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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dnia 28 listopada 2008 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII

Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych

w skladzie nastepujacym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
Protokolant referent stazysta Wioleta Lech
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2008 .
sprawy z powddztwa B AG w M (Niemcy)
przeciwko T prowadzacemu dzialalno$¢ gospodarcza pod firma Zw G

- 0 ochrone praw z rejestracji wspolnotowych znakow towarowych

1. zakazuje T prowadzacemu dzialalno$¢ gospodarcza pod firma Z w G uzywania stowno-
graficznego wspolnotowego znaku towarowego przedstawiajacego okrag z elementem
szachownicy, okolonej otokiem w ktéry wpisane s3 litery BMW, zarejestrowanego w
Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerem 000091884 na

rzecz BAG w M, w celu informacyjnym oraz reklamowym ;

2. zakazuje pozwanemu uzywania stownego wspolnotowego znaku towarowego BMW,
zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante na rzecz
powoda pod nr 000091835, w sposob niezgodny z uczciwymi praktykami w handlu, a w
szczegblnosci w sposob mogacy wywota¢ u potencjalnych klientow T przekonanie co do
istnienia zwigzkow gospodarczych pomiedzy stronami, w tym uzywania tego znaku w

sformutowaniach : Serwis BMW lub Serwis BMW T;



3. w pozostalej czesci powodztwo oddala;

4. zasadza od pozwanego na rzecz powoda kwote 3.777 (trzy tysiace siedemset siedemdziesiat

siedem) ztotych, tytutem zwrotu kosztow procesu.

UZASADNIENIE

Powolujac sie na przepisy art. 98 ust.1 w zw. z art. 9 ust. 2, art. 12 oraz 13 Rozporzadzenia
Rady (WE) w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego B AG w M wnidst o zakazanie T

prowadzacemu dziatalnos¢ gospodarcza pod firma Zw G :

1. uzywania w celu informacyjnym oraz reklamowym stowno-graficznego znaku towarowego
przedstawiajacego okrag z elementem szachownicy, okolonej otokiem, w ktory wpisane s3
litery BMW, zarejestrowanego pod nr 000091884 w klasach 1-42 klasyfikacji nicejskiej (m.in. w

klasie 12 do oznaczania pojazddw i ich czesci),

2. uzywania stownego znaku towarowego BMW, zarejestrowanego pod nr 000091835, w klasach
1-42 klasyfikacji nicejskiej, w sposob niezgodny z uczciwymi praktykami w handlu, w
szczegolnosci mogacy wywola¢ przekonanie potencjalnych klientéw pozwanego co do
istnienia miedzy stronami zwigzkow gospodarczych, w tym uzywania znaku w

sformutowaniach typu T BMW Serwis oraz Serwis BMW.

Ponadto, na podstawie art. 287 ust. 2 ustawy z 30 VI 2000 r. Prawo wilasnosci przemystowej
w zw. z art. art. 98 ust. 2 Rozporzadzenia powod wnidst o nakazanie pozwanemu opublikowania
w ogdlnopolskich wydaniach Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej, na stronach redakcyjnych
poswieconych prawu lub ekonomii, obramowanych i widocznych ogtoszen o powierzchni co
najmniej 20% strony kazdej z tych gazet, o nastepujacej tresci : T przyznaje, ze zakres oraz sposéb
uzywania przez niego znakéw towarowych zarejestrowanych na rzecz B AG (znaki BMW)
wykraczat poza dozwolony zakres uzycia znakéw BMW w celu reklamowym oraz informacyjnym
oraz mogt wywoltaé przekonanie u klientéw co do istnienia ewentualnych zwigzkéw gospodarczych
pomiedzy jego przedsiebiorstwem a firmq BMW. T wyraza gtebokie ubolewanie z tego powodu oraz

przeprasza firme BMW, a takze klientéw za ewentualne powstate pomytki.

W motywach powdd wyjasnil, ze jest renomowanym producentem samochodéw osobo-
wych, akcesoridw i czesci zamiennych do tych samochodéw. Prowadzi sprzedaz i $wiadczy ustugi
serwisowe za posrednictwem dealeréw, dzialajacych na podstawie zawartych z nim umodw.
Ubiegajacy sie o uzyskanie statusu autoryzowanego dealera BMW zobowiazani s3 spetni¢ wymogi
organizacyjne, gwarantujace $wiadczenie ustug na wysokim poziomie jakosciowym, m.in.

stosowa¢ wylacznie oryginalne czesci BMW. Kwalifikacje pracownikow zatrudnionych przy
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sprzedazy oraz serwisowaniu samochodow s3a doskonalone poprzez udzial w szkoleniach

organizowanych przez B Group.

Przedsiebiorstwo powoda zostalo zalozone w 1916 r. w M, a w 1928 r. rozpoczeto produkcje
samochodow. Od 1926 r. akcje B notowane s3 na gieldzie. Powod sprzedaje rocznie okoto 1,4
miliona samochoddéw, osiggajac obroty na poziomie ok. 48,9 mld euro i zatrudniajagc ponad
106.000 pracownikow. Koncern jest reprezentowany w ponad 150 krajach. Sklada sie z 33 przedsie-
biorstw i 3.000 salonéw sprzedazy. Posiada 23 zaklady produkcyjne i montazowe w 14 krajach
Europy, Ameryki Poélnocnej, Afryki i Azji. Produkty i ustugi B sa obecne na polskim rynku od

kilkudziesieciu lat. Od 2002 r. dziala w Polsce, jako spotka zalezna powoda, B Sp. z 0.0. w W.

Od wielu lat koncern konsekwentnie buduje pozycje marki BMW, nie tylko gwarantujac
odpowiedniej jakosci produkty, ale tez prowadzac globalne kampanie telewizyjne, sponsoring
sportowy i kulturalny. Niebagatelne znaczenie dla ugruntowania pozycji marki ma udziat B w
wyscigach Formuty 11 sukcesy BMW Sauber Formuta 1 Team. Jest faktem powszechnie znanym, ze
konsumenci, nawet osoby nie bedace uzytkownikami samochodow BMW, 1acza produkty i ustugi
powoda z najwyzszg jakoscig. Symbolem pozytywnych wyobrazen o przedsiebiorstwie powoda s3
jego znaki towarowe. Niewatpliwie wywotuja one w $wiadomosci potencjalnych odbiorcow pozy-
tywne skojarzenia, nadajac towarom i ustugom powoda przymiot wysokiej jakosci. Renoma marki
BMW we Wspolnocie zostata potwierdzona w orzeczeniu Europejskiego Trybunatu Sprawiedli-
wosci z 23 I 1999 1., wydanym w sprawie nr C-63/97 B AG i BMW Nederland BV vs Ronald Karel
Deenik. Trybunal dokonat w nim takze analizy dopuszczalnych form uzycia znaku towarowego

przez osobe trzecia bez zgody wlasciciela znaku.

Powdd uprawniony jest do wielu znakéw towarowych zawierajacych w swej grafice i/lub

tresci element stowny BMW, m.in. do wspdlnotowych znakéw towarowych :

a. slownego BMW, zarejestrowanego pod nr 000091835 dla towaréw w klasach 1-42 klasyfikacji

nicejskiej (m.in. pojazddéw i ich czesci - klasa 12);

b.  stlowno-graficznego, przedstawiajacego okrag z elementem szachownicy, okolonej otokiem
w ktory wpisane sa litery BMW, zarejestrowanego pod nr 000091884 dla towarow w klasach

1-42 klasyfikacji nicejskiej (m.in. pojazddw i ich czesci - klasa 12).

T jest wlascicielem zaktadu handlowo-ustugowego w ktorym prowadzi sprzedaz samocho-
dow uzywanych i $wiadczy ustugi naprawcze. Od 1991 r. do 2004 1., kiedy to strony ostatecznie
zakonczyly wspdlprace, miat status autoryzowanego dealera BMW. O prowadzonej obecnie
dziatalnosci pozwany informuje m.in. w Internecie. Jak podaje, sprzedaje i serwisuje samochody
roznych marek, w szczegélnosci samochody marki BMW. Na stronie powitalnej witryny

internetowej przedsiebiorstwo pozwanego jest oznaczone jako Serwis BMW -T. Na kolejnych



stronach zamieszczona jest m.in. nastepujaca informacja: nasza zaloga sktada sie z
wykwalifikowanych specjalistéw, ktérych umiejetnosci sq stale doskonalone, m. in. podczas szkoleri
organizowanych przez B Group. Stwierdzenie to nie jest zgodne z prawda - pracownicy pozwanego
nie s3 bowiem uczestnikami szkolen realizowanych w ramach Grupy B. Jednoczesnie pozwany
wskazuje, ze przy wszystkich naprawach korzysta zaréwno z czesci oryginalnych, jak i z

zamiennikéw renomowanych firm, obecnych na rynku.

W sasiedztwie zakladu pozwanego znajduje sie tablica informacyjna z napisem T
sprzedaz serwis czesci wraz z numerem telefonu pozwanego oraz Logo BMW, zajmujacym ok.
2/5 calej powierzchni tablicy. W kontaktach telefonicznych zaklad handlowo-ustugowy

pozwanego okresla sie jako Serwis BMW.

Zdaniem powoda, takie formy uzywania znakow towarowych BMW naruszaja jego prawa.
Wezwany do zaniechania naruszen oraz czynow nieuczciwej konkurencji, T oswiadczyt, ze
posiada stosowne zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci gospodarczej. Ponadto wskazal, ze w
zwigzku naprawami samochodéw marki BMW uczestniczy w programie BMW wiecej niz czesci,
ktory zaklada sprzedaz oraz montaz oryginalnych cze$ci BMW. Zdaniem pozwanego, dziatania
takie usprawiedliwiaja stosowane przez niego formy uzywania znakéw BMW. Pozwany nie

wyrazit zgody na warunki ugody proponowanej mu przez powoda.

B AG odwotatl sie do przepisu art. 9 ust.a Rozporzadzenia, statuujacego wylacznosc
wlasciciela w zakresie wszelkich form uzywania wspoélnotowego znaku towarowego, ktéra doznaje
ograniczen jedynie w okreslonych przepisami wypadkach i na warunkach w nich ustalonych.
Zgodnie z art. 12, wspolnotowy znak towarowy nie uprawnia wilasciciela do zakazania osobie
trzeciej uzywania w obrocie znaku towarowego w przypadku, gdy jest to konieczne dla wskazania
przeznaczenia towaréw lub ustlug, w szczegdlnosci bedacych akcesoriami lub czesciami
zapasowymi, pod warunkiem Ze osoba ta uzywa go zgodnie z uczciwymi praktykami w przemysle

i handlu.

W ocenie powoda, sposob uzywania przez pozwanego Logo BMW jednoznacznie nasuwa
skojarzenie co do zwiazkéw przedsiebiorstw stron. Logo nie jest uzywane w celu poinformowania
klienteli o przeznaczeniu $wiadczonych ustug, czy tez o sprzedazy uzywanych samochodow
BMW, ale dla oznaczenia przez T jego wilasnej dziatalnosci gospodarczej. Uzywanie Logo BMW w
celu reklamowym - w jakiejkolwiek formie - nie jest konieczne dla poinformowania klienteli o
rodzaju prowadzonej dzialalno$ci. Pozwany wykorzystuje w ten sposéb sile odrozniajaca oraz
renome znaku BMW w celu uwiarygodnienia wlasnej dzialalnosci oraz przekonania klienteli o jej
wysokiej jakosci. Dziatanie to jest szkodliwe dla odrozniajacego charakteru oraz renomy znaku
towarowego, jakos¢ uslug pozwanego pozostaje bowiem catkowicie poza kontrola powoda.

Wykorzystywanie renomy znaku BMW i sily przyciggania klienteli staje sie dla pozwanego



zrodtem nienaleznych korzysci.

Dozwolona funkcje informacyjna i reklamowa znaku towarowego pozwany moze zrealizo-
wac¢ w sposob wystarczajacy oraz nalezycie chroniacy jego interesy poprzez zgodne z prawem
uzycie stownego znaku towarowego BMW. Jednak, zdaniem powoda, formy uzywania go w celu
reklamowym takze wykraczaja poza ramy art. 12. [ w tym wypadku pozwany uzywa znaku BMW
do oznaczenia prowadzonej dzialalnosci jako takiej, a nie w celu poinformowania klientow, ze w
jej ramach m.in. sprzedaje i naprawia samochody marki BMW. Uzycie znaku w nazwie przedsie-
biorstwa nasuwa jednoznaczne skojarzenia co do istnienia wiezi handlowych pomiedzy stronami.
Nie jest réwniez usprawiedliwione okreslanie przedsiebiorstwa pozwanego jako Serwis BMW w

kontaktach z klientami.

Z tych wzgledéw konieczne jest catkowite zakazanie uzywania stowno-graficznego znaku
towarowego BMW oraz zakazanie uzywania stownego znaku BMW we wskazanych sformutowa-
niach, jak rowniez we wszelkich innych, ktore s3 niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu. Za
takie nalezy uzna¢ sformutowania mogace wywotywaé wrazenie co do istnienia wiezi gospodar-

czych pomiedzy stronami)

Na poparcie swych zadan, uzasadnionych przepisami art. 98 Rozporzadzenia i art. 287 ust.
2 p.w.p., B AG zawnioskowal dowody z dokumentéw urzedowych i prywatnych oraz z fotografii.

(k.1-146 akt sygn. XXII GWzt 3/08 oraz k.1-29, 128-133)

W dniu 25 VIII 2008 r. Sad postanowit o udzieleniu B AG w M zabezpieczenia jego
roszczen o ochrone praw z rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych, zakazujac T
prowadzacemu dzialalno$¢ gospodarcza pod firma Z w G, na czas trwania procesu uzywania w
celu reklamowym oraz informacyjnym stowno-graficznego znaku towarowego, przedstawiajacego
okrag z elementem szachownicy, okolonej otokiem, w ktory wpisane s3 litery BMW,
zarejestrowanego pod nr CTM-000001884, jak réwniez zakazujac pozwanemu postugiwania sie
sfownym znakiem towarowym BMW, zarejestrowanym pod nr CTM-000091835, w szczegolnosci
w okresleniach Serwis BMW-T lub Serwis BMW dla oznaczania wlasnej dziatalnosci

gospodarczej. (k.58-62)

Postanowieniem z 4 XI 2008 r. Sad Apelacyjny w Warszawie oddalit zazalenie T na

postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia. (k.127, 221-226)

Odpowiadajac na pozew T prowadzacy dziatalnos¢ gospodarcza pod firma Z w G wnidst o

oddalenie powddztwa i zasadzenie na jego rzecz kosztéw procesu.

W motywach pozwany przyznal, ze prowadzi za zezwoleniem, dzialalno$¢ gospodarcza w



zakresie swiadczenia ustug serwisowych. W latach 1991-2004 miat status autoryzowanego dealera
B. W jego przekonaniu, T jest uprawniony do uzywania wspolnotowych znakéw towarowych
BMW w celach informacyjnych. Jest to bowiem konieczne dla wskazania przedmiotu
prowadzonej przezen dzialalnosci, odpowiada usprawiedliwionym potrzebom uzywajacego i
korzystajacych z jego ustug, jest takze zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji i handlu. Bez
uzycia znakow powoda pozwany nie moze poinformowac potencjalnych klientéw o profilu
prowadzonej dziatalnosci. Znaki BMW umieszcza wylacznie w miejscu, w ktérym dziatalnosc jest

prowadzona

Na stronach internetowych pozwany okresla sie jako niezalezny serwis BMW. Wyraznie i
czytelnie informuje klientow, Ze wspolpraca stron zostata zakonczona, a uzywane znaki towarowe
odnosza sie wylacznie do produktow, ktdrych dotyczg $wiadczone przezen ustugi, brak natomiast
pomiedzy stronami jakichkolwiek zwigzkéw. Stosowane przez pozwanego oznaczenie moze
wywotywac jedynie skojarzenie z warstwa graficzng znakow towarowych BMW, nie zachodzi

jednak zadne ryzyko wprowadzenia klientow w blad. (k.106-112)

Na poparcie swych twierdzenn pozwany zawnioskowal dowdd z dokumentow i fotografii
(zalaczonych do zazalenia k.78-88) oraz z przestuchania w charakterze strony. Ten ostatni
wniosek zostal jednak oddalony ze wzgledu na niewskazanie przez profesjonalnego pelnomocnika
pozwanego tezy dowodowej, uniemozliwiajace Sagdowi ocene, czy dowdd ma istotne znaczenie dla

rozstrzygniecia sprawy. (art. 227 k.p.c.) (k.106-110, 215-216)

Sad pominat twierdzenia i oddalit wnioski dowodowe zgtoszone przez pozwanego z uchy-
bieniem terminu okreslonego w art. 479'* § 2 k.p.c. w pismie procesowym z 14 XI 2008 r. Zmiana

osoby petnomocnika nie jest okoliczno$ciag mogaca usprawiedliwia¢ opoznienie. (k.199-212, 216)

Bezsporne w sprawie jest, ze :

B AG z siedzibg w M jest renomowanym producentem samochoddéw osobowych,
akcesoriow i czesci zamiennych do tych samochoddéw. Powod prowadzi sprzedaz czesci
zamiennych i $wiadczy uslugi serwisowe za posrednictwem sieci dealerow, dzialajacych na
podstawie zawartych z nim umdw. Ubiegajacy sie o uzyskanie statusu autoryzowanego dealera B
zobowiazani s3 spetnia¢ stawiane im wymogi organizacyjne, gwarantujac swiadczenie ustug na
wysokim poziomie jakosciowym, a szczegdlnie stosowac wylacznie oryginalne czesci. Kwalifikacje
pracownikéw zatrudnionych przy sprzedazy oraz serwisowaniu samochodéw marki BMW s3

doskonalone przez szkolenia organizowane w ramach B Group.

Przedsiebiorstwo B AG zostalo zalozone w 1916 r. w M, a w 1928 r. rozpoczelo produkcje

samochodow. Od 1926 r. jego akcje notowane s3 na gietdzie. Powdd sprzedaje rocznie okoto 1,4



miliona samochodoéw, osiggajac obroty na poziomie ok. 48,9 mld Euro oraz zatrudniajac ponad
106.000 pracownikoéw. Koncern B jest reprezentowany w ponad 150 krajach. Sklada sie z 33
przedsiebiorstw i 3.000 salonow sprzedazy. Posiada 23 zaklady produkcyjne i montazowe w 14
krajach Europy, Ameryki Pétnocnej, Afryki i Azji. Produkty i ustugi BUW s3a obecne na polskim

rynku od kilkudziesieciu lat. Od 2002 r. dziala w Polsce jego spotka zalezna, B Sp. z 0.0. w W.

Od lat koncern konsekwentnie buduje pozycje marki BMW nie tylko gwarantujac
odpowiedniej jakosci produkty, ale takze prowadzac globalne kampanie telewizyjne, sponsoring
sportowy i kulturalny. Konsumenci, w tym takze osoby nie bedace uzytkownikami samochodow
marki BMW, 13cza produkty i ustugi B AG z najwyzsza jakoscig. (tak tez informacje o

przedsiebiorstwie powoda k.33-59 akt sygn. XXII GWzt 3/08)

Powod uprawniony jest do wielu znakow towarowych zawierajacych w swej grafice i/lub

tresci element stowny BMW, m.in. do wspdlnotowych znakéw towarowych :

c.  stownego - BMVW, zarejestrowanego pod nr 000091835 decyzja Urzedu Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego w Alicante z dnia 25 II 2000 r., z pierwszenistwem od dnia 1 IV 1996 r., dla

towardw w klasach 1-42 klasyfikacji nicejskiej (m.in. pojazdéw i ich czesci - klasa 12);

d. slowno-graficznego, przedstawiajacego okrag z elementem szachownicy, okolonej otokiem
w ktory wpisane sg litery BMW, zarejestrowanego pod nr 000091884 decyzja Urzedu
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante z 23 IIl 1999 r., z pierwszenstwem od dnia 1
IV 1996 r., dla towaréw w klasach 1-42 klasyfikacji nicejskiej (m.in. pojazdow i ich czesci -
klasa 12). (tak tez wydruki z bazy danych OHIM k.60-104 akt sygn. XXII GWzt 3/08,

$wiadectwa rejestracji k.134-193)

Wspolnotowe znaki towarowe BMW s3 powszechnie znane i cieszg sie niekwestionowanga
renoma. Sa symbolem pozytywnych wyobrazen konsumentéw o przedsiebiorstwie powoda.
Wywotuja w $wiadomosci potencjalnych klientow pozytywne skojarzenia, nadajac towarom i

ustugom $wiadczonym przez B AG przymiot wysokiej jakosci.

T, prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza pod firma Z w G. (tak tez wydruk z ewidencji
dzialalnosci gospodarczej k.105 akt sygn. XXII GWzt 3/08, kopia zaswiadczenia Urzedu Miejskiego
w G k.26-29), sprzedaje i serwisuje samochody roznych marek, w szczegolnosci BMW. Od 1991 do
2004 1., kiedy to wspélpraca zostala ostatecznie zakonczona miat status autoryzowanego dealera

B.

O prowadzonej dziatalnosci gospodarczej T informuje m.in. na swojej stronie internetowej
www.T.com.pl . Na stronie powitalnej przedsiebiorstwo pozwanego bylo do niedawna oznaczone

jako :

serwis BMW -T
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salon serwis komis pomoc drogowa

Na kolejnych stronach informowal, Ze od 1 II 2004 r. pozwany nie jest autoryzowanym
dealerem BMW, obecnie dziala jako Niezalezny Serwis BMW. Siedzibe zakladu oznaczal na
planie jako BMW T. Pozwany stwierdzal ponadto : nasza zatoga sktada sie z wykwalifikowanych
specjalistéw, ktorych umiejetnosci sq stale doskonalone, m. in. podczas szkoleri organizowanych
przez BMW Group, co nie bylo zgodne z prawda. Jednoczesnie pozwany wskazywal, ze przy
wszystkich naprawach korzysta zaréwno z czesci oryginalnych, jak i z zamiennikéw
renomowanych firm, obecnych na rynku. (tak tez wydruki ze strony internetowej pozwanego z 16

VI 2008 1. k.106-117 akt sygn. XXII GWzt 3/08)

Obecnie pozwany oznacza swoje przedsiebiorstwo na stronie www.T.com.pl jako T -
Niezalezny serwis BMW. Takie oznaczenie zostalo umieszczone na tablicy informacyjnej przed
salonem. Stowny znak towarowy BMW jest wyraznie wiekszy od pozostalych elementow
informacji, dominujagc nad nimi. Na budynku salonu widnieje wylacznie nazwa T. (tak tez

wydruki ze strony internetowej pozwanego z 5 IX 2008 r. k.78, 83-88 i fotografie k.79-80)

W sasiedztwie zakladu pozwanego, oddalona o goo m, znajduje sie tablica informacyjna z
napisem T sprzedaz, serwis, czesci, numerem telefonu pozwanego o 32 - 279 21 84 oraz stowno-
graficznym wspdlnotowym znakiem towarowym BMW, zajmujacym okoto 2/5 calej powierzchni
tablicy. (tak tez fotografia k.u8 akt sygn. XXII GWzt 3/08, k.82) Na innej tablicy pozwany umiescit
obok informacji dotyczacej jego przedsiebiorstwa dwa stowno-graficzne wspolnotowe znaki
towarowe BMW (tak tez fotografia k.81). W kontaktach telefonicznych zaklad handlowo-

ustugowy pozwanego okresla sie jako Serwis BMW.

Okolicznosci faktyczne istotne dla rozstrzygniecia sporu ustalone zostaly przez Sad w
oparciu o zgodne twierdzenia stron, dodatkowo poparte dokumentami urzedowymi i
prywatnymi, a takze fotografiami, nie budzacymi watpliwosci Sadu co do ich prawdziwosci. Spor
nie dotyczyt faktow lecz ich oceny prawnej — uprawnienia pozwanego do uzywania wspdlno-
towych znakow towarowych BMW w zwigzku z prowadzeniem przezen dziatalnosci

gospodarczej.

Sad Wspdlnotowych Znakow Towarowych i Wzoréw Przemystowych zwazyt :

Wspolnotowy znak towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym, funkcjonujacym w
oparciu o unormowania rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 XII 1993 r. w sprawie
wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U.UE.L. 94.11.1 z dnia 14 [ 1994 1., Dz.U.UE-sp.17-1-146),
ktore reguluje w sposdb catosciowy kwestie zwigzane ze znakami dla towaréw lub ustug, w

szczegolnosci zasady ich rejestracji, wynikajace z niej prawa oraz ich ochrone.

8



Znak ma charakter jednolity. Wywotuje on ten sam skutek w catej Wspdlnocie, a zatem i w
kazdym z Panstw Czlonkowskich. (art.1 ust.2) Moze skiada¢ sie z jakiegokolwiek oznaczenia,
przedstawionego w formie graficznej, pod warunkiem, Ze umozliwia ono odréznianie towarow
lub ustug jednego przedsiebiorstwa od towaréw lub ustug innych przedsiebiorstw. (art.4)
Podstawowa funkcja znaku towarowego jest bowiem zagwarantowanie konsumentowi
lub koncowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi
oznaczonych znakiem, odrdézinienia, bez ewentualnosci wprowadzenia w blad, tego
towaru lub ustug od towarow lub ustug innego pochodzenia. (por. wyroki ETS z 23 V 1978 1.
w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, wyrok Sadu

Pierwszej Instancji z 14 X 2006 1. w sprawach polaczonych T-81, 82, 103/03 Venado)

Wspdlnotowy znak towarowy uzyskuje sie poprzez rejestracje (art. 6), ktora jest skuteczna
na terenie catej Wspolnoty, od 1 V 2004 r. takze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Znak
rejestrowany jest przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante na okres 10 lat od
daty dokonania zgloszenia (art.46), z mozliwoscia przedtuzenia okresu ochrony. Prawa z

rejestracji sa skuteczne wobec 0séb trzecich z dniem publikagji. (art.9 ust. 3 zdanie pierwsze)

Rozporzadzenie stanowi, ze précz, wymienionych w art. 7 ust.1 bezwzglednych podstaw
odmowy rejestracji, na skutek sprzeciwu wlasciciela wczesniejszego znaku, zgtoszonego znaku nie

rejestruje sie w razie stwierdzenia :
0 identycznosci znakéw oraz towardw lub ustug

0 ich podobienstwa wywotujacego prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad opinii publicznej

(art.8ust.1a.ib.),

0 identycznosci lub podobienistwa znakow bez wzgledu na rodzaj towarow lub ustug, jezeli
wczesniejszy znak wspdlnotowy cieszy sie renoma we Wspolnocie i jego uzywanie bez uzasad-
nionego powodu przynosiloby nienalezyte korzysci lub byloby szkodliwe dla odrézniajacego

charakteru lub renomy wczesniejszego znaku towarowego. (ust.5 art. 8)

Dla niniejszych rozwazan najwazniejszy jest przepis art. 9 Rozporzadzenia, ktdry

przyznaje wlascicielowi prawo wylacznego i niezakléconego uzywania zarejestrowanego
znaku oraz prawo zakazania osobom trzecim czynienia z niego uzytku w obrocie
gospodarczym. Niezmiernie doniosly, ust. 1. wskazuje, ze znak towarowy jest dobrem, ktorego
warto$¢ wyznaczaja nie tylko korzysci plynace dla uprawnionego z funkcji oznaczenia
pochodzenia, zawierajac przy tym negatywna definicje znaku, okreslajac sfere zakazow, jakie

uprawniony jest wladny ustanowic¢ wobec 0so6b trzecich.

Wspdlnotowy znak towarowy przyznaje uprawnienie do zakazania wszelkim osobom,

ktore nie posiadaja zgody wlasciciela, uzywania w obrocie handlowym :



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

b. oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identycznosci lub podobienistwa do wspol-
notowego znaku towarowego oraz identyczno$ci lub podobienstwa towaréw lub ustug
ktorych dotycza znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad opinii

publicznej, ktére obejmuje rowniez prawdopodobienstwo ich skojarzenia;

c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku wspdlnotowego w odniesieniu do towarow
lub ustug, ktore nie s3 podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak wspolnotowy, w
przypadku gdy cieszy sie on renoma we Wspolnocie i gdy uzywanie tego oznaczenia bez
uzasadnionej przyczyny powoduje nienalezna korzys¢ albo jest szkodliwe dla odrézniajacego

charakteru lub renomy wspdlnotowego znaku towarowego. (art. 9 ust.1)

W istocie przepis ten sankcjonuje trzy odmienne sytuacje, powod wystepujacy na droge sadowa z
zadaniem zakazania pozwanemu naruszania jego prawa z rejestracji wspdlnotowego znaku
towarowego powinien wskaza¢ podstawe prawna dochodzonych roszczen oraz okolicznosci
faktyczne oraz udowodnic¢ spetnienie wszystkich przestanek okreslonych w pkt a., b. lub c. art. 9

ust. 1.

Pojecie renomy wigzane jest z bardzo dobra opinig o kims (np. przedsiebiorcy) lub o
czym$ (np. produkcie). Wielekro¢ powolywana, szczegolnie w prawie wilasnosci intelektualnej,
renoma nie jest definiowana w jezyku prawnym ani prawniczym. Ocena, czy okreslony
przedsiebiorca lub oferowany przezen produkt ciesza sie renoma dokonywana jest kazdorazowo

przez Sad w oparciu o przedstawione przez zainteresowang strone twierdzenia i dowody.

Przy definiowaniu pojecia i dokonaniu oceny, czy dany przedsiebiorca lub jego produkt
korzysta z renomy, warto postuzy¢ sie orzecznictwem Sadow wspolnotowych dotyczacym renomy
znakow towarowych. Juz w wyroku z 14 IX 1999 r. w sprawie C-375/97 (General Motors)
Europejski Trybunal Sprawiedliwosci WE stwierdzil, Ze elementem renomy znaku, jest jego
szeroka znajomos¢ przez relewantnych odbiorcow na okreslonym terytorium
(niekoniecznie powszechna znajomo$¢ w rozumieniu art. 6”° Konwencji paryskiej o ochronie
wlasnosci przemystowej z 20 111 1883 r.). Oceniajac, czy wymaganie jest spelnione, sad musi wzia¢

pod uwage wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, w szczegolnosci :

w» udziat znaku towarowego w rynku,
w» intensywno$¢, zasieg geograficzny i okres uzywania znaku,
<> wielko$¢ inwestycji poniesionych przez przedsiebiorstwo w zwigzku z jego promocja.

Kryteria te zostaly zastosowane przez Sad Pierwszej instancji w wyrokach z 13 XII 2004 r. w

sprawie T-8/03 (EMILIO PUCCI) i z dnia 25 V 2005 1. w sprawie T-67/04 (SPA-FINDERS) Takze w
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wyroku z 6 II 2007 r. w sprawie T-477/04 (TDK) Sad Pierwszej Instancji stwierdzil, ze aby spetni¢
wymog zwigzany z renoma, znak towarowy musi by¢é znany znacznej czesci odbiorcow
potencjalnie zainteresowanych oznaczonymi nim towarami lub ustugami. Rozstrzygajac o tym,
czy znak moze korzysta¢ z renomy Sad dokonuje szczegdéltowej i wszechstronnej oceny
zaoferowanych mu dowoddéw w odniesieniu do zakresu i poziomu dzialan handlowych,

sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, stuzacych budowaniu renomy jego znaku.

Sad zwraca uwage na rodzaj towaru, do ktérego znak sie odnosi, uzyskany przez nie
poziom sprzedazy, popularno$¢ wsrdéd konsumentéw, rozmiar, czestotliwos¢ i regularnosc¢
sponsorowania réznych wydarzen przyciagajacych duzo widzéw, w trakcie ktérych uzywano
znakow towarowych, pozwalajace na uznanie, ze znak towarowy spelnia kryterium renomy, a

zatem winien byc¢ znany znacznej czesci odbiorcow.

Zakazy okreslone w art. 9 ust.1 s3 zbiezne ze wzglednymi podstawami odmowy rejestracji
z art. 8 ust.1. i 5., stad dla sagdowej oceny istnienia naruszenia prawa z rejestracji istotne znaczenie
mie¢ beda rozwazania zawarte w orzeczeniach Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci i Sadu

Pierwszej Instancji w Luksemburgu odnoszace sie do :

7

% identycznosci lub podobienstwa do wcze$niejszego znaku towarowego,

7

% identycznosci lub podobienstwa towaréw lub ustug,

K/

% istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad (ryzyko konfuzji).

Poglady Sadéw wspolnotowych cechuje w tym zakresie duza jednolitosc i stabilno$é. W nowszych
orzeczeniach powolywane sa tezy wczesniejszych wyrokéw, do ktorych, jako majacych istotne
znaczenie dla zrozumienia pojecia naruszenia prawa z rejestracji wspolnotowego znaku

towarowego, Sad pragnie sie odniesc.

Identycznos¢ poroéwnywanych (przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia
wystepuje wowczas, gdy s3 one dokladnie jednakowe (tozsame) lub charakteryzujq sie
niedostrzegalnymi dla przecietnego konsumenta réznicami. Moga zatem wystepowaé na tyle
drobne, nieznaczace roznice, ze znaki s3 w praktyce trudne do odroznienia. Dla stwierdzenia, czy
w konkretnym przypadku znak i oznaczenie s3 identyczne, czy tez mozna moéwic¢ zaledwie o
podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech
znakéw i ich catosciowego oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie
uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta. (por. wyrok Trybunatu z 20 III 2003 r. w
sprawie C-291/00 LTJ Diffusion) Przy ustalaniu identycznosci towardw lub ustug nalezy sie
kierowa¢, w pierwszym rzedzie, ich przynaleznoscia do tych samych klas towarow lub ustug
wedtug klasyfikacji nicejskiej. (por. tez : Michat Mazurek Naruszenie prawa z rejestracji znaku
towarowego przez uzycie identycznego znaku dla identycznych towaréw (w swietle prawa
wspélnotowego). Europejski Przeglad Sadowy 11/2005 s.34-41)
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Catosciowa ocena zakltada pewna wspdtzaleznos¢ miedzy branymi pod uwage czynnikami,
w szczegdlnosci podobienstwem znakéw towarowych oraz podobienstwem towaréw lub ustug,
ktorych one dotycza, przy czym niski stopien podobienstwa miedzy oznaczonymi towarami lub

ustugami moze by¢ zréwnowazony znaczacym stopniem podobienistwa miedzy znakami towaro-

wymi i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznosci - por. wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-
388/00 ELS, z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 Echinacin, z 14 X 2006 r. w sprawach potaczonych

T-81, 82, 103/03 Venado)

B AG dysponuje prawami wylacznymi wynikajacymi z rejestracji wspélnotowych znakow
towarowych BMW. Znaki te, s3 uzywane przez T bez zgody powoda w postaci identycznej z ta w
jakiej zostaly zarejestrowane, dla oznaczenia towaréw i ustug w zakresie identycznym z tym w
jakim s3 chronione znaki towarowe - pojazdy i ich czesci, ich sprzedaz i naprawa. Niewatpliwie
zatem moze mie¢ tu miejsce naruszenie praw powoda, o ktéorym mowa w art. 9 ustia

Rozporzadzenia.

Wylaczno$é uprawnionego w zakresie uzywania wspdlnotowego znaku towarowego nie
jest nieograniczona. Zgodnie z art. 12 Rozporzadzenia, uprawniony nie moze zakazac¢ osobie

trzeciej uzywania w obrocie wspolnotowego znaku towarowego w przypadku, gdy :

O jest to konieczne (niezbedne) dla wskazania przeznaczenia towaréw lub uslug, w

szczegolnosci bedacych akcesoriami lub czesciami zapasowymi, pod warunkiem, ze

O osoba ta uzywa go zgodnie z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu (zastosowana przez
ustawodawce wspolnotowego klauzula generalna pozostawia orzecznictwu sprecyzowanie ka-
talogu zachowan, ktore nalezy uzna¢ za niedopuszczalng forme uzywania znaku

towarowego).

Przy wyktadni przepisu art. 12 warto odnies¢ sie do pogladéw Europejskiego Trybunatu
Sprawiedliwo$ci w Luxemburgu, wyrazonych w orzeczeniu z 23 Il 1999 r. wydanym w sprawie C-

63/97 Bayerische MotorenWerke AG oraz BMW Nederland BV vs Roland Karel Deenik.

Sprawa dotyczyla uprawnien pozwanego wilasciciela warsztatu samochodowego w Almere
(Holandia), uzywajacego stownego znaku towarowego BMW w zwigzku z ze sprzedaza uzywa-
nych samochodéw tej marki i ich serwisowaniem. Odpowiadajac na pytanie prejudycjalne Hoge
Raad der Nederlanden, Trybunat dokonat gruntownej wykladni art. 6 oraz 7 Pierwszej Dyrektywy
Rady (89/104/EWG) w sprawie harmonizacji przepiséw paristw cztonkowskich dotyczqcych znakéw

towarowych, odpowiadajacych unormowaniom art. 12 i 13 Rozporzadzenia.

Trybunat dopuscit mozliwo$¢ informowania o sprzedazy uzywanych samochodéw marki
BMW, jesli samochody z tym znakiem zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu przez BMW lub

za jego zgoda. (tak tez wyrok z 4 XI 1997 r. w sprawie C-337/95 Parfums Christian Dior) Stwierdzil,
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ze niedopuszczalne jest uzycie znakow BMW w celu reklamowania sprzedazy lub naprawy
samochodow marki BMVW, jezeli sposob ich uzycia moglby wywola¢ wrazenie co do
istnienia zwigzkow handlowych miedzy uprawnionym do znaku a uzywajacym go. (w
szczegolnosci wrazenie polegajace na tym, ze przedsiebiorstwo uzywajacego znaku przynalezy do

sieci dystrybucji BMW albo pomiedzy tymi przedsiebiorstwami istnieje okreslony zwiazek)

Wedtug Trybunatu, takie formy uzywania znakéw BMW w celu reklamowym nie s3 nie-
zbedne dla zapewnienia ochrony interesu uzywajacego znaku, polegajacego na mozliwosci
swobodnej sprzedazy towaréw i swiadczenia ustlug naprawczych. Z uwagi na renome znakow
BMVW, tego rodzaju reklama w sposob nieuczciwy narusza usprawiedliwione interesy
uprawnionego oraz negatywnie wplywa na warto$¢ znaku (wykorzystywanie renomy oraz
zdolnosci odrdzniajacej znaku). Jest tez sprzeczna ze szczegdlnym przedmiotem ochrony w
prawie znakéw towarowych, konieczno$cia zapewnienia uprawnionemu do znaku skutecznej
ochrony przed dzialalnoscia konkurentéw, szukajacych sposobu na nieuczciwe wykorzystywanie
pozycji oraz renomy znaku towarowego. Przez takie formy uzywania znakéw BMW w celu
reklamowym, osoba trzecia odnosi nienalezng korzys¢, polegajaca na przysporzeniu jej wlasnej

dziatalnos$ci przymiotu wysokiej jakosci.

Podmiot dokonujacy ponownej sprzedazy towaréw o charakterze prestizowym nie moze w
nieuczciwy sposdb dziala¢ na niekorzysc¢ stlusznego interesu uprawnionego z rejestracji znaku
towarowego. Musi on zwraca¢ uwage, aby swoja reklama nie umniejszy¢ wartosci znaku przez

oslabienie luksusowego i prestizowego charakteru okreslonego towaru.

Trybunat uznal, Ze z punktu widzenia regulacji wspoélnotowych nie stanowi naruszenia
prawa do znaku BMW informacyjne uzycie znakéw BMW w sformutowaniach typu: sprzedaz
samochodéw BMW, naprawa oraz konserwacja samochodéw BMW. (cyt. za Wilasnos¢
przemystowa, orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwosci Wspélnot Europejskich i Sqdu Pierwszej

Instancji. Wydanie II pod redakcja R. Skubisza. Zakamycze 2006 s. 55-74)

Podobne do cytowanych poglady Europejski Trybunat Sprawiedliwosci zaprezentowat w
wyroku z dnia 17 III 2005 r. wydanym w sprawie C-228/03 The Gillette Company i Gillette Group
Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy. Odpowiadajac na pytanie prejudycjalne finskiego sadu
krajowego (Korkein oikeus) Trybunat wskazat na istote i funkcje prawa wylacznego na znak
towarowy. (...) ograniczajgc skutki praw przystugujgcych wtascicielowi na mocy art. 5 dyrektywy
89/104, art. 6 tej dyrektywy ma na celu pogodzenie podstawowych interesow ochrony praw
do znaku z interesem swobodnego przeptywu towarow i swobody swiadczenia ustug na
wspélnym rynku w sposob umozliwiajqcy pelnienie przez znaki towarowe ich roli
zasadniczego elementu systemu nie-zakloconej konkurencji, ktdrego wprowadzenie i

zachowanie jest jednym z celéw traktatu. (...)
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Uzycie znaku towarowego przez osobe trzeciq, ktéra nie jest jego wiascicielem, jest
niezbedne do wskazania przeznaczenia towaru sprzedawanego przez te osobe, jezeli stanowi to w
praktyce jedyny sposéb podania odbiorcom zrozumiatej i kompletnej informacji o jego

przeznaczeniu w celu zachowania systemu niezaktéconej konkurencji na rynku tego towaru.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunatu wymég uczciwych praktyk stanowi w

istocie wyraz obowiazku poszanowania stusznych intereséw wlasciciela znaku towarowego (por.

cyt. wyrok w sprawie BMW oraz wyrok z 7 I 2004 r. w sprawie C-100/02 Gerolsteiner Brunnen).

Uzycie znaku jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemysle przede

wszystkim wtedy, gdy jest dokonywane w taki sposob, ze :

» moze sprawia¢ wrazenie istnienia powigzan gospodarczych miedzy osoba trzecia a
wlascicielem znaku towarowego

» narusza wartos¢ znaku poprzez osigganie nieuzasadnionych korzysci wynikajacych z jego
charakteru odrozniajacego albo renomy, albo

» prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku.

(por. takze Opinia Rzecznika Generalnego z g XII 2004 r.)

Przy wykladni art. 12 Rozporzadzenia mozna takze odwota¢ sie do utrwalonego orzecz-
nictwa Sadéw wspdlnotowych, dotyczacego prawdopodobienstwa wprowadzenia w bilad,
ktore istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uzna¢, ze dane towary lub ustugi pochodza z
tego samego przedsiebiorstwa, ewentualnie z przedsiebiorstw powigzanych gospodarczo.
(por. wyroki ETS z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4 V 1999 r. Rec. str. I-5507, w
sprawach potaczonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, z 22 VI 1999 r. w sprawie C-
342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 23 Il 2006 r. w sprawie C-206/04 Miilhens wyrok Sadu

Pierwszej Instancji z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties)

Osoba trzecia, nie dysponujgca zgoda uprawnionego z rejestracji wspolnotowego znaku
towarowego, moze go uzywac wylacznie w funkcji wskazania przedmiotu prowadzonej dziatal-
nosci gospodarczej, np., jak w tym przypadku, sprzedazy i naprawy samochodéw marki BMW.
Zwiazek wskazania (informagcji lub reklamy) z przedmiotem dziatalnosci, oznaczonym wspdlno-
towym znakiem towarowym musi by¢ nierozerwalny. Niedopuszczalne jest takie sformutowanie
informacji lub reklamy, ktére mogloby wskazywaé¢ na producenta samochodéw marki BMW,
sugerujac istnienie powigzania handlowego (prawnego lub gospodarczego) pomiedzy uprawnio-
nym z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego i osoba trzecia uzywajaca znaku w

warunkach art. 12c.

Uprawnienie z art. 12¢ Rozporzadzenia nie rozcigga sie na stowno-graficzny

wspolnotowy znak towarowy BMW. Znak ten nie okresla produktu, ale wskazuje na
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producenta, ktory jest wylacznie uprawniony do uzywania znaku CTM-000001884. W
przekonaniu Sadu, nie ma zadnego usprawiedliwienia dla uzywania bez zgody uprawnionego
znaku stowno-graficznego, ktéry wskazuje na co$ wiecej niz marka pojazdu, wskazuje wlasnie na
przedsiebiorce, wywotujac przekonanie o istnieniu pomiedzy nim a uzywajacym jego znaku
towarowego zwigzkow prawnych i/lub gospodarczych. Sad zgadza sie z zarzutami zgloszonymi w

tym zakresie przez powoda.

Dozwolona funkcje informacyjng i reklamowa pozwany moze realizowa¢ w sposob wys-
tarczajacy oraz nalezycie chronigcy jego interesy poprzez zgodne z prawem uzycie slownego
znaku towarowego BMW. Musi jednak przy tym zachowa¢ proporcje i tak formutowac¢ przekaz,
aby wynikalo z niego w sposéb niewatpliwy, ze oferuje on sprzedaz i naprawe samochodéw marki
BMW, nie sugerujac istnienia powigzan handlowych miedzy przedsiebiorstwami stron. Sadowa
ocena zakresu uprawnienn pozwanego do uzywania znaku stownego CTM-000091835 nie moze
mie¢ charakteru ogolnego. Moze odnosic¢ sie wylacznie do stwierdzonych form uzywania znaku

powoda.

Zwazywszy uplyw czasu od wydania orzeczenia przez Europejski Trybunat Sprawiedli-
wosci oraz specyficzne warunki istniejace w Polsce, Sad jest przekonany, ze formy uzywania
znaku BMW, uznane za dopuszczalne w wyroku z 23 II 1999 r. maja wylacznie charakter
przyktadowy. Dzialajacy obecnie na rynku motoryzacyjnym, w warunkach petnej konkurencji,
przedsiebiorcy musza mie¢ mozliwos¢ przedstawienia swojej oferty w sposob atrakcyjny i
przemawiajacy do potencjalnego klienta. Uzywane przy tym oznaczenia maja, z reguly, krotka,
uproszczong forme. Nie mozna naklada¢ na nieautoryzowanych sprzedawcow i serwisantow
samochodow obowigzku uzywania w oznaczeniach petnych informacji dotyczacych przedmiotu
prowadzonej przez nich dzialalnosci, jej charakteru i ewentualnych zwigzkéw z producentem

sprzedawanych lub naprawianych samochodow.

Informacja przekazywana na tablicach i banerach reklamowych musi by¢ kompletna, a
przy tym konkretna i mozliwie krétka, tak aby zwracata uwage wszystkich zainteresowanych na
przedsiebiorce. Nie moze ona natomiast eksponowac¢ przedmiotu sprzedazy/naprawy, sugerujac
powiazania przedsiebiorcy z producentem samochoddw, uprawnionym z rejestracji znaku

tOW&I‘OWGgO .

W warunkach polskich okreslenia SERWIS (czy SALON) byly przez lata nierozerwalnie
zwigzane z autoryzowanymi salonami sprzedazy i naprawy samochodéw okreslonej marki. Takie
przekonanie utrwalito sie niezaleznie od sieci dystrybucyjnej i producenta. Uzywanie dla
wskazania prowadzonej dzialalnosci gospodarczej oznaczenn SERWIS BMW (SALON BMW) w
powszechnym przekonaniu wskazuje na zwigzek handlowy prowadzacego salon lub serwis i

uzywajacego znaku towarowego BMW z B AG w M. Dolaczenie firmy lub nazwy polskiego
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przedsiebiorcy stuzy w takim wypadku wylacznie wskazaniu, ze jest on autoryzowanym dealerem

BMW.

Konfuzji nie usuwa umieszczenie elementu nieautoryzowany, jednak w takiej postaci, ze
w ogo6lnym odbiorze jest ono niedostrzegalne lub mato czytelne. Ryzyko pomylki istnieje nadal i

dotyka w szczegolnosci tych, ktérzy pozytywnie reaguja na znak towarowy BMW.

Wskazanie przedmiotu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej na stronach internetowych
przedsiebiorcow umozliwia w znacznie szerszym zakresie rozbudowanie, uszczegoélowienie
informacji/reklamy, czyniac ja bardziej odpowiadajaca rzeczywistosci. Tak tez postapil pozwany,
usuwajac ze strony internetowej www.T.com.pl wszystkie sformulowania mogace stwarzac

przekonanie o istnieniu pomiedzy nim a B AG zwigzkow handlowych.

Z powolanych wzgledow uzasadnione jest uznanie za niedopuszczalne, a zatem
stanowigce naruszenie prawa z rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych BMW uzywanie
przez pozwanego stowno-graficznego znaku towarowego BMW oraz stownego znaku BMW we
wskazanych sformulowaniach, jak réwniez we wszelkich innych, ktore sa niezgodne z uczciwymi
praktykami w handlu. Prowadzac dzialalnos¢ gospodarcza na konkurencyjnym rynku, pozwany
winien raczej budowa¢ wilasng pozycje przez fakt swiadczenia ustug wysokiej jakosci, niz przez

odniesienie do renomy producenta pojazdéw sprzedawanych i serwisowanych.

Pomimo zmiany tresci informacji zawartych na stronie internetowej, nie znika grozba
dalszego naruszania przez pozwanego praw z rejestracji wspdlnotowych znakoéw towarowych

BMW, co uzasadnia zastosowanie wzgledem T sankcji zakazowych.

Sady w sprawach wspdlnotowych znakéw towarowych maja wylaczna wilasciwos¢ w
sprawach, ktorych przedmiotem jest naruszenie oraz - jezeli zezwala na to ustawodawstwo
krajowe - zagrozenie naruszeniem praw do wspolnotowego znaku towarowego. (art. 92a.) Sady
uznaja znak za wazny, o ile nie jest to przedmiotem powddztwa wzajemnego o stwierdzenie

wygasniecia lub uniewaznienie. (art. 95 ust.1)

Skutki wspdlnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom Rozporzadze-
nia. W innych przypadkach, naruszenie znaku podlega prawu krajowemu odnoszacemu sie do
naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisow tytulu X. (art. 14 usta) W celu

zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji, na podstawie ust. 1 art. 9
rozporzadzenia mogg by¢ zakazane, w szczegolnosci, nastepujace dziatania :

umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
b. oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu

pod takim oznaczeniem lub oferowanie i $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;
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C. przywdz lub wywoz towarow pod takim oznaczeniem;

d. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. g ust.2)

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyl lub Ze z jego strony istnieje grozba naruszenia
wspolnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba zZe istnieja szczegolne powody zaniechania
tego, decyzje zakazujaca pozwanemu takich dzialan. Stosuje réwniez srodki, zgodnie z przepisami
ustawodawstwa krajowego, ktdérych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 98 ust.1)
Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym istniejg inne jeszcze sposoby ($rodki ochrony) znaku
przed naruszeniem, nieznane przepisom Rozporzadzenia, Sad Wspolnotowych Znakéw
Towarowych i Wzoréw Przemystowych powinien je, na wniosek powoda, zastosowa¢ do ochrony
znaku wspolnotowego. Odnosi sie to np. do orzeczenia o podaniu do publicznej wiadomosci
czesci albo calosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposéb i w zakresie okreslonym
przez sad. (art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. w brzmieniu obowigzujagcym po 20 VI

2007T.)

Sformulowanie - chyba ze istniejq szczegolne powody zaniechania — uprawnia Sad do
odstapienia od stosowania sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadajaca klauzuli generalnej art.
5 k.c., nie moze by¢ stosowana przez sad w postepowaniach w sprawach gospodarczych z urzedu.
Zainteresowany, uniknieciem sankcji pozwany, ktéry dopuscit sie naruszenia, winien
skonkretyzowaé te szczegdlne powody i wykaza¢ ich istnienie, pozostawiajac Sadowi (jako
arbitrowi) ich ocene, przy rozstrzyganiu o sposobie usuniecia skutkéw naruszenia prawa z

rejestracji.

Sad uznal, ze wystepujac na droge sadowa B AG w M, tak jak byt do tego zobowigzany

art. 479" § 1 k.p.c., juz w pozwie przedstawil wszystkie twierdzenia i dowody, z ktérych wynikaly :
o jego prawo z rejestracji stownego wspolnotowych znakéw towarowych BMW,

w» uzywanie przez pozwanego przy sprzedazy samochodoéw uzywanych i swiadczeniu ustug

serwisowych oznaczen identycznych ze znakami BMW,

<> przekroczenie przez pozwanego granic uprawnienia osoby trzeciej do uzywania

wspolnotowych znakéw towarowych wyznaczonych w art. 12c Rozporzadzenia,

moze zatem skutecznie zada¢ ochrony, powolujac sie na przepis art. 9 ust. 1a
Rozporzadzenia. W przekonaniu Sadu, faktem powszechnie znanym, nie wymagajacym dowodu

jest, ze sporne znaki s3 znakami renomowanymi.

Uznajac za dowiedziony fakt naruszenia wspolnotowych znakéw towarowych BMW Sad

Wspolnotowych Znakow Towarowych zadecydowal o zastosowaniu srodkéw majacych usungé
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jego skutki i zapobiec mu na przysztos¢, Sad uznal, ze zasadne s3 zadania powoda odnoszace sie

do:

1. zakazania T prowadzacemu dzialalno$¢ gospodarcza pod firma Z w G uzywania stowno-
graficznego wspolnotowe-go znaku towarowego przedstawiajacego okrag z elementem
szachownicy, okolonej otokiem w ktory wpisane sa litery BMW, zarejestrowanego w
Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerem 000091884 na

rzecz BAG w M, w celu informacyjnym oraz reklamowym ;

2. zakazania pozwanemu uzywania slownego wspolnotowego znaku towarowego BMW,
zarejestrowanego w OHIM na rzecz powoda pod nr 000091835, w sposob niezgodny z
uczciwymi praktykami w handlu, a w szczegolnosci w sposob mogacy wywota¢ u
potencjalnych klientéw T przekonanie co do istnienia zwigzkow gospodarczych pomiedzy
stronami, w tym uzywania tego znaku w sformutowaniach : Serwis BMW lub Serwis

BMW T;

Sad orzekt o oddaleniu powodztwa w czesci zadania ztozenia przez T oswiadczenia o
przeproszeniu. Pozew zostal ztozony po zmianie (z dniem 20 VII 2007 r.) ustawy z dnia 30 VI
2000 1. Prawo wlasnosci przemystowej, ktéra w art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. nie
przewiduje juz oswiadczenia o przeproszeniu, a jedynie mozliwos¢ orzeczenia przez Sad o
opublikowania wyroku, stwierdzajacego naruszenie praw do znaku towarowego. Brak zatem

podstawy prawnej tak sformulowanego roszczenia.

O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie 2 k.p.c., obcigzajac nimi w catosci

pozwanego, poniewaz powdd ulegt tylko w nieznacznej czesci swego roszczenia.

Do niezbednych kosztow procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie
wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki oplat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki
jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa
strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez
adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych
przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty nakazanego przez sad
osobistego stawiennictwa strony. (§ 3.) Stronom reprezentowanym przez radce prawnego lub
rzecznika patentowego zwraca sie koszty w wysokosci naleznej wedlug przepisow o

wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opfaty za czynnosci radcow prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwos$ci z dnia 28 IX 2002 r. w sprawie opfat za czynnosci

radcéw prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Paristwa kosztéw pomocy prawnej udzielonej przez
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radce prawnego ustanowionego z urzedu.

Zasadzajac oplate za czynnosci radcy prawnego sad bierze pod uwage niezbedny naklad
pracy, a takze charakter sprawy i wklad pracy pelnomocnika w przyczynienie sie do jej
wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasadzenia oplaty stanowia stawki minimalne
okres$lone w rozdziatach 3 i 4, z tym, ze nie moze by¢ ona wyzsza od 6-o krotnej stawki
minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej wysokos¢ zalezy od wartosci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju.
(8 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie radcy prawnego wynosi 840

z} (§ 10 ust. 1 pkt 18).

Stawki minimalne za prowadzenie spraw w postepowaniu zazaleniowym wynosza przed
sadem apelacyjnym 50% stawki minimalnej, jezeli sprawe prowadzi ten sam radca prawny, nie

mniej niz 120 zt. (§ 12 ust.2)

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, a takze trudna sytuacje
finansowa pozwanego, ktéra uzasadniala zwolnienie go z obowiazku uiszczenia oplaty od
zazalenia, Sad uznal, ze adekwatne do naktadu pracy pelnomocnika powoda wykonujacego zawod

radcy prawnego bedzie wynagrodzenie w minimalnej wysokosci.
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