwa M. pozwoli w spos6b jasny, w pelni
zrozumialy i kompletny poinformowa¢ nabywcéw ushug oferowanych przez pozwana o przedmiocie prowadzonej
przez nig dziatalno$ci. Musi ona jednak przy tym zachowac proporcje i tak formutowac przekaz, aby wynikalo z niego
w spos6b niewatpliwy co oferuje, nie sugerujac istnienia powigzan handlowych miedzy przedsiebiorstwami stron.

Wskazanie przedmiotu prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej na stronach internetowych przedsiebiorcoéw
umozliwia w znacznie szerszym zakresie rozbudowanie, uszczegélowienie informacji i reklamy, czyniac ja bardziej
odpowiadajaca rzeczywistosci. Nalezy zadbaé o wyeliminowanie takich sformulowan, ktére wskazuja na producenta
pojazdéw, odwoluja sie do jego renomy. Nic nie usprawiedliwia w tym przypadku skrétowego przedstawiania przez
pozwanag jej oferty i eksponowania znakoéw towarowych, ktére nie zostaly zarejestrowane na jej rzecz, sugerujacego
istnienie pomiedzy nia a (...) zwiagzkéw handlowych. W zadnym razie nie moze to by¢ traktowane jako dzialanie
niezbedne, zgodne z uczciwymi praktykami handlowymi. Nie jest przy tym konieczne, aby sugerowanie powigzan
handlowych laczylo sie z naruszeniem warto$ci znakdéw poprzez osigganie nieuzasadnionych korzyéci wynikajacych
z ich charakteru odrézniajacego albo renomy. Do uznania, ze dzialanie nie jest zgodne z uczciwymi praktykami w
handlu i przemysle wystarczy, aby wystapita jedna ze wskazywanych przez ETS przestanek.

Zdaniem Sadu Okregowego, uzywanie przez pozwana znakow i moze wywolaé przekonanie nabywcow o jej
przynaleznoSci do autoryzowanej przez M. (...) sieci sprzedazy samochodéw marki M., wykracza zatem poza granice
dopuszczalnego uzywania wspolnotowych znakéw towarowych, o ktérych mowa w art. 12. Naruszen nie eliminuje
uzycie przez pozwana zwrotu ,niezalezny dealer”. Nalezy bowiem pamietac, ze granice dozwolonego uzywania cudzego
znaku towarowego wyznacza konieczno$é, a nie shuszno$¢é wynikajgca z regul konkurowania na okreslonym rynku
(por. ETS w cyt. wyrokach w sprawach BMW i Gillette ).

Za catkowicie nieuprawnione Sad Okregowy uznal uzywanie przez pozwana oznaczen podobnych do znaku w nazwach
domen internetowych (...). Elementem odrézniajagcym tego znaku i przeciwstawionych mu oznaczen jest slowo
M. , grafika znaku jest ograniczona do charakterystycznej czcionki, ktéra w zaden sposdb nie moze zdominowac
skojarzenia, jakie wywoluje uzywanie przez (...) M. tego samego stlowa w nazwach domen internetowych, ktoérych
pozwana jest abonentem. Pozostale elementy nazw(...) maja charakter stricte opisowy, wskazujac na siedzibe
przedsiebiorcy i miejsce prowadzenia przez niego dzialalnoéci handlowe;j.

Skutki wspoélnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom rozporzadzenia. W innych przypadkach,
naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszgcemu 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
szczegolnoscei:

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 uzna, ze pozwany naruszyl lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia wspo6lnotowego znaku towarowego,
wydaje, o ile nie istnieja szczegélne powody, decyzje zakazujaca pozwanemu okre§lonych dzialan. Stosuje réwniez
§rodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.
1) Oznacza to, ze jeSli w prawie krajowym istniejg inne jeszcze Srodki ochrony znaku przed naruszeniem, nieznane
przepisom rozporzadzenia, Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemyslowych powinien je, na
wniosek powoda, zastosowaé do ochrony znaku wspo6lnotowego.

Sad Okregowy uznal, ze przepisy art. 9 ust. 2 i art. 102 ust. 1 uzasadniaja:

1. zakazanie spolce (...) uzywania slowno-graficznego wspo6lnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w
OHIM pod nr (...) i graficznego wspoélnotowego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr (...) oraz ich
odmian kolorystycznych w odniesieniu do ustug handlu samochodami, cze$ciami i akcesoriami samochodowymi,
w tym w miejscach prowadzenia przez pozwang dzialalnoéci, na $cianach budynkoéw, banerach, bilbordach i na
stronach internetowych pozwanej, w mediach informacyjnych, w tym na portalach ogloszeniowych, w materialach
promocyjnych i reklamowych, w tym na tablicach reklamowych i w postaci naklejek na samochody;

2. zakazanie pozwanej uzywania oznaczenia ,,m.” w nazwach domen internetowych (...)

Sad Okregowy oddalil natomiast pow6dztwo w odniesieniu do uzywania oznaczenia m., jako elementu innych nazw
domen internetowych, powddki nie dowiodly bowiem, ze pozwana jest ich abonentem, badz, ze istnieje realne ryzyko
naruszenia w ten sposob w przyszlosci ich praw.

Zadanie sformulowane w pkt 5. 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 wlasnoscia naruszajacego
bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz Srodkach i materialach, ktoére zostaly uzyte do ich
wytworzenia lub oznaczenia. W szczego6lnosci o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet
zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu. Orzekajac, sad uwzglednia wage naruszenia i interesy oséb
trzecich. Zniszczenie szyldéw, baneréw, bilbordow, plakatéw, ulotek i naklejek na pojazdy, zawierajacych oznaczenia ,
lub ich odmiany kolorystyczne, albo — wedlug wyboru pozwanej — usuniecie tych oznaczen z szyldow, banerow,
bilbordéw, plakatow, ulotek i naklejek na pojazdy, powinno byé ograniczone do tych przedmiotow, ktére stanowia
wlasno$é pozwane;j.

W odniesieniu do, tak oznaczonych, szyldow, baneréw, bilbordow, plakatow, ulotek i naklejek na pojazdy znajdujacych
sie w posiadaniu pozwanej, a nie bedacych jej wlasnoscia, powodztwo podlegalo oddaleniu.

Deklarowane przez pozwana, zaniechanie, czy raczej ograniczenie uzywania spornych znakéw towarowych (pozwana
uzywa ich nadal w informacji handlowej na swej stronie internetowej) nie moze sta¢ na przeszkodzie nalozeniu
zakazdw i nakazéw, pozwana jest bowiem do tego zobligowana orzeczeniem o udzieleniu zabezpieczenia roszczen.
Ponadto — prowadzac dzialalno$¢ gospodarcza w tym zakresie (...) M. moze w kazdej chwili wznowié sprzedaz
pojazdow, akcesoriow i czeéci zamiennych do samochoddw M., istnieje zatem realna grozba naruszenia w przyszloéci
praw wylacznych.



Sad Okregowy uznal, ze nie zasluguja na uwzglednienie zadania nakazania pozwanej zlozenia o$wiadczenia o
przeproszeniu, a w konsekwencji takze upowaznienia powodek do zastepczego wykonania tego obowigzku oparte na
podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k.

(...) nie shuzy ochrona jej intereséw gospodarczych gwarantowana ustawa z 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, bowiem spoélka japonska nie udowodnila w tym postepowaniu, ze dzialania pozwanych w sposéb
bezposredni naruszajg jej interesy gospodarcze.

Natomiast roszczenia powodowej spolki belgijskiej oparte na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, zdaniem Sadu Okregowego, nie zastugiwaly na uwzglednienie, bowiem zadana tre$¢ o§wiadczenia byla
zbyt ogélna w uzytych w nim sformulowaniach.

Zanieuzasadniony Sad Okregowy uznal zarzut oznaczania swojego przedsiebiorstwa tymi znakami, pozwana bowiem
nie uzywa spornych znakéw: stowno-graficznego ani graficznego dla oznaczenia jej przedsiebiorstwa.

Sad Okregowy pomingt twierdzenia i oddalil wnioski dowodowe, ktore odnosié sie mialy do naruszenia praw powodek

do firmy, znajdujace oparcie w art. 43'° k.c., poniewaz nie zglosily one zadnych roszczen mogacych wynikaé¢ z
tego rodzaju naruszenia. Sformulowanie powddztwa odnosi sie bowiem wylacznie do ochrony praw z rejestracji
wspolnotowych znakoéw towarowych oraz ochrony intereséw gospodarczych przed czynami nieuczciwej konkurencji.

O kosztach postepowania Sad Okregowy orzekl na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c.

Pozwana zaskarzyla wyrok apelacjq w czesci, to jest co do punktu 1, 2, 3, 6, 7, 8 wyroku.
Wyrokowi skarzaca zarzucila naruszenie przepisow:

a) prawa materialnego:

 przepisu art. 1 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku
towarowego, przez jego niezastosowanie;

« przepisu art. 9 ust. 1lit. a rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspbélnotowego
znaku towarowego, przez jego niezastosowanie;

+ przepisu art. 9 ust. 1 lit. b rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego
znaku towarowego, przez jego bledne zastosowanie w sytuacji, gdy przepis ten nie powinien byé stosowany w
sprawie niniejszej;

« przepisu art. 9 ust. 1lit. ¢ rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspbélnotowego
znaku towarowego, przez jego bledna interpretacje przejawiajaca sie w przyjeciu braku uzasadnionej przyczyny
stosowania znakdéw przez pozwana posiadanie nienaleznej korzys$ci po stronie pozwanej oraz szkodliwych
skutkow dla renomy wspolnotowego znaku towarowego;

» przepisu art. 12 lit. ¢ rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego
znaku towarowego, przez jego niezastosowanie, w sytuacji, w ktorej uzywanie znakoéw towarowych bylo zgodne
z powolanym przepisem,;

 przepisu art. 22 ust. 3 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego
znaku towarowego, przez ich bledna interpretacje, przejawiajaca sie w przyjeciu istnienia umowy licencyjnej
miedzy powodkami oraz udzielenia zgody wlasciciela znakow powodce ad. 2 na wytoczenie przedmiotowego
powodztwa;



 przepisu art. 5 k.c. w zwiazku z przepisami art. 1 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r.
w sprawie wspolnotowego znaku towarowego oraz punktu 48 Rozporzadzenia Komisji (UE) 461/2010 w sprawie
stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumien wertykalnych i
praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdow silnikowych, przez ich niezastosowanie;

b) prawa procesowego:

« przepisu art. 227 k.p.c. przez jego niewlaéciwe zastosowanie, polegajace na oddaleniu wnioskéw dowodowych
z przestuchania §wiadkéw H. M. i L. P. co do faktéw, majacych dla rozstrzygniecia sprawy istotne znaczenie, w
szczegOlnosci w zakresie objetym naduzyciem prawa przez powodki; przepisu art. 227 k.p.c. w zwigzku z art. 299
k.p.c. przez jego niezastosowanie i pominiecie przeprowadzenia dowodu z przestuchania stron, (a przynajmnie;j
strony pozwanej) na okolicznoéci dotyczace naduzycia prawa przez powodki; przepisu art. 227 k.p.c. w zwiazku
z art. 232 k.p.c. przez jego niewlaéciwe zastosowanie, polegajace na zaniechaniu ustalenia i braku zarzadzenia
przeprowadzenia dowodu z pelnego tekstu umowy wiazacej strony, co uniemozliwilo przeprowadzenie dowodu
z tego dokumentu, co do zakresu uprawnien okreslonych w art. 11 ust. 3 umowy, a takze co do prawa wlasciwego
dla tej umowy;

« przepisu art. 328 k.p.c. przez jego niezastosowanie w zakresie dotyczacym braku wyjaénienia podstawy prawnej
rozstrzygniecia, w zakresie uznania punktu 11 ust. 3 umowy miedzy stronami jako licencji oraz braku wyja$nienia
podstawy prawnej rozstrzygniecia w zakresie przyjecia, ze udzielenie zgody na wystapienie z powddztwem moze
by¢ dokonane milczaco przez brak sprzeciwu wobec wytoczenia pow6dztwa, oraz braku przytoczenia przepisow
prawa w tych zakresach;

 przepisu art. 1143 k.p.c. przez jego niezastosowanie, polegajace na nie ustaleniu tekstu prawa obcego regulujacego
umowe miedzy powddkami, pomimo, ze ocena prawna istnienia badzZ nie licencji i ewentualnie formy prawnej
udzielania zgody na wystapienie z powo6dztwem mogla by¢ dokonana wylgcznie w oparciu o przepisy prawa
wlasciwe dla umowy;

+ przepisu art. 379 pkt 1 k.p.c. w zwigzku z art. 106 ust. 1, ust. 2 art. 94 i art. 96 rozporzadzenia Rady (WE) nr
207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego w zwiazku z art. 27 k.p.c., przez
rozstrzygniecie o roszczeniach z art. 286 prawa wlasnosci przemystowej z naruszeniem jurysdykeji sadu;

« przepisu art. 100 k.p.c. przez jego bledna wykladnie, w sytuacji oddalenia znacznej czeéci zgdan pozwu i
ograniczenia powbdztwa o roszczenia zwigzane z ustugami serwisowymi.

Podnoszac te zarzuty pozwana wniosla o zmiane wyroku w zaskarzonej czeSci i oddalenie powddztwa, ewentualnie o
uchylenie wyroku w zaskarzonej czesci, i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, ewentualnie co do wyroku
w cze$ci dotyczacej punktu 3 o uchylenie wyroku i odrzucenie pozwu w tej czesci.

Powodowe spotki w odpowiedzi na apelacje pozwanej wniosly o oddalenie apelacji w caloéci i zasgdzenie
od pozwanej na ich rzecz kosztéw postepowania apelacyjnego.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
Apelacja pozwanej zastluguje jedynie na cze$ciowe uwzglednienie.

Pozwana w swej apelacji podniosta zaré6wno zarzuty naruszenia prawa procesowego, jak i prawa procesowego. W
pierwszej kolejnosSci rozwazania wymagaja zarzuty naruszenia prawa procesowego, zwlaszcza ze pozwana w ramach tej
grupy zarzutow kwestionuje zakres przeprowadzonego w sprawie postepowania dowodowego i poczynione w sprawie
ustalenia faktyczne. Jedynie bowiem na gruncie niewadliwie ustalonego stanu faktycznego mozliwym jest dokonanie
oceny prawidlowosci zastosowania prawa materialnego.



Pozwana w swej apelacji podniosla zarzut naruszenia przepisu art. 227 k.p.c. wskazujac, iz w niniejszej sprawie
przepis ten zostal niewlasciwie zastosowany i wskutek tego doszlo do oddalenia wnioskéw dowodowych pozwanej o
przeshuchanie §wiadkéw H. M. i L. P. oraz dowodu z przestuchania stron co do faktéw, majacych dla rozstrzygniecia
sprawy istotne znaczenie, w szczeg6lnoSci co do naduzycia prawa przez powodowe spolki. Zarzut ten, zdaniem
Sadu Apelacyjnego, jest niezasadny. Slusznie bowiem Sad Okregowy uznal, iz kierowane w szczeg6lnoséci pod
adresem spolki belgijskiej zarzuty naduzycia prawa nie odnosza sie do uzywania spornych znakdéw towarowych, ale
do nieuzasadnionej odmowy nawigzania wspolpracy gospodarczej, nie maja zatem znaczenia dla rozstrzygniecia
niniejszej sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c., ktéra dotyczy ochrony wspoélnotowych znakéw towarowych a nie
niedozwolonych praktyk ograniczajacych konkurencje. Jesli nawet zaistnialyby podstawy do przypisania powodowe;j
spolce belgijskiej naduzycia pozycji i bezzasadnego przedluzania, czy odsuwania w czasie decyzji co do nawigzania
wspolpracy z pozwang spo6ika, to i tak w zadnej mierze fakt ten nie moglby usprawiedliwiaé odmowy udzielenia
powodowym spotkom ochrony przed naruszeniem ze strony pozwanej wspolnotowych znakéw towarowych. Z tego
powodu réwniez podniesiony w apelacji zarzut naruszenia przepisu art. 5 k.c. w zwigzku z przepisami art. 1 ust. 1
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego oraz punktu
48 Rozporzadzenia Komisji (UE) 461/2010 w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do kategorii porozumien wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdéw silnikowych, przez
ich niezastosowanie uznaé nalezy za calkowicie chybiony.

Pozwana w ramach zarzutéw naruszenia prawa procesowego zarzucila naruszenie art. 227 k.p.c. w zwigzku z art. 232
k.p.c. przez jego niewladciwe zastosowanie i w konsekwencji nieprzeprowadzenie dowodu z pelnego tekstu umowy
wiazacej strony, co uniemozliwilo ustalenie zakresu uprawnien spolki belgijskiej okreslonych w art. 11 ust. 3 umowy,
a takze prawa wlasciwego dla tej umowy.

Podnoszac ten zarzut pozwana kwestionuje legitymacje czynna powodowej spolki belgijskiej. Kwestii legitymacji
czynnej spolki belgijskiej, jako licencjobiorcy, dotycza réwniez dalsze zarzuty apelacji pozwanej, tj. zarzut naruszenia
przepisu art. 328 k.p.c., ktérego pozwana upatruje w wyjasnieniu w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku podstawy
prawnej rozstrzygniecia w zakresie uznania pkt 11 ust. 3 umowy miedzy powodowymi spétkami jako licencji oraz braku
wyjaénienia podstawy prawnej rozstrzygniecia w zakresie przyjecia, ze udzielenie zgody na wystapienie z powddztwem
moze by¢ dokonane milczaco przez brak sprzeciwu wobec wytoczenia powodztwa. Pozwana, kwestionujac legitymacje
czynna spolki belgijskiej, podniosta réwniez zarzut naruszenia przepisu art. 1143 k.p.c. przez jego niezastosowanie i
nieustalenie tekstu prawa obcego regulujacego umowe miedzy powodkami, pomimo tego, ze ocena prawna istnienia
licencji i ewentualnie formy prawnej udzielania zgody na wystapienie z pow6dztwem, mogla by¢ dokonana wylacznie
w oparciu o przepisy prawa wlasciwego dla umowy. Pozwana, kwestionujac legitymacje czynna belgijskiej spoiki,
podniosta rowniez zarzut naruszenia przepisu art. 22 ust. 3 rozporzadzenia 207/2009.

W ocenie Sadu Apelacyjnego wszystkie te zarzuty nie pozwalajaca na stwierdzenie, ze powodowa spolka belgijska,
wystepujaca w niniejszym procesie jako licencjobiorca, nie ma czynnej legitymacji.

Kwestie legitymacji licencjobiorcy do wytoczenia powodztwa reguluje, jak stusznie wskazal Sad Okregowy, w
sposéb samodzielny, art. 22 ust. 3 rozporzadzenia 207/2009. Z treéci tego przepisu wynika, ze bez uszczerbku
dla postanowien umowy licencyjnej licencjobiorca moze wystapi¢ z powddztwem o naruszenie wspolnotowego
znaku towarowego wylacznie za zgoda wlasciciela tego znaku. Jednakze licencjobiorca wylaczny moze wszczaé
takie postepowanie, jezeli wlasciciel znaku towarowego, po otrzymaniu oficjalnego wezwania, nie wytacza sam we
wlaéciwym terminie powodztwa w sprawie naruszenia. Zauwazy¢ przy tym nalezy, iz z tresci art. 23 zdanie pierwsze
rozporzadzenia 207/2009 wynika, ze czynnoSci prawne okre$lone w art. 17, 19 oraz 22 (a wiec rowniez ustanowienie
licencji), dotyczace wspolnotowego znaku towarowego, wywohuja skutki prawne wobec stron trzecich we wszystkich
panstwach czlonkowskich dopiero po wpisaniu ich do rejestru. Zdaniem Sadu Apelacyjnego, pomimo tego, iz kwestia
relacji pomiedzy art. 22 a art. 23 zdanie pierwsze rozporzadzenia 207/2009 nie zostala jednoznacznie podniesiona
w apelacji pozwanego, to zachodzi konieczno$é wyjasnienia tej kwestii w pierwszej kolejnosci, bowiem ustalenie,
ze rejestracja licencji jest decydujaca dla moznosci wytoczenia powodztwa przez licencjobiorce, przesadzalaby brak



legitymacji spo6lki belgijskiej w niniejszym procesie. Nie ma bowiem sporu pomiedzy stronami, iz umowa licencyjna,
na ktora powotuja sie powodowe spdlki, nie zostala wpisana do rejestru.

W polskiej doktrynie prezentowany jest poglad, iz na gruncie rozporzadzenia 40/94, ktére zostalo zastapione przez
obecnie obowigzujace rozporzadzenie 207/2009, ale ktorego art. 23 mial analogiczng treéc, jak art. 23 aktualnie
obowiazujacego rozporzadzenia, dopiero po wpisaniu licencji do rejestru licencjobiorca moze skutecznie powolywac
sie na swe prawa wynikajace z licencji wobec 0séb trzecich, w tym réwniez wobec os6b, ktdérym zarzuca naruszenia
wspoélnotowych znakoéw towarowych, ktérych licencja dotyczy. Innymi stowy, ,skutki licencji niewpisanej do rejestru
do momentu powziecia o niej wiadomo$ci przez osobe trzecia maja zastosowanie jedynie w stosunku obligacyjnym
pomiedzy licencjobiorca a licencjodawcg ( tak M. Zalucki w artykule Wytaczanie powodztwa przez licencjobiorce (...)
Rejent 2003/3/107 oraz w monografii ,,Licencja na uzywanie znaku towarowego: studium prawno-poréwnawcze”
Oficyna a Wolters Kluwer business).

Odmienny poglad, jednakze bez szerszej analizy, jedynie z odwolaniem sie do doktryny niemieckiej prezentowany
jest w Systemie Prawa Prywatnego przez R. Skubisza i M, Kepiniskiego. Autorzy ci stwierdzili, ze ,gdy chodzi
o wspdlnotowy znak towarowy, to nawet licencjobiorca niewylaczny moze za zgoda licencjodawcy wystepowaé z
powodztwem z tytulu naruszenia wspoblnotowego znaku towarowego (art. 22 ust. 3 rozporzadzenia Nr 207/2009).
Whpis licencji do rejestru nie jest konieczny dla wystepowania licencjobiorcy wspélnotowego znaku towarowego”.

Jesli natomiast chodzi o stanowisko judykatury, to kwestia ta nie zostala przedmiotem szerszych wypowiedzi.
Jednakze w wyroku z dnia 20 lutego 2013 r. I ACa 21/13 Sad Apelacyjny w Poznaniu jedynie ubocznie odwolal sie
do tresci art. 23 rozporzadzenia 207/2009. Stwierdzil bowiem, iz na gruncie art. 76 ust. 6 ustawy Prawo wlasnosci
przemystowej w sytuacji, gdy umowa licencji nie zostala zarejestrowana, licencjobiorca nie ma legitymacji do
dochodzenia ochrony znaku towarowego. Zarazem jednak wskazal, ze analogiczne rozwigzania funkcjonuja rowniez
na poziomie europejskiego prawa wspdlnotowego (por. np. art. 33 ust. 2 zd. 1 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002
w sprawie wzoréw wspdlnotowych, Dz. U. UE.L, 2002.3.1 oraz art. 23 ust. 1 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2007
w sprawie wspolnotowego znaku towarowego, Dz. U. UE. L., 2009.78.1).

Zdaniem Sadu Apelacyjnego orzekajacego w niniejszej sprawie racje nalezy przyznac¢ tym pogladom, w mysl ktoérych
art. 23 reguluje jedynie majatkowe skutki przejscia praw, licencji i praw rzeczowych wobec 0sob trzecich. Wbrew
niebyt precyzyjnemu brzmieniu art. 23 ust. 1 rozporzadzenia 207/2009, przepis ten nie dotyczy skutkéw czynnosci
prawnych wobec wszystkich o0sob trzecich, tylko wylgcznie skutkdéw czynnoSci prawnych w sensie majatkowym i
ograniczony jest tylko do niezgodnych ze soba rozporzadzen. Tylko w takim zakresie wpis do rejestru wywoluje
skutki, natomiast w zadnym razie jako akt konstytutywny dla nabycia prawa, przy czym wiedza o czynnoSci zastepuje
rejestracje (art. 23 ust. 1 zd. 2), a w przypadku sukcesji uniwersalnej rejestracja w ogdle nie jest konieczna (art. 23
ust. 2). Pozostale skutki licencji wystepuja rowniez bez jej rejestracji, w tym mozliwo$¢ licencjobiorcy, pod pewnymi
warunkami, do przylaczenia sie do powddztwa wszczetego przez wlaSciciela o naruszenie wspdlnotowego znaku
towarowego badz do wystapienia z powddztwem o naruszenie.

Taka wlaénie sytuacja zachodzila w niniejszej sprawie. Zatem brak rejestracji umowy licencyjnej nie moze byé
podstawa stwierdzenia braku legitymacji czynnej powodowej spolki belgijskiej, wystepujacej z roszeniami o ochrone
znakéw wspdblnotowych, z ktorych moze korzysta¢ w oparciu o licencje.

Kolejna kwestia, ktéra wymaga analizy to kwestia skuteczno$ci umowy licencyjnej, bowiem pozwana w swej apelacji
podniosta zarzut, iz brak byto mozliwo$ci dokonania oceny skuteczno$ci umowy licencji, gdyz powodowe spolki nie
przestawily pelnego tekstu umowy o wspdlpracy, a jedynie postanowienie jej art. 11 ust. 3 dotyczace korzyéci z licencji.
Zgodzié sie nalezy z pozwana, iz dla oceny wazno$ci i skutecznosci licencji, co do zasady koniecznym jest zapoznanie
sie z calo$cig tekstu umowy, aby m.in. ustali¢ kiedy umowa byla zawarta, czy strony nie dokonaly wyboru prawa,
itp. Tym niemniej, kwestia tego, jakie prawo jest wlasciwe dla danego stosunku zobowiazaniowego, nie wynika z art.
1143 k.p.c., lecz z norm kolizyjnych, a wiec przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr



593/2008, lub ustawy prawo prywatne miedzynarodowe, jesli zastosowanie rozporzadzenia 593/2008 z uwagi na
kwestie temporalne nie wchodziloby w gre.

Nie rozwijajac zbednie tego watku, wskaza¢ nalezy, iz art. 1143 k.p.c. ma zastosowanie jedynie wowczas, gdy na gruncie
norm kolizyjnych zostanie ustalone, ze prawem wlasciwym jest prawo obce i koniecznym jest ustalenie tresci tego
prawa obcego. Przy czym art. 1143 k.p.c. wskazuje jedynie na jedna z mozliwoSci ustalania treéci prawa obcego. Tym
niemniej, w ocenie Sadu Apelacyjnego, w niniejszej sprawie nie zachodzila potrzeba ustalania prawa wlasciwego dla
umowy licencyjnej. Rozporzadzenie 207/2009 wprowadza bowiem w tym zakresie samodzielng regulacje, stanowiac
w art. 22 ust. 1, iz wspdélnotowy znak towarowy moze by¢ przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do niektérych
lub wszystkich towaréw lub ustug, dla ktérych znak ten jest zarejestrowany w calej Wspo6lnocie lub w jej czeSci. Licencja
moze by¢ wylaczna lub niewylaczna.

Powszechnie przyjmuje sie, ze postanowienia rozporzadzenia sa samodzielng regulacja, ktéra nie przewiduje
wymogbéw co do formy umowy licencyjnej, a wiec honoruje réwniez licencje udzielone ustnie. Potwierdzil to English
High Court w orzeczeniu wydanym w sprawie Jean Christian Perfumes Ltd & Anor v Thakrar (t/a Brand Distributor
or Brand Distributors Ltd) [2011] EWHC 1383 (Ch). W orzeczeniu tym English High Court stwierdzil, ze nawet
licencjobiorca, jako strona ustnej umowy licencji dotyczacej wspolnotowego znaku towarowego moze wszczac
postepowanie w sprawie naruszenia tego znaku jesli ma zgode wlasciciela znaku (wiecej na ten temat: Amanda
Michaels w Intellectual Property at the Crossroads of Trade pod redakcja J. Rosen).

O ile zatem fragmentaryczny zapis pisemnej umowy moze nie rozwiewaé wszelkich watpliwoéci co do zakresu
uprawnien udzielonych przez spotke japonska powodowej spoélce belgijskiej, to wobec wspdlnego wystapienia
i zgodnego twierdzenia przez obie powodowe spoélki, ze spdétka belgijska jest uprawniona w zakresie swego
przedsiebiorstwa do korzystania z dwoch znakéw wspolnotowych, do ktérych prawa przystugujg japonskiej spolce,
zbednym jest czynienie ustalen co do tego czy w $§wietle prawa wlasciwego umowa licencji jest skutecznie zawarta.
Nawet bowiem je$li w $wietle prawa wlaSciwego umowa ta nie bylaby skuteczna, to z pewnoscia te zgodne
o$wiadczenia powodowych spoétek dajg podstawy do uznania, ze spolka japonska upowaznita spotke belgijska, jako
licencjobiorce, do korzystania ze znakéw, do ktoérych prawa przystuguja japonskiej spolee, ale i wyrazila zgode na
dochodzenie ich ochrony w niniejszym postepowaniu. Przepisy rozporzadzenia nie wymagaja réwniez koniecznosci
zadnej szczegoblnej formy dla takiej zgody.

Pozwana w swej apelacji podnioslta rowniez zarzut naruszenia przepisu art. 379 pkt 1 k.p.c. w zwigzku z art. 106 ust. 1,
ust. 2 art. 94 i art. 96 rozporzadzenia nr 207/2009 z 26 w zwigzku z art. 27 k.p.c. przez rozstrzygniecie o roszczeniach
z art. 286 prawa wlasno$ci przemyslowej z naruszeniem jurysdykeji sadu.

Podniesienie zarzutu braku jurysdykcji jest, zdaniem Sadu Apelacyjnego o tyle nieuprawnione, iz jurysdykcja
polskiego sadu wynika wlasnie z przepisoéw wskazanych przez samg pozwana. Pozwana, odwotujac sie do postanowien
rozporzadzenia 207/2009, dostrzega, Ze rozporzadzenie to zawiera regulacje dotyczace jurysdykcji miedzynarodowe;j.
Art. 97 tego rozporzadzenia stanowi bowiem, iz postepowania w odniesieniu do powo6dztw i roszczen okreslonych
w art. 96 tocza sie przed sadami tego panstwa czlonkowskiego, w ktéorym pozwany ma miejsce zamieszkania/
siedzibe, lub jezeli nie ma on miejsca zamieszkania/siedziby w zadnym z panstw czlonkowskich, w tym, w ktérym ma
przedsiebiorstwo. Co wiecej, art. 106 rozporzadzenia 207/2009 stanowi, ze w panstwie czlonkowskim, ktérego sady
sq wlaSciwe na mocy art. 94 ust. 1, a wiec majace jurysdykcje na gruncie rozporzadzenia 44/2001, sa wlasciwe rowniez
dla powddztw innych niz okreSlone w art. 96 rozporzadzenia 207/2009, dla ktérych bylyby wlasciwe miejscowo oraz
rzeczowo w przypadku powddztw odnoszacych sie do krajowego znaku towarowego zarejestrowanego w tym panstwie.
Pozwany, podnoszac zarzut braku jurysdykeji, nie kwestionuje tego, ze ma swg siedzibe na terytorium RP, zatem
sady polskie maja jurysdykcje co do wszelkich roszczen, ktérych przedmiotem jest naruszenie wspolnotowego znaku
towarowego. Nie wskazuje natomiast blizej jakichkolwiek przyczyn, dla ktérych sad polski nie mialtby jurysdykeji co
do wszystkich roszczen zgloszonych przez powodowe spolki.



W ramach zarzut6éw naruszenia prawa materialnego pozwana podniosta zarzuty naruszenia przepisu art. 9 ust. 1lit. a,
lit. bilit. c rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego.
Zdaniem Sadu Apelacyjnego wszystkie te zarzuty sa chybione. Jesli chodzi o zarzut art. 9 ust. 1 lit. a rozporzadzenia
207/2009, to moze on budzi¢ zdziwienie z tego powodu, iz Sad Okregowy nie przypisal pozwanej naruszenia praw do
wspolnotowych znakéw towarowych w sposéb, o ktéorym mowa w tym przepisie.

W ocenie Sadu Apelacyjnego Sad Okregowy dokonal trafnej oceny zaréwno podobienstwa towarow i uslug, jak i
ryzyka konfuzji, czyli ryzyka wprowadzenia w blad na gruncie art. 9 ust. 1 lit. b rozporzadzenia 207/2009. Zbednym
jest powielanie argumentéw wskazanych juz przez Sad Okregowy, a zarzuty apelacji w Zzadnej mierze trafnoSci tej
argumentacji nie podwazaja. Ograniczajg sie one w istocie do powtérzenia tezy prezentowanej w toku postepowania
pierwszoinstancyjnego, iz z tego tylko powodu, ze znaki towarowe, ktorych dotyczy niniejszy spoér, nie zostaly
zarejestrowane dla ustugi handlu detalicznego, to nie mozna méwié o tozsamosci ustug. Poglad ten nie jest shuszny.

Jesli natomiast chodzi o zarzut naruszenia art. 9 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia 207/2009, to rowniez w tym zakresie Sad
Okregowy trafnie uznal, ze sposéb uzywania wspolnotowych znakéw towarowych przez pozwang, moze wprowadzac
w blad opinie publiczna.

Jesli chodzi o kolejny zarzut naruszenia prawa materialnego, tj. zarzut naruszenia art. 12 lit. ¢ rozporzadzenia Rady
(WE) nr 207/2009, to zmierza on do wykazania, Ze pozwana spétka ma prawo korzystania ze znakow towarowych,
bowiem posluguje sie nimi w celach informacyjnych, tj. celem poinformowania klientéw, ze sprzedaje samochody
marki M., ktore wezeéniej zostaly wprowadzone do obrotu przez powodowe spdlki.

Zarzut ten nalezy uzna¢ za cze$ciowo zasadny, a przemawiaja za tym argumenty wywiedzione w istocie z tych samych
orzeczen, do ktérych odwolal sie Sad Okregowy. Zdaniem Sadu Apelacyjnego analiza stanowiska Trybunatu dokonana
przez Sad Okregowy byta zbyt wybidrcza, co w konsekwencji doprowadzilo do czesciowo blednych wnioskow.

Otoz, z utrwalonego juz orzecznictwa Trybunalu Sprawiedliwo$ci UE wynika, ze podmiot dokonujacy ponownej
sprzedazy towar6w ma nie tylko prawo do ponownej sprzedazy towaré6w oznakowanych zarejestrowanym znakiem
towarowym, ktore zostaly wprowadzone do obrotu na terenie Wspolnoty przez uprawnionego lub za jego zgoda, lecz
takze ma prawo do poslugiwania sie tym znakiem, aby stosowac reklame tych towar6w wérod odbiorcow (por. pkt 36
wyroku z dnia 4 listopada 1997 r. w sprawie C-337/95 perfumy Christian Dior Zb. Orz. 1997 s. I-6013). Co prawda
poglad ten zostal wyrazony na gruncie art. 5 -7 dyrektywy Rady Nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1998 r. majacej na
celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakoéw towarowych, tym niemniej, w ocenie
Sadu Apelacyjnego, zachowuje on w peli aktualno$¢ réwniez na gruncie art. 12 i 13 rozporzadzenia 207/2009. Co
wiecej, Trybunal Sprawiedliwo$ci w kolejnym orzeczeniu z dnia 23 lutego 1999 r. wydanym w sprawie Bayerische
Motorenwerke AG(BMW) i BMW Nederland BV przeciwko Roland Karel Deenik C-342/97 wydanym na gruncie
sprawy o bardzo zblizonym stanie faktycznym do niniejszej sprawy uznal, ze uzywanie znaku towarowego BMW (ktéry
w sprawie tej nie byl li tylko znakiem slownym, jak przyjal to btednie Sad Okregowy) w ogloszeniach odnoszacych
sie do ushugi sprzedazy uzywanych pojazdow BMW ma bez watpienia za cel odréznienie przedmiotu $wiadczonych
ushug (por. pkt 39 wyroku). Uprawniony do znaku BMW nie moze zgodnie z art. 7 dyrektywy zakazaé osobie trzeciej
uzywania swoich znakéw towarowych w celu poinformowania odbiorcow, ze jest osoba posiadajaca kwalifikacje lub
jest specjalistg od sprzedazy uzywanych samochodéw BWM, o ile reklama dotyczy pojazdéw wprowadzonych pod tym
znakiem do obrotu na terenie Wspolnoty (pkt 50 wyroku).

Zasada jest zatem, ze uprawniony do znaku towarowego nie moze zakazac uzywania znaku towarowego bez jego zgody
w celu poinformowania opinii publicznej o ponownej sprzedazy markowych towaréw. Oznacza to, ze nie mozna co do
zasady nalozy¢ na okre$lonego przedsiebiorce generalnego zakazu uzywania znakéw towarowych, do ktérych prawa
przysthuguja innemu podmiotowi, w celu poinformowania odbiorcéw, ze jest osoba posiadajaca kwalifikacje lub jest
specjalista od sprzedazy towaréw wprowadzonych pod tym znakiem do obrotu na terenie Wspélnoty.



Oczywiécie zachodza wyjatki od tej zasady i w swym dotychczasowym orzecznictwie Trybunal w sposob jednoznaczny
wskazal, Ze uprawniony do znaku towarowego moze zakaza¢ uzywania w reklamie swego znaku, o ile sposéb, w
jaki znak ten jest uzywany w reklamie, jesli zachodzi uzasadniona przyczyna do sprzeciwu uprawnionego. Stuszng
przyczyne uzasadniajacg sprzeciw moze stanowié przypadek, gdy znak towarowy jest uzywany w reklamie podmiotu
dokonujgcego ponownej sprzedazy towaru w taki sposob, ze moze powsta¢ mylne wrazenie, ze miedzy uprawnionym
z rejestracji a sprzedawca istnieja wiezi handlowe, w szczegblnosci, ze przedsiebiorstwo sprzedawcy nalezy do
sieci dystrybucyjnej uprawnionego z rejestracji, lub ze miedzy obydwoma przedsiebiorcami istnieje jaki$ szczegolny
zwiazek (por. pkt 51 wyroku C-63/97). Te wszystkie kwestie dostrzegt Sad Okregowy, tym niemniej, zdaniem Sadu
Apelacyjnego, Sad Okregowy wyprowadzit z dotychczasowego orzecznictwa mylne wnioski, nie dostrzegajac, iz zasada
jest, iz uprawniony do znaku towarowego nie moze zakaza¢ uzywania znaku towarowego bez jego zgody w celu
poinformowania opinii publicznej o ponownej sprzedazy markowych towaréw, natomiast zakaz taki moze wchodzic¢
w gre jedynie wowczas, gdy sa uzasadnione powody, a wiec zakaz ten moze wchodzié w gre w stosunku do okre$lonych
sposob6w uzywania znaku towarowego w reklamie.

Co wiecej, zdaniem Sadu Apelacyjnego o tym, ze zasada winno by¢ prawo uzywania znaku towarowego, dla wskazania
przeznaczenia towaréw lub ustug, w szczegdlnosci bedacych akcesoriami lub cze$ciami zapasowymi, Swiadczy analiza
treéci art. 12 lit. ¢) rozporzadzenia 207/2009. Przepis ten stanowi bowiem, ze wspolnotowy znak towarowy nie
uprawnia wlasciciela do zakazania stronie trzeciej uzywania w obrocie znaku towarowego, jezeli jest to niezbedne dla
wskazania przeznaczenia towaréw lub ustug, w szczegoblnosci bedacych akcesoriami lub czeSciami zapasowymi, pod
warunkiem ze uzywanie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu. Zatem w sytuacji, gdy uzywanie w
obrocie znaku towarowego jest niezbedne dla wskazania przeznaczenia towardw lub ustug, to ewentualny zakaz moze
by¢ orzeczony jedynie wowczas, gdy uzywanie znaku jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu.

Powstaje zatem pierwsze pytanie, czy uzywanie znaku towarowego jest niezbedne do wskazania przeznaczenia
towarow lub ustug. Jak zostalo juz wyzej wskazane w wyroku z dnia 4 listopada 1997 r. w sprawie C-337/95 TSUE
stwierdzil, ze podmiot dokonujacy ponownej sprzedazy towar6w ma nie tylko prawo do ponownej sprzedazy towaréw
oznakowanych zarejestrowanym znakiem towarowym, ktére zostaly wprowadzone do obrotu na terenie Wspolnoty
przez uprawnionego lub za jego zgoda, lecz takze ma prawo do postugiwania sie tym znakiem, aby stosowa¢ reklame
tych towaréw wéréd odbiorcow. Co wiecej, w drugim ze wskazanych wyzej orzeczen, tj. wyroku z dnia 23 lutego 1999
r. C-63/97 Trybunal jednoznacznie wskazal, Ze sprzedawca uzywanych samochodéow marki BMW, ktory rzeczywiScie
posiada kwalifikacje i specjalizuje sie w produktach tej marki, nie moze praktycznie poinformowaé o tym swych
klientéw bez uzywania znakow towarowych BMW. Tego rodzaju uzywanie znakow towarowych BMW jako no$nikow
informacji jest niezbedne, aby zapewni¢ prawo do ponownej sprzedazy (pkt 54 wyroku). Podzielajac ten poglad
Trybunalu, Sad Apelacyjny uznaje, ze uzywanie znakdéw towarowych, ktérych ochrony domagaja sie powodowe
spolki przez pozwana spblke do poinformowania o tym swych klientow, ze specjalizuje sie w sprzedazy samochodéw
marki M. i czeéci zamiennych do tych samochod6w, jest niezbedne, aby zapewni¢ prawo do ponownej sprzedazy.
Zatem nalozenie na pozwang spdlke generalnego zakazu uzywania wspélnotowych znakoéw towarowych, ktérych spor
niniejszy dotyczy, do poinformowania o tym, ze pozwana specjalizuje sie w sprzedazy uzywanych samochodéw marki
M. i czeéci zamiennych do tych samochodéw, nie jest uprawnione.

Zupelie inng natomiast kwestig jest ocena czy konkretna forma reklamy stosowana przez pozwana spotke nie jest
sprzeczna z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu. To wlaénie konkretne sposoby uzywania w reklamie znaku
towarowego przez przedsiebiorce dokonujacego sprzedazy towar6w wprowadzonych pod tym znakiem do obrotu
na terenie Wspdlnoty winny podlega¢ kontroli z punktu widzenia zgodnosci z uczciwymi praktykami w przemysle i
handlu.

Co do zasady zgodzi¢ sie nalezy z Sagdem Okregowym, zZe za sprzeczne z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu
nalezaloby uzna¢ takie uzywanie znaku, ktére moze wywola¢ mylne wrazenie, ze miedzy uprawnionym z rejestracji a
sprzedawca istnieja wiezi handlowe, w szczego6lnosci, ze przedsiebiorstwo sprzedawcy nalezy do sieci dystrybucyjnej
uprawnionego z rejestracji, lub ze miedzy obydwoma przedsiebiorcami istnieje jaki$ szczegolny zwiazek.



Zdaniem Sadu Apelacyjnego sposéb reklamy stosowany przez pozwana spolke w istocie moze wywolywaé mylne
wrazenie, ze miedzy powodowymi spoétkami, uprawnionymi do korzystania z przedmiotowych wspdlnotowych znakow
towarowych a pozwang spoétka, jako sprzedawca, istnieja wiezi handlowe, w szczegolnos$ci, ze przedsiebiorstwo
sprzedawcy nalezy do sieci dystrybucyjnej uprawnionego z rejestracji, lub ze miedzy obydwoma przedsiebiorcami
istnieje jaki§ szczegélny zwigzek. Nie jest w szczegdlnoSci wystarczajace wskazanie, ze pozwana spodtka jest
niezaleznym dealerem. Uzycie slowa dealer w powszechnym rozumieniu wskazuje na sprzedawce pojazdow
powiazanego gospodarczo z producentem czy tez dystrybutorem aut.

Dlatego tez Sad Apelacyjny uznal, ze wszelkie watpliwoéci zostana rozwiane, gdy uzyciu przez pozwang znakow
towarowych, ktérych ochrony dotyczy niniejszy spor, towarzyszy¢ bedzie jednoczesne wskazanie, ze chodzi o handel/
sprzedaz samochodéw zakupionych w autoryzowanych salonach lub samochodéw uzywanych, badz tez czeSci
samochodowych. Sama pozwana spotka wskazala bowiem, iz prowadzi handel/sprzedaz samochodéw zakupionych w
autoryzowanych salonach lub samochodéw uzywanych oraz czesci samochodowych do samochodéw marki M..

Z tych powodéw Sad Apelacyjny na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. zmienil cze$ciowo zaskarzony wyrok organiczajac
zakaz uzywania slowno-graficznego wspdlnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji
Rynku Wewnetrznego pod nr (...) i graficznego wspdlnotowego znaku towarowego oraz ich odmian kolorystycznych
w odniesieniu do uslug handlu samochodami, czeSciami samochodowymi i akcesoriami samochodowymi, w
tym w miejscach prowadzenia przez pozwang dzialalnoSci, na Scianach budynkéw, banerach, bilbordach i na
stronach internetowych pozwanej, w mediach informacyjnych, w tym na portalach ogloszeniowych, w materialach
promocyjnych i reklamowych do sytuacji, gdy uzyciu tych znakéw nie towarzyszy jednoczesne wskazanie, ze chodzi
o handel/sprzedaz samochod6éw zakupionych w autoryzowanych salonach lub samochodéw uzywanych, badz tez
cze$ci samochodowych. W pozostalym zakresie powodztwo, jako niezasadne bowiem oznaczajace w istocie catkowity
zakaz uzywania znakéw towarowych, podlegalo oddaleniu. W ten sam sposob ograniczony zostal nakaz zniszczenia
stanowiacych jej wlasnos¢ szyldow, banerow, bilbordow, plakatéw, ulotek i naklejek na pojazdy orzeczony w punkcie
trzecim zaskarzonego wyroku.

Z uwagi na to, iz na skutek wyzej wskazanych zmian zaskarzonego wyroku, powodowe spotki wygraly proces w
mniejszym zakresie, niz wynikato to z zaskarzonego wyroku, Sad Apelacyjny uznal, ze zachodzi konieczno$¢ dokonania
korekty rozstrzygniecia w przedmiocie kosztow procesu. Sad Apelacyjny uznal, ze biorac pod uwage calo$¢ roszczen
powodek i ostateczny wynik procesu, powddki wygraly jedynie w polowie. Z tego powodu zmieniony zostat zaskarzony
wyrok rowniez w punkcie szostym poprzez okreslenie kwoty, ktora pozwana obowiazana jest uiéci¢ na rzecz Skarbu
Panstwa - Sagdu Okregowego w Warszawie na kwote 2500 zl, oraz zobowigzanie kazdego z powodow: (...) z siedzibg
w (...)w Japonii oraz M. (...) z siedzibg w W. w Belgii do uiszczenia na rzecz Skarbu Panstwa - Sagdu Okregowego
w Warszawie kwot po 750 zl tytulem nieuiszczonych kosztéw sadowych, a w punkcie si6dmym i 6smym poprzez
zniesienie wzajemnie miedzy stronami kosztow procesu.

W pozostalym zakresie apelacja pozwanej, jako bezzasadna, zostala oddalona w oparciu o art. 385 k.p.c.

Na podstawie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c. Sad Apelacyjny zniést wzajemnie miedzy stronami koszty postepowania
apelacyjnego.



