Sygn. akt XXIl GWzt 9/11

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 czerwca 2011 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII

Sqd Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréow Przemystowych

w sktadzie nastepujgcym:
Przewodniczgcy SSO Beata Piwowarska
Protokolant starszy sekretarz Sqgdu Grzegorz

Romanowski

PO rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 czerwca 2011 r.

sprawy z powddztwa F z siedzibg w Dearborn (USA)

przeciwko | Spdtce Akcyjnej w Warszawie

- 0 zakazanie naruszen praw z rejestraciji wspodlinotowych znakdw towarowych

1. zakazuje pozwanemu | Spdtce Akcyjnej w Warszawie przywozu, wywozu,
sktadowania, wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania czesci
oraz akcesoriow samochodowych opatrzonych wspdlnotowymi znakami
towarowymi FORD zarejestrowanymi w Urzedzie Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego w Alicante pod numerami 004670618, 007264401 i 001533025,
ktére to towary nie zostaty uprzednio wprowadzone po tymi znakami do
obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez F z siedzibg

w Dearborn ani za jego zgodg;

2. zakazuje pozwanemu wprowadzania do obrotu czesci samochodowych w

opakowaniach, z ktérych zostaty usuniete lub przerobione wspdlnotowe znaki



towarowe FORD zarejestrowane w  Urzedzie Harmonizacji  Rynku
Wewnetrznego w Alicante pod numerami 004670618, 007264401 i 001533025;

3. w pozostatej czesci powddztwo oddala;

4. zasqgdza od | Spotki Akcyjnej w Warszawie na rzecz F z siedzibg w Dearborn
kwote 1.737 (tysigc siedemset trzydziesci siedem) ztotych tytutem zwrotu
kosztéw procesu.

SSO B. Piwowarska

Sygn. akt XXII GWzt 9/11

Uzasadnienie

Postanowieniem wydanym 13 IV 2011 r. w sprawie sygn. akt XXIl GWo 17/11 Sad udzielit F w
Dearborn (Stany Zjednoczone Ameryki Pétnocnej) zabezpieczenia roszczenia o zakazanie | Spétce
Akcyjnej w Warszawie naruszania jego praw do stownego i stowno-graficznych wspdlnotowych
znakdéw towarowych FORD, zarejestrowanych w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w
Alicante pod numerami 004670618, 007264401 i 001533025, przez zakazanie | - na czas trwania

procesu :

a. przywozu, wywozu, sktadowania, wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania czesci
oraz akcesoriéw samochodowych opatrzonych znakami towarowymi FORD, ktdre nie zostaty
uprzednio wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez

uprawnionego lub za jego zgoda,

b. wprowadzania do obrotu czesci samochodowych w opakowaniach, z ktérych usuniete lub

przerobione zostaty oznaczenia identyfikacyjne FORD.

Sad wyznaczyt F dwutygodniowy termin do wytoczenia przeciwko spdétce | powddztwa o
zakazanie naruszania praw do wspdlnotowych znakdédw towarowych FORD (CTM-004670618,

0072644011 001533025).

29 IV 2011r. F z siedzibg w Dearborn wnidst o :

1. zakazanie | S.A. w Warszawie przywozu, wywozu, sktadowania, wprowadzania do obrotu,
oferowania i reklamowania czesci oraz akcesoriéw samochodowych opatrzonych znakami

towarowymi FORD pochodzacych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;



2. zakazanie pozwanej wprowadzania do obrotu czesci samochodowych w opakowaniach, z

ktdrych zostaty usuniete lub przerobione znaki identyfikacyjne FORD;

3. zasadzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztéow postepowania, z uwzglednieniem

kosztédw postepowania zabezpieczajgcego.

W motywach powdd wyjasnit, ze F jest producentem samochoddw oraz czesci i
akcesoriéw samochodowych. Jest uprawniony do wspdlnotowych znakéw towarowych FORD :
stownego CTM 004670618 i stowno-graficznych CTM 007264401 oraz CTM 001533025,
zarejestrowanych w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante dla towaréw w
klasie 12 klasyfikacji nicejskiej (pojazdy, czesci zamienne, akcesoria samochodowe) oraz 16

(opakowania).

W styczniu 2011 r. powdd stwierdzit, ze spétka | wprowadza do obrotu na terytorium
Polski czesci do samochoddw marki FORD zakupione w Turcji. Sprowadzajac je dziata bez wiedzy i
zgody powoda, ktéry nie zezwalat jej na uzywanie oznaczenia FORD i import czesci
samochodowych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczegdlnosci pozwana nie
dysponuje licencja na korzystanie ze wspdlnotowego znaku towarowego FORD. Czesci
samochodowe przeznaczone do sprzedazy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej pakowane
s3 w opakowania opatrzone stowno-graficznym znakiem towarowym FORD oraz napisem
genuine parts (czesci oryginalne) w réznych jezykach. Nie zamieszcza sie na nich jednak zadnych
napiséw w jezyku tureckim. Na opakowaniu czesci zakupionej od pozwanej w styczniu 2011 r.
widnieje napis w jezyku tureckim Orijinal Yedek Parcalari (oryginalne czesci zamienne). Kolejny
zakup, dokonany 22 Il 2011 r., potwierdzit, ze - pomimo otrzymanego wezwania do zaniechania
naruszen - spétka | nadal wprowadza do obrotu czesci samochodowe nabyte poza EOG. Celowo
przepakowuje je w opakowania koloru biatego, bez napisdw, poniewaz na oryginalnych
opakowaniach widniejg napisy w jezyku tureckim, co swiadczy o tym, iz towar byt przeznaczony

wytacznie na rynek turecki.

Powdd powotat sie na przepisy rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 1l 2009 r. w
sprawie wspodlnotowego znaku towarowego oraz ustawy z dnia 30 VI 2000 r. Prawo wifasnosci
przemystowej. Zarzucit pozwanej naruszenie jego praw do znakéw towarowych FORD przez
wprowadzanie do obrotu opatrzonych nimi oryginalnych towardw F, ktdre nie zostaty uprzednio
wprowadzone do obrotu przez powoda ani za jego zgoda na terytorium EOG. Na poparcie swych
zadan zaoferowat dowody z dokumentdw, fotografii, wydrukdw ze stron internetowych i zeznan

$wiadka Z. (k.2-131)



I Spétka Akcyjna w Warszawie zazadata oddalenia powddztwa i zasadzenia na jej rzecz
zwrotu kosztéw procesu. Zarzucita nieprecyzyjne sformutowanie i nieudowodnienie roszczer,
zapewniajac, ze nie importuje i nie wprowadza do obrotu w Polsce towarédw opatrzonych
znakami FORD, pochodzacych spoza EOG, nie narusza wiec praw wytacznych powoda. Jej
zdaniem, F nie dowiddt, iz stuzg mu prawa z rejestracji wspdlnotowych znakéw towarowych,
ktérych ochrony zada w niniejszej sprawie, zatgczone do pozwu wydruki z bazy OHIM uznajac za

niewystarczajace.

Pozwana wyjasnita, ze I, obecna na polskim rynku od 1990 r., jest aktualnie najwiekszym
dystrybutorem czesci zamiennych do samochodéw osobowych, dostawczych i ciezarowych w
Europie Srodkowo-Wschodniej. Od 2004 r. spétka jest notowana na Gietdzie Papieréw
Wartosciowych w Warszawie, posiada 141 filii w kraju i 85 oddziatéw zagranicznych. Oferuje
ponad milion czesci zamiennych do samochoddéw rdéznych marek. Dystrybuuje towary
pochodzace od okoto 500 dostawcédw z wiekszosci krajow Unii Europejskiej do okoto 21.000
zarejestrowanych odbiorcédw. Jest wtascicielem sieci warsztatéw samochodowych Q-Service i Q-

Service Truck.

Stwierdzita, ze F nie dowiddt, iz wprowadza ona do obrotu w Polsce towary opatrzone
znakami FORD, pochodzace spoza EOG. Przeczy temu oswiadczenie ztozone przez cztonkdéw
zarzadu pozwanej spotki 24 V 2011 r. Takze przepakowywanie przez nig towaréw nie narusza praw
wytgcznych powoda. | uzywa znaku towarowego FORD w celu poinformowania nabywcéw o
przeznaczeniu oferowanej czesci zamiennej. W jej przekonaniu, F dystrybuuje swoje towary w
systemie dystrybucji wytacznej lub selektywnej, powinien zatem udowodni¢, ze w odniesieniu do
nabytych od pozwanej czesci zamiennych nie nastgpito wyczerpanie praw z rejestracji

wspolnotowych znakéw towarowych FORD. (k.138-245)

Odnoszac sie do twierdzen pozwanej powdd wyjasnit, iz uzyte w pkt 2. petitum pozwu
pojecie znaki identyfikacyjne FORD oznacza znaki towarowe FORD, o ktdérych mowa w pkt 1.
Zaprzeczyt tezie pozwanej o wyfacznej lub selektywnej dystrybucji towardéw, twierdzac, ze brak
przestanek do odwrdécenia ciezaru dowodu. Ztozyt zaswiadczenia OHIM, potwierdzajace stuzace
mu prawa z rejestracji wspdlnotowych znakdéw towarowych, podtrzymujac zarzut o ich
naruszeniu przez | S.A. w efekcie importowania z Turcji i wprowadzania do obrotu opatrzonych
znakami towarowymi FORD, czesci zamiennych, ktére nie zostaty wprowadzone do obrotu w

EOG przez uprawnionego lub za jego zgoda. Pomimo cigzacego na niej dowodu, pozwana nie



wykazata, ze nastgpito wyczerpanie praw F do znakédw towarowych ani okolicznosci mogacych
uzasadnia¢ przepakowanie towaru do opakowania pozbawionego oznaczer zwykle stosowanych

przez powoda. (pismo procesowe z 8 VI 2011 r. k.246-357)

Sad ustalit, ze :

Spétka prawa Standw Zjednoczonych Ameryki Pétnocnej F z siedzibg w Dearborn jest
znanym producentem samochoddw, czesci i akcesoridw samochodowych. (bezsporne)
Powodowi stuzg prawa do wspdlnotowych znakéw towarowych zarejestrowanych w Urzedzie

Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante :

- stownego znaku towarowego FORD zarejestrowanego pod nr 004670618, z pierwszeristwem od
24 X 2005 r., o czym opublikowano 11V 2008 r. m.in. dla towardw w klasie 12 klasyfikacji nicejskiej

(pojazdy, czesci zamienne, akcesoria samochodowe),

- stowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr

007264401, z pierwszeristwem od 26 IX 2008 r., 0 czym opublikowano 16 VI 2009 r. dla towaréw w

- stowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr

klasie 16 klasyfikacji nicejskiej (opakowania)

001533025, z pierwszeristwem od 28 Il 2000 r., 0 czym opublikowano 22 IV 2002 r. w klasie 12

klasyfikacji nicejskiej (pojazdy, czesci zamienne, akcesoria samochodowe).
(dowdd : Swiadectwa rejestracji OHIM k.275-344, wydruki z bazy OHIM k.30-36, 272-274)

F dystrybuuje pojazdy samochodowe i czesci zamienne do nich na podstawie umdw
dealerskich zawierajgcych klauzule upowazniajgcg dystrybutora do wuzywania znakdw
towarowych FORD. Na terenie Europy dystrybutorem jest Ford of Europe, sprzedajacy czesci
zamienne przez spoétki-corki (m.in. Ford Polska), ktére podpisuja umowy z upowaznionymi
dealerami w danym kraju. Nie ma wytgcznosci dystrybucji. Powdd nie zabrania sprzedazy swoich
czesci dystrybutorom niezaleznym, jezeli s3 one przeznaczone na rynek europejski i pochodz3a z
legalnego Zrddta. Pozwana nie jest autoryzowanym dystrybutorem i nie ma upowaznienia do

uzywania znakéw towarowych FORD.



Powdd wykorzystuje odmienne opakowania na rynkach amerykariskim, europejskim i
tureckim. Te ostatnie maja charakterystyczne oznaczenie w postaci graficznego przedstawienia
samochodu marki Ford Transit. Dodatkowo moga wystepowac takze opakowania foliowe z
napisami w jezyku tureckim lub - w braku rysunku - logo, znak stowno-graficzny FORD w
potaczeniu z napisami w jezyku tureckim, ktdre nigdy nie wystepuja na opakowaniach czesci
przeznaczonych do sprzedazy na rynku europejskim. Kazde opakowanie oznaczone jest ponadto
etykieta zabezpieczajacy, z informacjami dotyczacymi konkretnego produktu, numerem FINIS
(katalogowym) i nazwa produktu, przy czym na opakowaniach produktéw przeznaczonych na
rynek turecki przed numerem FINIS moze wystepowac litera T, dodatkowo wystepuje na niej
takze kod kreskowy. Etykieta zabezpieczajgca ma ukryte oznaczenia, m.in. znaki wodne stuzace
odrdznieniu produktu oryginalnego od podrébki. Produktéw przeznaczonych na rynek europejski
nie oznacza sie napisami w jezyku tureckim lecz w jezykach niektdrych parstw UE. Kwestia
oznaczen opakowan jest okreslana przez powoda zlecajacego ich produkcje. Do dystrybutoréw
trafiajg czesci zamienne juz w opakowaniach. (dowdd : zeznania $wiadka Bartosza Zabtockiego

k.363-366, wydruki ze stron internetowych k.176-181, fotografia opakowania k.51-53)

| Spétka Akcyjna w Warszawie prowadzi dziatalnos¢ gospodarcza m.in. w zakresie

sprzedazy czesci zamiennych do samochoddéw osobowych, dostawczych i ciezarowych réznych

marek. (bezsporne - tak tez wydruki ze strony internetowej www.intercars.pl k.171-175)

Pozwana wprowadza do obrotu na terytorium Polski czesci zamienne do samochoddéw
marki FORD opatrzone stowno-graficznym znakiem towarowym FORD, wyprodukowane przez F i
opatrzone znakami towarowymi FORD, ktdre nie zostaty wprowadzone do obrotu na terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez powoda ani za jego zgodg lecz byty przeznaczone
do sprzedazy w Turcji. Oferowane byty przez pozwang w opakowaniach z napisami w jezyku
tureckim Orijinal Yedek Parcalari (oryginalne czesci zamienne) i angielskim Original Spare Parts
oraz ze stowno-graficznym znakiem towarowym FORD Ilub w biatych opakowaniach
pozbawionych jakichkolwiek oznaczen, z etykietka z kodem paskowym, symbolami liczbowymi i
napisem w jezyku polskim KOLO PASOWE PAS.KLIN WALU KORB. TORQ20/22 FORD. (dowdd :
zeznania $wiadka Bartosza Zabtockiego k.363-366, faktura z 7 1 2011 r. k.37, fotografia opakowania
k.38-40, ttumaczenie przysiegte napisu k.47, faktura z 22 Ill 2011 r. k.54, fotografia biatego

opakowania k.55-56, fotografia czesci zamiennej k.57)

I S.A. sprowadzajgc do Polski te czesci samochodowe, dziatat bez wiedzy i zgody F, ktdry
nie wyrazat zgody na korzystanie przez pozwang z oznaczenia FORD, nie udzielit jej takze zgody
na import czesci samochodowych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. (dowdd :

zeznania $wiadka Z k.363-366)



Powyzsze okolicznosci ustalone zostaly przez Sad w oparciu o zaoferowany przez F
material dowodowy, ktéry byt catkowicie wystarczajacy dla stwierdzenia zakresu ochrony
wynikajacej dla powoda z rejestracji wspélnotowych znakéw towarowych, a takze ich

naruszenia przez pozwana.

Sad nie podziela przekonania pozwanej o nieudowodnieniu powddztwa. Na podkreslenie
zastuguje fakt, ze | ograniczyta sie do postawienia zarzutéw i ztozenia zapewnienia o
nienaruszaniu praw wytgcznych powoda, nie przedstawiajgc zadnych okolicznosci faktycznych,
ktére mogtyby by¢ pomocne do wyjasnienia sprawy i rozstrzygniecia sporu. Jej, po wielokro¢
powtarzane tezy, w braku dowoddéw, nie moga skutecznie podwazy¢ twierdzen i dowoddéw

zaoferowanych przez F.

Pozwana zarzucita powodowi nieudowodnienie praw z rejestracji wspélnotowych znakdéw
towarowych FORD. Zarzut ten ma wytacznie charakter formalno-procesowy, szczegdlnie ze
pozwana nigdy — a szczegdlnie na etapie postepowania przedsgdowego - nie twierdzita, iz
powodowi prawa te nie przystuguija, przeciwnie, zapewniata o ich nienaruszaniu. Nalezy wyjasnic,
ze sady wiasciwe w sprawach wspdlnotowych znakéw towarowych powszechnie uznaja za
dowdd istnienia prawa i zakresu jego ochrony wydruki z bazy OHIM, a jedynie w przypadku
istnienia pomiedzy nimi sporu o prawo, strony przedstawiajg potwierdzone s$wiadectwa

rejestracji. Na obecnym etapie rozwoju cywilizacyjnego, w sytuacji powszechnej dostepnosci

informacji na stronie internetowej pod adresem www.oami.europa.eu, za anachronizm uzna¢
nalezy zgdanie ztozenia dokumentu urzedowego, ktdry jako jedyny miatby stanowi¢ dowdd
istnienia niekwestionowanego prawa. W przekonaniu Sadu, wymdg taki nie jest
usprawiedliwiony, a jego spetnianie niewatpliwie wptywa na wydtuzenie czasu dochodzenia

ochrony praw wytgcznych i zwiekszenie kosztéw postepowania.

W niniejszej sprawie, F ztozyt swiadectwa rejestracji w reakcji na zarzut | zgtoszony w
odpowiedzi na pozew. W zadnym razie nie mozna tego dowodu uzna¢ za sprekludowany, w
rozumieniu art. 479" § 1 k.p.c. Wynika z nich - w sposéb niewatpliwy - istnienie i zakres praw
powoda. Ich naruszenie potwierdzaja, zeznania swiadka Z w petni wiarygodne (ztozone przez
osobe kompetentng, jasne, szczegétowe i przekonujace, korespondujgce z dokumentami
[faktury/ i fotografiami opakowan) i niezaprzeczone innymi dowodami. Swiadek wyczerpujaco
wyjasnit, jakie sg zasady dystrybucji towaréw oferowanych przez F oraz sposéb oznaczania przez
powoda opakowan czesci zamiennych. Opakowanie czesci zamiennej do samochodu marki FORD
opatrzone jest stowno-graficznym znakiem towarowym oraz oznaczeniami pieces d’origine,

genuine parts, originalteile, piezas originales, ricambi originali, co potwierdza, ze na terenie EOG



czesci zamienne wprowadzane sg do obrotu w opakowaniach z oznaczeniami w jezykach Paristw

Cztonkowskich Unii Europejskiej. (k.243)

Swiadek przyznat fakt nabycia w sklepach pozwanej oryginalnych czesci zamiennych, w
opakowaniu z napisami w jezyku tureckim i w opakowaniu pozbawionym zwyktych oznaczen. Sad
nie ma watpliwosci, co do tozsamosci towardw nabytych przez swiadka, a przedstawionych na
fotografiach zataczonych do pozwu. I nie przedstawita zadnych dowoddw, aby twierdzenia
powoda zaprzeczy¢, ograniczajac sie do prostej negacji. W szczegdlnosci nie wyjasnita w jakich
okolicznosciach doszto do przepakowania czesci zamiennej zbytej w marcu 2011 r. ani nie
dowiodta, Zze byto to niezbedne i uzyskata na to zgode uprawnionego ze znaku. Nie wskazata,

skad pochodza oferowane przez nig - po cenach znacznie nizszych niz w sieci F — cze$ci zamienne.

Pozwana nie dowiodta takze stawianego powodowi zarzutu sprzedazy czesci zamiennych
w systemie dystrybucji wytacznej lub dystrybucji selektywnej i istnienia ryzyka podziatu rynkdw.
Ograniczyta sie do prostego stwierdzenia, ze w niniejszej sprawie powinno znalez¢ zastosowanie
odwrdcenie ciezaru dowodu. Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 8 IV
2003 r. wydanym w sprawie C-244/00 Van Doren : Reguta dowodowa, wedtug ktérej osoba trzecia,

pozwana przez uprawnionego z rejestracji znaku towarowego, ktéra podnosi na swojg obrone zarzut

wyczerpania prawa z rejestracji, powinna wykazac przestanki tego wyczerpania, jest zgodna z

prawem wspdélnotowym, w szczegdlnosci ar t. 5 i 7 pierwszej dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21
grudnia 1988 r. majqgcej na celu zblizenie ustawodawstw paristw cztonkowskich odnoszqcych sie do
znakdéw towarowych, zmienionej umowg miedzynarodowg z dnia 2 maja 1992 r. o utworzeniu
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednakze, wymogi wynikajgce z koniecznosci ochrony
swobody przeptywu towaréw unormowanej, min. z art. 28 i 30 TWE, mogq prowadzi¢ do potrzeby
modyfikacji powyzszej reguty. W zwigzku z tym, gdy osoba trzecia wykaze, o ile spoczywa na niej
ciezar tego dowodu, istnienie realnego niebezpieczeristwa podziatu rynkéw krajowych, w
szczegdlnosci w sytuacji, gdy uprawniony z rejestracji znaku towarowego wprowadza do obrotu w
Europejskim Obszarze Gospodarczym swoje towary za posrednictwem systemu dystrybugji
wytgcznej, wtedy uprawniony z rejestracji znaku towarowego zobowigzany jest przedstawic dowdd,
iz towary zostaty pierwotnie wprowadzone do obrotu przez niego lub za jego zgodg poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jezeli uprawniony dostarczy taki dowdd, to osoba trzecia jest
zobowigzana wykaza¢, ze uprawniony z rejestracji znaku towarowego wyrazit zgode na dalszy zbyt

tych towaréw w Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Niewykazanie przez pozwang dystrybucji wytacznej towardw powoda lub ich dystrybucji
selektywnej i istnienia realnego niebezpieczeristwa podziatu rynkdéw krajowych skutkuje

natozeniem na nig obowigzku udowodnienia, ze w odniesieniu do importowanych i oferowanych



przez | czesci zamiennych w opakowaniach ze znakami towarowymi FORD nastagpito wyczerpanie
prawa wytacznego F, poniewaz zostaty one wprowadzone po raz pierwszy do obrotu przez
powoda lub za jej zgoda na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Prdba
przerzucenia na powoda ciezaru dowodu, ze wprowadzenie do obrotu nastgpito poza EOG, nie
moze znalez¢ uznania Sadu. Nie moze by¢ takze wystarczajagce, w zaden sposdb nie
udowodnione, samo tylko zapewnienie | o nabywaniu czesci zamiennych do samochoddw FORD

w Unii Europejskiej.

Sad nie podziela przekonania pozwanej, ze oznaczenie kwestionowanych towardéw
(indeks towaru) na fakturze i opakowaniach nie jest wystarczajace dla stwierdzenia, iz fotografie
przedstawiaja czesci zamienne i ich opakowania nabyte w sklepie I. Pozwana przekonywag, ze dla
udowodnienia wyczerpania prawa do znaku towarowego konieczne jest indywidualne
znakowanie kazdej czesci zamiennej, ktdre — przy tego rodzaju i wartosci towarach - nie jest
stosowane, a nawet gdyby byto, zostatoby z tatwoscig w procesie cywilnym zakwestionowane.
Ochrona znakdéw towarowych nie musi sie wigza¢ z koniecznoscig znakowania kazdego towaru
(zwigzane z tym koszty z pewnoscig obcigzatyby nabywcdéw) i tworzeniem dowoddw w sposéb
catkowicie pewny go indywidualizujcych. Wystarczajace jest przedstawienie dowoddéw zakupu,
dowodu rzeczowego lub fotografii przedmiotu naruszenia oraz zeznar swiadka, ktéry stwierdzit
bezprawne uzycie znaku towarowego, tak jak miato to miejsce w niniejszym postepowaniu. W
ocenie Sadu, zapewnienie ztozone na pismie przez cztonkéw zarzadu pozwanej spétki (k.233), nie
moze stanowi¢ dowodu nienaruszania praw wytgcznych powoda i skutecznie podwaza¢ dowody

zaoferowane przez F.

Sad uznat, ze odpisy orzeczert wydawanych w sprawach sadowych dotyczacych ochrony
znakéw towarowych FORD. (k.59-111) przekonujg wytacznie o tym, ze powdd dba o to, aby osoby
trzecie respektowaty jego prawa, co jest okolicznoscia nie majaca istotnego znaczenia dla
rozstrzygniecia sporu. Korespondencja prowadzona przez strony na etapie przedprocesowym
(k.112-123) wskazuje, ze pozwana nie kwestionowata praw wytacznych powoda, co mogto
uzasadnia¢ zatgczenie do pozwu wytacznie wydrukdw z internetowej bazy danych OHIM i
ztozenie Swiadectw rejestracji w replice wobec odpowiedzi na pozew, dopiero na zarzut

pozwanej nieudowodnienia jego twierdzen.

Sad Wspdélnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych zwazyt:

Prawo znakdéw towarowych stanowi =zasadniczy element systemu niezaktéconej

konkurencji, ktérego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celéw TWE. W systemie tym



przedsiebiorstwa powinny mie¢ mozliwos¢ przyciggania do siebie klientdw dzieki wysokiej jakosci
ich towardw lub ustug, co jest uzaleznione od istnienia oznaczen odrézniajacych, pozwalajacych
na ich zidentyfikowanie (por. wyroki Trybunatu z 17 X 1990 r. w sprawie C-10/89 HAG, z 4 X 2001 .

w sprawie C-517/99 Merz&Krell i z 12 X1 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club)

Podstawowa funkcjg znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub
koricowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi oznaczonych
znakiem, odréznienia (bez ewentualnosci wprowadzenia w btad) tego towaru lub ustugi od
towaréw lub ustug innego pochodzenia. (por. wyroki Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z
23 V 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, z 8 V
2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo, wyrok Sadu Pierwszej Instancji z 8 Il 2011 r. w sprawie T-

157/08 Insulate for life)

Przepis art. 9 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 1l 2009 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego przyznaje uprawnionemu prawo do wylacznego i nie-
zaktéconego uzywania zarejestrowanego znaku oraz zakazywania innym osobom, ktdre nie maja
jego zgody, uzywania w obrocie m.in. oznaczenia identycznego ze wspdlnotowym znakiem
towarowym dla identycznych towardéw. (pkt a) Ocena identycznosci lub podobieristwa znakdéw
powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej
(koncepcyjnej). Sporne znaki nalezy poréwnywacé catosciowo, a decydujace znaczenie mieé beda
elementy odrdzniajgce i dominujace, a nie opisowe. Dwa znaki towarowe sg do siebie podobne
jezeli, z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcdw, s3 one przynajmniej czesciowo
identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (por. wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-
6/01 Matratzen) ldentycznos¢ poréwnywanych (przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia
wystepuje woéwczas, gdy s3 one doktadnie jednakowe (tozsame) lub charakteryzujg sie
niedostrzegalnymi dla przecietnego konsumenta réznicami. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym
przypadku znak i oznaczenie s3 identyczne, czy tez mozna moéwi¢ zaledwie o podobienstwie,
konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakdw i ich
catosciowego oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i
rozsgdnego przecietnego konsumenta. (por. wyrok Trybunatu z 20 11l 2003 r. w sprawie C-291/00
LTJ Diffusion) Przy ustalaniu identycznosci towardéw lub ustug nalezy sie kierowad, w pierwszym
rzedzie, ich przynaleznoscig do tych samych klas towaréw lub ustug wedtug klasyfikacji nicejskiej.
[por. Michat Mazurek Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego przez uzycie identycznego
znaku dla identycznych towaréw (w swietle prawa wspdlnotowego). Europejski Przeglad Sadowy

11/2005 5.34-41]



F dysponuje prawami wylgcznymi wynikajacymi z rejestracji wspdlnotowych znakdw
towarowych FORD, ktdre uzywane przez pozwang spdtke bez zgody powoda w postaci
identycznej z ta w jakiej zostaty zarejestrowane, dla oznaczenia towardw identycznych z tymi, dla
ktdrych chronione sg znaki towarowe — pojazdy i ich czesci, opakowania. Niewatpliwie zatem ma

tu miejsce naruszenie praw powoda, o ktédrym mowa w art. 9 ust.1a rozporzadzenia.

Przepis art. 13 stanowi w ust.1, ze wspdlnotowy znak towarowy nie uprawnia jednak
wiasciciela do zakazywania jego uzywania w odniesieniu do towardw, ktére zostaty
wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem
przez wiasciciela lub za jego zgoda. Zgodnie z zasada rozktadu ciezaru dowodu - art. 6 k.c. -
kwestionujac zarzut nieuprawnionego uzywania wspdlnotowych znakdéw towarowych FORD,
pozwana winna byfa wykazaé, Zze zakwestionowane czesci zamienne zostaty wczesniej

wprowadzone do obrotu przez F lub za jego zgoda.

Nalezy podkresli¢, ze zgodnie z art. 232 k.p.c., strona zobowigzana jest zgtasza¢ wnioski
dowodowe, ma takze obowigzek dawac wyjasnienia co do okolicznosci sprawy zgodnie z prawda
i przedstawia¢ dowody (art. 3 k.p.c.). Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu
obcigzaja strone, ktdra nie dopetnita cigzacego na niej obowiagzku. (wyrok Sadu Najwyzszego z 15
VIl 1999 r. | CKN 415/99) Samo twierdzenie strony nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczace
istotnej dla sprawy okolicznosci (art. 227 k.p.c.) powinno by¢ udowodnione przez strone je
zgtaszajgca. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok Sadu Najwyzszego z 22 XI 2001 r. | PKN 660/00
Wokanda 2002/7-8/44)

Przewidziane w art. 232 zd.2 k.p.c. uprawnienie sadu dopuszczenia dowodu
niewskazanego przez strony ma charakter wyjatkowy. (wyrok Sadu Najwyzszego z 26 | 2000 . l1I
CKN 567/98) Dopuszczenie dowodu z urzedu jest prawem, a nie obowigzkiem sadu.
(postanowienie Sadu Najwyzszego z 7 Xl 2000 r. Il CKN 1322/00) Sad podejmuje z urzedu
inicjatywe dowodowg jedynie w sytuacjach szczegdlnych. (uchwata sktadu 7 sedziéw Sadu
Najwyzszego z 19 V 2000 r. 11l CZP 4/00 OSNC 2000/11/195) Przepisy procedury cywilnej w zadnym
razie nie obligujs go do przeprowadzania w sprawie gospodarczej z urzedu postepowania
dowodowego. Obowigzujgca w procesie cywilnym zasada kontradyktoryjnosci zwalnia sad
orzekajacy z odpowiedzialnosci za rezultat postepowania dowodowego, ktérego dysponentem

sg same strony. (wyrok Sadu Najwyzszego z 16 XI 1997 r. Il UKN 406/97 OSNAPiUS 1998/21/641).

Nalezy zgodzi¢ sie z, przywotanymi w motywach pozwu, pogladami doktryny i

orzecznictwa. Od dawna utrwalony jest poglad Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej o



istnieniu uprawnienia wtasciciela znaku towarowego do decydowania o pierwszym
wprowadzeniu opatrzonego nim towaru do obrotu w okreslonym czasie i miejscu. (np. wyroki
ETS z 16 VIl 1998 r. w sprawie C-355/96 Silhouette, z 1 VIl 1999 r. w sprawie C-173/98 Ancienne
Maison Dubois et Fils, z 20 XI 2001 r. w potgczonych sprawach C-414/99 do C-416/99 Zino Davidoff),
a ostatnio np. wyroki z 14 VIl 2011 r. w sprawie C-46/10 Viking Gas, z 3 VI 2010 r. w sprawie C-127/09
Coty - wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy ma miejsce tylko wtedy, gdy wtasciciel
udzielit - w sposéb wyrazny lub dorozumiany - zgody na wprowadzenie do obrotu w Europejskim

Obszarze Gospodarczym, towaréw, w stosunku do ktorych powotano sie na wyczerpanie [...].)

Spétka I nie udowodnita, ze zakwestionowane przez powoda czesci zamienne w
opakowaniach opatrzonych znakami towarowymi FORD zostaty po raz pierwszy wprowadzone
do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgoda. Uznaniu za zasadne zarzutu wyczerpania
prawa wytacznego sprzeciwia sie oznaczenie opakowania oryginalnego produktu napisami w
jezyku tureckim, sprzedaz czesci zamiennej bez oryginalnego opakowania, nizsze od
dyktowanych przez dystrybutordw F w panstwach Unii Europejskiej ceny towardéw. Skoro sporne
towary byty przeznaczone na rynek turecki i tam nastapito ich wprowadzenie do obrotu przez
powoda, to - w braku jego zgody - nie moga one by¢ importowane do krajéw Europejskiego

Obszaru Gospodarczego i tam wprowadzane do obrotu.

Z przepisu ust. 2 art. 13 rozporzadzenia wynika, ze pomimo wyczerpania jego prawa do
wspdlnotowego znaku towarowego, wtasciciel moze sprzeciwi¢ sie dalszemu obrotowi
towarami, w szczegdlnosci jezeli ich stan ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do
obrotu. Zgodnie z orzecznictwem ETS, za zmiane i pogorszenie stanu towaréw nalezy uznad
przypadki przepakowania towaru bez uzasadnionej potrzeby i wuzycie opakowan
znieksztatcajgcych uksztattowany wizerunek znaku towarowego. Szczegdtowe zasady
przepakowywania towaréw w imporcie réwnolegtym zostaty okreslone przez Europejski
Trybunat Sprawiedliwosci w wyroku z 28 IV 2007 r. w sprawie C-348/04 Boehringer Ingelheim. (por.
takze wyrok z 11 X1 1997 r. w sprawie C-349/95 Loendersloot) Nawet zatem gdyby uzna¢ (czemu w
tym przypadku sprzeciwia sie obcigzajacy pozwang brak dowodu), ze doszto do wyczerpania
prawa ze znaku towarowego w odniesieniu do czesci zamiennej zbytej w marcu 2011 r., pozwana
nie dowiodta, ze zaistniaty przestanki do przepakowania towaru, a w szczegdlnosci, ze uprzedzita
o tym uprawnionego. Spétka I nie moze wiec skutecznie twierdzi¢ o bezzasadnosci stawianego jej

zarzutu naruszenia prawa F.

W przekonaniu Sadu, pozwana nie wykazata takze, iz uzycie przez nig znakdéw

towarowych FORD miesci sie w granicach dopuszczalnego uzywania, o ktérym mowa w art. 12¢



rozporzadzenia. Zgodnie z tym przepisem, uprawniony nie moze zakazac osobie trzeciej uzywania
w obrocie wspdlnotowego znaku towarowego w przypadku, gdy :
O jest to konieczne (niezbedne) dla wskazania przeznaczenia towardw lub ustug, w

szczegdlnosci bedacych akcesoriami lub czesciami zapasowymi, pod warunkiem, ze

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

towarowego).

Przy wyktadni tego przepisu nalezy odwota¢ sie do pogladéw Europejskiego Trybunatu
Sprawiedliwosci, 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. Trybunat dopuscit tam
mozliwos¢ informowania o sprzedazy uzywanych samochoddw marki BMW, jesli samochody z
tym znakiem zostaty uprzednio wprowadzone do obrotu przez BMW lub za jego zgoda. (por.
takze wyrok z 4 XI 1997 r. w sprawie (-337/95 Parfums Christian Dior) Stwierdzit, ze
niedopuszczalne jest jednak uzycie znakdw BMW w celu reklamowania sprzedazy lub naprawy
samochoddéw marki BMW, jezeli sposéb ich uzycia mégtby wywotaé wrazenie co do istnienia
zwigzkédw handlowych miedzy uprawnionym do znaku a uzywajgcym go. (w szczegdlnosci
wrazenie polegajgce na tym, ze przedsiebiorstwo uzywajacego znaku przynalezy do sieci
dystrybucji BMW albo pomiedzy tymi przedsiebiorstwami istnieje okreslony zwigzek) Takie formy
uzywania znakéw BMW w celu reklamowym nie sg niezbedne dla zapewnienia ochrony interesu
uzywajacego znak, polegajacego na mozliwosci swobodnej sprzedazy towardw i swiadczenia
ustug naprawczych. Z uwagi na renome znakéw BMW, tego rodzaju reklama w sposéb
nieuczciwy narusza usprawiedliwione interesy uprawnionego oraz negatywnie wptywa na
wartos¢ znaku (wykorzystywanie renomy oraz zdolnosci odrdzniajgcej znaku). Jest tez sprzeczna
ze szczegdlnym przedmiotem ochrony w prawie znakdw towarowych, koniecznoscia
zapewnienia uprawnionemu skutecznej ochrony przed dziatalnoscia konkurentéw, szukajacych
sposobu na nieuczciwe wykorzystywanie pozycji i renomy znaku towarowego. Przez takie formy
uzywania znakdw BMW w celu reklamowym, osoba trzecia odnosi nienalezng korzys¢, polegajaca
na przysporzeniu jej wtasnej dziatalnosci przymiotu wysokiej jakosci. Podmiot dokonujacy
ponownej sprzedazy towardw o charakterze prestizowym nie moze w nieuczciwy sposéb dziata¢
na niekorzys¢ stusznego interesu uprawnionego z rejestracji znaku towarowego. Musi zwracad
uwage, aby swojg reklamg nie umniejszy¢ wartosci znaku przez ostabienie luksusowego i

prestizowego charakteru okreslonego towaru.



Podobne do cytowanych poglady Europejski Trybunat Sprawiedliwosci zaprezentowat w
wyroku z dnia 17 Ill 2005 r. wydanym w sprawie C-228/03 The Gillette Company i Gillette Group
Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy. Trybunat wskazat na istote i funkcje prawa wytacznego na
znak towarowy. (...) ograniczajgc skutki praw przystugujgcych wiascicielowi na mocy art. 5
dyrektywy 89/104, art. 6 tej dyrektywy ma na celu pogodzenie podstawowych intereséw ochrony
praw do znaku z interesem swobodnego przeptywu towaréw i swobody Swiadczenia ustug na
wspdlnym rynku w sposéb umozliwiajgcy petnienie przez znaki towarowe ich roli zasadniczego
elementu systemu niezaktéconej konkurencji, ktérego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z
celdw traktatu. (...) Uzycie znaku towarowego przez osobe trzecig, ktdra 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 wymdg uczciwych praktyk stanowi w

istocie wyraz obowigzku poszanowania stusznych intereséw wtasciciela znaku towarowego (por.

cyt. wyrok w sprawie BMW oraz wyrok z 7 | 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 sposdb, ze:

a moze sprawia¢ wrazenie istnienia powigzan gospodarczych
miedzy osoba trzecia a wtascicielem znaku towarowego,

a narusza wartos¢ znaku poprzez osigganie nieuzasadnionych
korzysci wynikajacych z jego charakteru odrézniajgcego albo
renomy,

a prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku. (por. takze

opinia Rzecznika Generalnego z 9 XIl 2004 r.)

Przy wyktadni art. 12 Rozporzadzenia mozna takze odwota¢ sie do utrwalonego
orzecznictwa Saddéw wspdlnotowych, dotyczacego prawdopodobieristwa wprowadzenia w bfad,
ktdre 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 I1X 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4 V 1999 r. Rec. str. |-5507, 2 22 VI 1999 r. w
sprawie (-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 23 11l 2006 r. w sprawie C-206/04 Miilhens) Nalezy
zwrdcic¢ uwage, ze w obu przypadkach ustawodawca wspdlnotowy kwalifikuje jako naruszenie juz
samo ryzyko (prawdopodobieristwo, mozliwos¢) sprawiania wrazenia istnienia powigzan
gospodarczych miedzy osobg trzecig uzywajacg znaku bez jego zgody, a wtascicielem znaku

towarowego. [tak ETS w cyt. wyroku w sprawie Gillette : Do sgdu krajowego nalezy zbadanie, czy w



okolicznosciach postepowania (...) uzycie znaku towarowego byto niezbedne, przy czym powinien on
wzig¢ pod uwage wymogi wymienione w pkt 33-36 niniejszego wyroku oraz charakter kregu

odbiorcéw, dla ktérych przeznaczony jest towar sprzedawany (...).]

Pozwana spdtka, nie dysponujgca zgoda uprawnionego z rejestracji, nie wykazata, ze
zaszty okolicznosci uzasadniajgce przepakowanie oryginalnej czesci zamiennej (opatrzonej
stowno-graficznym znakiem towarowym FORD) i naniesienie na nowe opakowanie oznaczenia
identycznego ze stownym wspdlnotowym znakiem towarowym. Nie moze zatem twierdzi¢, ze
uzycie znaku towarowego byto zgodne z prawem. Na podkreslenie zastuguje, ze i w tym
przypadku, pozwana ograniczyta sie do zgtoszenia zarzutu uprawnionego uzycia stownego znaku
towarowego FORD, nie przedstawiajac na jego poparcie zadnych twierdzen ani dowodéw. W
ocenie Sadu, nabywca czesci zamiennej w opakowaniu pozwanej, moze by¢ wprowadzony w btad
co do istnienia powigzann prawnych lub gospodarczych pomiedzy stronami niniejszego
postepowania, w szczegdlnosci co do tego, ze spdtka I, jako autoryzowany dystrybutor F, ma

prawo uzywania jego znakéw towarowych.

Skutki  wspdlnotowego znaku towarowego podlegajg wytacznie przepisom
rozporzadzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszgcemu sie
do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepiséw tytutu X. (art. 14 ust. 1) W celu

zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji moga by¢ zakazane, w szczegdlnosci:

a. 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 Swiadczenie ustug pod tym oznaczeniem,

C. przywdz lub wywdéz towardw pod takim oznaczeniem;

d. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Gdy Sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia
wspdlnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieja szczegdlne powody, decyzje
zakazujgcg pozwanemu takich dziatan. Stosuje réwniez srodki, zgodnie z przepisami ustawo-
dawstwa krajowego, ktdrych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1)
Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym istniejg inne jeszcze sposoby (Srodki ochrony) znaku przed
naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, Sgd Wspdlnotowych Znakédw Towarowych i
Wzoréw Przemystowych powinien je, na wniosek powoda, zastosowa¢ do ochrony znaku

wspdlnotowego.



Sformutowanie - chyba Ze istniejg szczegdlne powody zaniechania — uprawnia Sad do
odstagpienia 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
skonkretyzowad te szczegdélne powody i wykazad ich istnienie, pozostawiajgc Sadowi (jako

arbitrowi) ocene, przy rozstrzyganiu o sposobie usuniecia skutkdw naruszenia prawa z rejestracji.

W przekonaniu Sadu, F nalezycie dowiddt swych praw wytgcznych i ich naruszenia przez
spotke I. Uzasadnione jest zatem zastosowanie wzgledem pozwanej sankcji na podstawie art. 102

ust.1w zw. z art. 9 ust.2 i w zw. z art. 9 ust.1a rozporzadzenia.
Powdd sformutowat powddztwo w ten sposdb, ze domagat sie zakazania pozwane;j :

1. przywozu, wywozu, sktadowania, wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania czesci
oraz akcesoridw samochodowych opatrzonych znakami towarowymi FORD pochodzacych

spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

2. wprowadzania do obrotu czesci samochodowych w opakowaniach, z ktérych zostaty usuniete

lub przerobione znaki identyfikacyjne FORD.

Zdaniem Sadu konieczne stato sie doprecyzowanie i ograniczenie sankcji zakazowych w ten

sposdb, ze | S.A. w Warszawie zakazano :

- przywozu, wywozu, sktadowania, wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania czesci
oraz akcesoridw samochodowych opatrzonych wspdlnotowymi znakami towarowymi FORD
zarejestrowanymi w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerami
004670618, 007264401 i 001533025, ktdre to towary nie zostaty uprzednio wprowadzone po tymi
znakami do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez F z siedzibg w

Dearborn ani za jego zgoda (a nie wszystkich pochodzacych spoza EOQG).

- wprowadzania do obrotu czesci samochodowych w opakowaniach, z ktdrych zostaty usuniete
lub przerobione wspdlnotowe znaki towarowe FORD zarejestrowane w Urzedzie Harmonizacji

Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerami 004670618, 0072644011 001533025.

W pozostatej czesci powddztwo, jako nieusprawiedliwione, podlegato oddaleniu.

O kosztach Sad orzekt na zasadzie art. 100 zdanie 2 k.p.c., obcigzajagc nimi w catosci
pozwang poniewaz powdd ulegt tylko w nieznacznej czesci swego roszczenia. 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
sgdowe oraz koszty nakazanego przez Sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)
Stronom reprezentowanym przez radce prawnego lub rzecznika patentowego zwraca sie koszty

w wysokosci naleznej wedtug przepiséw o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Optaty za czynnosci radcéw prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 28 IX 2002 r. w sprawie optat za czynnosci radcéw
prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Paristwa kosztéw pomocy prawnej udzielonej przez radce
prawnego ustanowionego z urzedu. Zasadzajgc optate za czynnosci radcy prawnego Sad bierze
pod uwage niezbedny naktad pracy, a takze charakter sprawy i wktad pracy petnomocnika w
przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§2 ust.1.) Podstawe zasgdzenia optaty
stanowig stawki minimalne okreslone w rozdziatach 3i 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. (§4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie radcy

prawnego wynosi 840 zt (§ 10 ust. 1 pkt 18).

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopiern skomplikowania, Sad uznat, ze
adekwatne do naktadu pracy petnomocnika powoda wykonujacego zawdd radcy prawnego
bedzie wynagrodzenie w podwdjnej minimalnej wysokosci. (2x840 zt + 17 zi, tytutem optaty

skarbowej od petnomocnictwa)

Sad nie uwzglednit przy tym kosztéw postepowania zabezpieczajgcego ze wzgledu na
nierozpoznanie przez Sad Apelacyjny w Warszawie zazalenia na postanowienie wydane 13 IV 2011

r. w sprawie sygn. akt XXIl GWo 17/11.



