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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 listopada 2012 1.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII

Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemyslowych
w skladzie nastepujacym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant Diana Pawlowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 listopada 2012 r. w Warszawie

sprawy z powodztwa (...) spotki jawnejw M.

przeciwko (...) COMPANY spolce z ograniczong odpowiedzialno$cig w M.

- 0 ochrone praw do znakéw towarowych i zaplate
1.

zakazuje (...) Company spolce z ograniczona odpowiedzialnoSciaw M.naruszania prawa (...) spotki jawnejw M.do
slownego wspdlnotowego znaku towarowego (...)zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w
Alicante pod numerem (...)oraz prawa ochronnego na stowno-graficzny znak towarowy (...)(R-(...)), to jest uzywania
oznaczen stownych (...)i (...), jako stow kluczowych przy definiowaniu reklam w Google AdWords wyswietlanych na
stronach google.pl lub innych stronach internetowych wyswietlajacych reklamy Google.pl, jak réwniez w tresSciach
takich reklam, w odniesieniu do pojazdéw elektrycznych, ktére nie zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu w
Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnionego lub za jego zgoda;

2.
w pozostalej czesci powoddztwo oddala;

3.

znosi pomiedzy stronami koszty postepowania.

Sygn. akt XXII GWzt 27/12

UZASADNIENIE

14 sierpnia 2012 r. (...) sp6tka jawnaw M.wniosla o :
1.

zakazanie (...) Company spolce z ograniczona odpowiedzialno$cia w M. narusza-nia w przyszloéci prawa ochronnego
na slowny wspolnotowy znak towarowy o nazwie ,(...)” udzielony powodce przez Urzad ds. Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego Znakéw Towarowych i Wzoréw z tytulu rejestracji w rejestrze wspolnotowych znakéw towarowych
prowadzonym przez OHIM (Office for Harmonization In the Internal Market) pod nr (...) oraz prawa ochronnego



na slowno-graficzny znak towarowy o nazwie ,,(...)” udzielony stronie powodowej w wyniku rejestracji przez Urzad
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej pod nr (...) — poprzez:

- zakazanie pozwanej spdlce uzywania wyzej wymienionego znaku towarowego ,,(...)", jak réwniez identycznego
(fonetycznie) do tego znaku towarowego stowa (...) — jako stéw kluczowych przy definiowaniu reklam w Google
AdWords wyéwietlanych na stronach Google.pl lub innych stronach internetowych wys$wietlajacych reklamy
Google.pl, jak rowniez w samej tresci takich reklam,

2.

zobowigzanie pozwanej aby w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia sie wyroku w niniejszej sprawie opublikowala
i utrzymywala przez okres 30 dni na swojej glbwnej stronie internetowej znajdujacej sie pod adresem http://(...).pl/
w prawym goérnym rogu, czerwona czcionka Garamond o rozmiarze 14, okolone w ramce o§wiadczenie o nastepujacej
treéci: ,Na podstawie prawomocnego wyroku Sadu Okregowego w Warszawie, sygn. akt ..... spolka (...) Sp. z0.0.zs. w
M.przeprasza spolke (...) Spotka Jawnazs. w M.za bezprawne uzywanie przyshugujacego tej spolce znaku towarowego
»(...)”, a takze przeprasza wszystkie osoby, ktore na skutek ww. bezprawnego uzywania mogly zosta¢ wprowadzone w
blad. (...) Sp. z 0.0.zs. w M.oéwiadcza, iz nie jest w zaden sposob powigzana ze spolka (...) Spotka Jawnazs. w M..

3.

zasadzenie od pozwanej kwoty 10.000 zl na cel spoleczny zwigzany ze wspieraniem kultury polskiej, tj. na rzecz
Fundacji (...) ul. (...), (...)-(...) L., numer konta: (...);

4.

zasadzenie zwrotu kosztoéw postepowania. (k.2-38)

Narozprawie 5 XI 2012 r. pelnomocnik (...)(...), ze domaga sie ona ochrony wspolnotowego znaku towarowego a takze
zaniechania przez pozwang czynow nieuczciwej konkurencji, nie zgda natomiast ochrony prawa do firmy. Wyjasnil, ze
w statucie fundacji (...)mieSci sie albo wspieranie kultury polskiej, albo ochrona dziedzictwa narodowego. (k.173-175)

(...) Company spoélka z ograniczong odpowiedzialnoScig w M., pomimo prawidlowego pouczenia, zgodnie z art. 207
§ 5 k.p.c., uchybila terminowi wyznaczonemu jej do zlozenia odpowiedzi na pozew. (k.65) Jej wnioski o przedtuzenie
terminu wplynely juz po jego uplywie (k.66-92), pozwana nie wnosita jednak o przywrocenie terminu. Ztozone przez
nig pismo procesowe zatytulowane ,,OdpowiedZ na pozew”, datowane 29 X 2012 r. (k.93-168) zostalo zwrdcone,
stosownie do art. 207 § 7 k.p.c. (k.169)

Na rozprawie 5 XI 2012 r. pozwana zazadala oddalenia powodztwa. Podniosta zarzuty wyczerpania prawa do znaku
towarowego uzywanego przez (...) Company, nie-udowodnienia przez powodke ryzyka wprowadzenia w blad
uzytkownikéw Internetu, brak bez-prawnosci dzialania, nienaruszanie regul uczciwej konkurencji i prawa do firmy.
Powolala sie na uprawienie do informacyjnego uzycia cudzego znaku towarowego, zarzucajac nieudowodnienie przez
powodke tresci informacji towarzyszacej prowadzeniu przez nia dziatalnoSci gospodarczej w uzyciem stow (...) i (...),
a w szczeg6lnoéci rzekomych zwigzkow pomiedzy przedsie-biorstwami stron. Zapewnila, ze nie sugeruje istnienia
zwigzkow gospodarczych pomiedzy stronami.

Whiosla o nakazanie powodce umieszczenia na jej stronie internetowej pod adresem www.(...).pl, na stronie gléwnej,
o$wiadczenia o tresci: (...) Spoltka Jawnaprzeprasza (...) Company Sp. z o. 0.za oczywidcie bezzasadne zarzucenie jej
popehienia czynu nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do uzywania oznaczenia (...)oraz (...).”, pogrubiona czcionka
Arial w kolorze odrézniajacym sie od koloru tla, na samej gorze strony, zajmujgcego 15% ekranu i utrzymywanie tego
o$wiadczenia przez 30 kolejnych dni. Podniosla, ze powodztwo jest catkowicie bezzasadne.



Oparte na podstawie art. 22 ustawy z 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zadanie (...) Company,
zgloszone bez zachowania wymaganej formy pozwu wzajemnego, Sad pozostawil bez rozpoznania.

Sad ustalil, ze:
(...) spolce jawnejw M.stuzy prawo do :

- sfownego wspolnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego
pod nr (...), z pierwszenstwem od dnia 22 IT 2010 r., m.in. dla towaréw w klasie 12 klasyfikacji nicejskiej : pojazdy,
urzadzenia stuzace do poruszania sie na ladzie, w powietrzu lub w wodzie,

- slowno-graficznego krajowego znaku towarowego z pierwszenstwem od dnia 11 IT 1971 r. dla towaréw w klasie 12
klasyfikacji nicejskiej - pojazdow i urzadzen do jazdy na ladzie, nr R- (...). (bezsporne — tak tez Swiadectwo rejestracji
OHIM k.8-10)

Uprawniona, a wcze$niej jej poprzednicy prawni, uzywa znakéw (...) dla oznaczania produkowanych od 1971 r.
pojazdoéw elektrycznych, w szczegolnosci dla wozkow golfowych. (bezsporne)

(...) Company spo6lka z o.0.w M., w ramach prowadzonej przez nia dzialalno$ci gospodarczej, oferuje do sprzedazy
nowe i uzywane pojazdy elektryczne, w tym wozki golfowe producentéw konkurencyjnych wobec powodki. Jest
autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski pojazdéw (...)C.. (dowod: wydruki ze strony internetowej k.27-28,
33) Pozwana uzywa przy tym w dzialaniach reklamowych oznaczen (...)i (...), jako stow kluczowych, ktorych wybranie
w wyszukiwarce GOOGLE powoduje wys$wietlenie sie linké6w sponsorowanych w serwisie reklamowym AdWords, na
stronie internetowej google.pl., odesylajacych uzytkownika na strone internetowa (...).pl, zawierajaca oferte pojazdow
elektrycznych (...)C.— bagazowych, pasazerskich, terenowych, golfowych i specjalnych. (dowod: wydruki ze stron
internetowych k.18-33)

Sad zwazyl co nastepuje :

Prawo znakéw towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakloconej konkurencji, ktérego wprowadzenie
i zachowanie jest jednym z celow TWE. W systemie tym przedsiebiorstwa powinny mie¢ mozliwo$¢ przyciggania
do siebie klientéw dzieki wysokiej jakosci ich towaréw lub uslug, co jest uzaleznione od istnienia oznaczen
odrozniajacych, pozwalajacych na ich zidentyfikowanie (tak wyroki Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 17 X
1990 r. w sprawie C-10/89 HAG, z 4 X 2001 r. w sprawie C-517/99 Merz&Krell iz 12 XI 2002 r. w sprawie C-206/01
Arsenal Football Club )

Podstawowa funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub koicowemu odbiorcy mozliwo$ci
okreSlenia pochodzenia towaru lub uslugi opatrzonych tym znakiem, odréznienia ich (bez ewentualnosci
wprowadzenia w blad) od towaréw lub uslug innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunalu 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 Unii Europejskiej z 8 11 2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life)

Oprécz funkeji informacyjnej, znak towarowy pehli takze inne funkcje: gwarancyjna (wskazania jakosci towaru
lub ustugi), komunikacyjna, reklamowa, czy inwestycyjna. Wykonywanie przez wilasciciela uprawnien zakazowych i
zadanie udzielenia ochrony jego prawu uzasadnia¢ moze kazdy przypadek uzywania przez osoby trzecie oznaczenia,
ktére wplywa lub moze negatywnie wplywac na ktorgkolwiek z nich. (tak wyrok Trybunalu Sprawiedliwo$ci Unii
Europejskiej z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 Budéjovicky Budvar , a takze wyroki z 18 VI 2009 r. w sprawie
C-487/07 L’Oréaliin., z 23 I1I 2010 r. w sprawach polaczonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google )



Wspolnotowy znak towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym, funkcjonujacym obecnie w oparciu o unormowania
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego
(wersja ujednolicona), ktére reguluje w sposéb caloéciowy zasady rejestracji, wynikajace z niej prawa oraz ich
ochrone. Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozporzadzenia, jako cze$¢ acquis communautaire stanowig
element polskiego porzadku prawnego, znajdujac bezposrednie zastosowanie. W wiekszo$ci, sa one powtérzeniem
regulacji Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw
panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych. (Dz.U 1989 L40 str.1) Implementujaca ja ustawa
Prawo wlasnoéci przemyslowej znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w
rozporzadzeniu, w szczegoblnodci w tym zakresie w jakim odsyla ono do wlasciwych przepisow prawa krajowego.

Z art. 9 rozporzadzenia wynika uprawnienie do wylacznego i niezakléconego uzywania znaku oraz zakazania innym
osobom, nie majacym zgody uprawnionego, uzywania w obrocie :

a. oznaczenia identycznego ze wspolnotowym znakiem towarowym dla identycznych towaréw lub ushug;

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

c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére 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. (art. 9 ust.1)

Zgodnie z przepisem art. 296 ust.1 zdanie 1. ustawy z dnia 30 VI 2000 r. Prawo wlasnosci przemyslowej, osoba, ktorej
prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zadac¢ zaniechania
naruszania i usuniecia jego skutkdéw oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a takze naprawienia szkody
na zasadach ogo6lnych. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega m.in. na bezprawnym uzywaniu w
obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu
do towardéw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad, ktére obejmuje
w szczegoblnodci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym. (art. 296 ust. 2. pkt 2 p.w.p.)
Kwalifikacja naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy na tle tego przepisu jest dokonywana wedlug zasad
obowiazujacych na tle art. 9 ust. 1b rozporzadzenia, ze wzgledu na obowigzywanie powolanej wyzej Pierwszej
Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r., zmienionej obecnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/95/WE z 22 X 2008 r. majgca na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do
znakow towarowych.

Bezsporne w sprawie jest, ze (...) spblce jawnejw M.stuzy prawo do slownego wspodlnotowego znaku towarowego
(...), zakres jego ochrony obejmuje wylaczne uzywanie dla oznaczania pojazdow ladowych. Jakkolwiek powodka nie
przedstawila §wiadectwa ochronnego Urzedu Patentowego RP, niekwestionowanie przez pozwang jej twierdzen w
tym zakresie uzasadnia takze ustalenie wylaczno$ci uzywania na terenie Polski, dla takich samych towaréw, stowno-
graficznego krajowego znaku towarowego . Znakom tym przeciwstawione zostalo uzycie przez pozwang w dzialaniach
reklamowych, w Internecie, oznaczen stownych (...)i (...)dla ustug sprzedazy pojazdow elektrycznych. Z wydrukow
ze stron internetowych zalaczonych do pozwu nie wynika zeby pozwana uzywala kwestionowanych oznaczen dla
informowania swych klientéw o ofercie pojazdow (...). Dowodu na to nie przedstawila w toku postepowania takze
pozwana, ograniczajac sie do postawienia zarzutu nieudowodnienia powodztwa. Nalezy jednak zauwazy¢, ze — zgodnie
z zasadg rozkladu ciezaru dowodu wyrazona w art. 6 k.c. — to (...) Companypowinna byta udowodni¢, ze uzywanie
przez nig znaku towarowego (...)nie bylo bezprawne, ze wzgledu na wyczerpanie prawa do znaku towarowego lub
dzialanie w granicach dopuszczalnego informowania. Obowigzkowi temu w niniejszym postepowaniu nie sprostala



ze wzgledu na uchybienie terminu do zlozenia odpowiedzi na pozew i zaniechanie zgloszenia wnioskéw dowodowych
w toku postepowania (art. 207 § 6 i art. 217 § 2 k.p.c.)

Nalezy podkresli¢, ze zgodnie z art. 232 k.p.c. strona zobowiazana jest zglasza¢ wnioski dowodowe. Ma takze
obowiazek dawa¢ wyjasnienia co do okoliczno$ci sprawy zgodnie z prawda i przedstawia¢ dowody (art. 3 k.p.c.).
Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obcigzaja strone, ktéra nie dopelnila cigzacego na niej
obowigzku. (wyrok Sadu Najwyzszego z 15 VII 1999 r. I CKN 415/99) Samo twierdzenie strony nie jest dowodem,
a twierdzenie dotyczace istotnej dla sprawy okolicznoéci (art. 227 k.p.c.) powinno by¢ udowodnione przez strone
je zglaszajaca. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok Sadu Najwyzszego z 22 XI 2001 r. I PKN 660/00 Wokanda

2002/7-8/44)

Ocena identyczno$ci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku (oznaczenia) powinna
sie opiera¢ na ich zgodnoéci wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej (koncepcyjnej). Znaki nalezy poréwnywac
calo$ciowo, a decydujace znaczenie mie¢ beda elementy odrézniajace (dominujace), a nie opisowe. Oznaczenie moze
by¢ uznane za identyczne ze wcze$niejszym znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub
uzupelnien — wszystkie elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako calo$¢, wykazuje nieznaczne réznice, ktore nie
zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20 III 2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion )

Znaki towarowe sa do siebie podobne jezeli, z punktu widzenia relatywnego kregu odbiorcow, sa przynajmniej
cze$ciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01
Matratzen ) Por6wnywane znaki moga by¢ uznane za identyczne, gdy sa dokladnie jednakowe (tozsame) lub
charakteryzuja sie r6znicami nie-dostrzegalnymi dla przecietnego konsumenta. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym
przypadku znaki sa identyczne, czy tez mozna moéowi¢ zaledwie o podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny
wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i ich caloéciowego oddzialywania na percepcje nalezycie
poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20 III
2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion )

W przekonaniu Sadu, uzywane przez pozwana oznaczenia stlowne (...) i (...) (ze wzgledu na identyczno$é na
plaszczyznie fonetycznej i koncepcyjnej) nalezy uznaé za identyczne ze wspdélnotowym znakiem towarowym (...) C.
(...) oraz podobne do znaku krajowego R- (...).

Dokonujac oceny podobienstwa towaréw i uslug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki charakteryzujgce
zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczeg6lnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposéb uzywania lub korzystania
z nich, warunki w jakich sa sprzedawane, a takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak
wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 ELS, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo )

Stosunek miedzy uslugami handlu detalicznego pojazdami elektrycznymi, a towarami objetymi rejestracja znakow
towarowych (...) charakteryzuje sie Scistym zwigzkiem w tym sensie, ze towary te sa nieodzowne, a przynajmniej
istotne dla $wiadczenia uslug, ktoére sa oferowane wlasnie przy ich sprzedazy. Handel detaliczny obejmuje, poza
czynno$cig prawng sprzedazy, wszelkie dzialania podejmowane przez przedsiebiorce w celu zachecenia do zakupu.
Uslugi, ktore sa $wiadczone w celu sprzedazy okreslonych towaréw detalicznych, bylyby zatem w przypadku braku
takich towaréw pozbawione sensu. (wyroki Trybunatu z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon , z 7 VII 2005 r.
w sprawie C-418/02 Praktiker, wyroki Sadu z 11 VII 2007 r. w sprawie T-443/05 El Corte Inglés , z 24 IX 2008 r.
w sprawie T-116/06 O STORE) Towary i uslugi stron nalezy zatem uznaé za podobne, w rozumieniu art. 9 ust. 1b
rozporzadzenia i art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Caloéciowa ocena zaklada pewna wspdlzalezno$¢ miedzy branymi pod uwage czynnika-mi, w szczegolno$ci
podobienstwem znakéw towarowych oraz podobienstwem towaréw lub ushug, ktorych one dotycza, przy czym



niski stopien podobienstwa towaréw i uslug moze by¢ zrownowazony znaczacym stopniem podobiefistwa znakow
towarowych i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznoSci - tak wyroki Trybunalu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01
Matratzen , z 13 IX 2007 r. w sprawie C-234/06 Il Ponte Finanziaria , z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix,
wyroki Sgdu z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 Echinaciniz 18 V 2011 r. w sprawie T-502/07 Mc Kenzie )

W my$l utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad istnieje wtedy, gdy znaczna czeéc
wlaéciwego kregu odbiorcéw moglaby zosta¢ skloniona do omyltkowe-go zakupu towaru pozwanego, myslac, ze jest
to towar uprawnionego (uznajgc, ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie
moglaby uznaé, ze dane towary lub uslugi pochodza z przedsiebiorstw powiazanych ze soba gospodarczo. (tak
wyroki Trybunatu z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon , z 4 V 1999 r., z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97
Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 2 IX 2010 r. w sprawie C-254/09 CK Kalvin Klein oraz wyrok Sadu z 9 XII 2010
r. w sprawie T-303/08 Golden Elephant ) Prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad powinno by¢ oceniane w
sposéb catoSciowy, wedlug sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych
okoliczno$ci konkretnego przypadku, szczegélnie wzajemnej zaleznoéci miedzy podobienistwem oznaczen i towarow
lub ustug, ktorych one dotycza. (tak wyroki Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel , z 23 III 2006 r. w
sprawie C-206/04 Miilhens, z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix oraz wyroki Sadu z 9 VII 2003 r. w sprawie
T-162/01 Giorgio Beverly Hills iz 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 Mendion )

Wilasciwy krag odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformo-wanych, dostatecznie
uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie ksztaltowaé w zalezno$ci od kategorii
towar6éw lub ustug. (tak wyroki Trybunalu z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer , z 6 V
2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel iz 12 I 2006 r. C-361/04 Ruiz Picasso oraz wyroki Sadu z 13 Il 2007 r. w
sprawie T-256/04 Respicur iz 8 II 2011 r. w sprawie T-194/09 LAN ) Przecietny konsument rzadko ma mozliwo$¢
przeprowadzenia bezposredniego poréwnania r6znych znakow towarowych, musi zazwyczaj zdawac sie na zachowany
w pamieci niedoskonaly obraz tych znakéw.

Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrdzniajacy znaku towarowego, ktory wynika z jego
samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnos$ci znaku na rynku). (tak wyroki Trybunatu z 22 VI 1999
r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer , z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL iz 29 IX 1998 r. w
sprawie C-39/97 Canon oraz wyroki Sadu z 1 II 2005 r. w sprawie T-57/03 Hooligan , z 21 IT 2006 r. w sprawie
T-214/04 POLO, z 14 XI 2007 r. w sprawie T-101/06 Castell del Remei Oda iz 15 IX 2009 r. w sprawie T-308/08
MANGO adorably)

Istnieje pewna wspoélzalezno$é miedzy znajomoscia znaku wérod odbiorcow, a jego charakterem odrozniajacym - im
bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odrézniajacy. Przy dokonywaniu
oceny, czy znak towarowy cieszy sie wysoce odrézniajacym charakterem wynikajacym z jego znajomo$ci wérod
odbiorcéow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okoliczno$ci danego przypadku, w szczegdlnosci udzial znaku
towarowego w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugo$¢ okresu jego uzywania, wielko§¢ inwestycji dokonanych
przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udzial procentowy zainteresowanych grup odbiorcéw, ktérym znak
umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa, jak rowniez o$wiadczenia
izb handlowych i przemyslowych lub stowarzyszen zawodowych. (tak wyrok Sadu z 12 VII 2006 r. w sprawie
T-277/04 Vitakraft-Werke ) Ciezar udowodnienia sily znaku towarowego i jego odrozniajgcego charakteru, spoczywa
na powodzie. (art. 6 k.c.)

Spoéltka (...)nie przedstawila zadnych dowodbéw pozwalajacych na ocene sily jej znakéw towarowych (...)i ich
rozpoznawalno$ci wérdd klientéw, renomy. Pozwana nie kwestionuje jednak twierdzenia o wieloletnim uzywaniu
znakow i ich kojarzeniu przez nabywcow z producentem pojazdow elektrycznych — wozkow golfowych (...).

(...) Companyuzywa oznaczen (...)i (...)w dzialaniach reklamowych w Internecie. Korzystajac z serwisu internetowego
AdWords umieszcza ona na stronie internetowej google.pl link sponsorowany, pojawiajacy sie po wybraniu w
wyszukiwarce stow kluczowych (...Jlub (...). Link prowadzi uzytkownika Internetu do strony pozwanej pod



adresem (...).pl, na ktorej spotka oferuje i reklamuje §wiadczone przez nig ustugi sprzedazy pojazdow elektrycznych
réznych producentéw, w tym takze konkurencyjnych wzgledem (...)(...). Pozwana narusza w ten sposéb wylaczno$é
uprawnionej korzystania ze znakéw towarowych (...)oraz prawidlowe pelnienie przez nie funkcji oznaczenia
pochodzenia. Uzycie identycznego uprawnienia jako slowa kluczowego utrudnia uprawnionej korzystanie z ustug
serwisu internetowego AdWords przy uzyciu jej wlasnego znaku. Pozwana, korzystajac ze znajomo$ci znaku (...)i
produktéw z tym znakiem, oferuje zainteresowanym nabywcom konkurencyjne towary. Moze takze wprowadzaé¢ w
blad nabywcéw co do istnienia pomiedzy stronami powiazan gospodarczych. Od uzytkownika Internetu nie mozna
wymagacé, aby w kazdym przypadku tego rodzaju reklamy poszukiwal na stronie internetowej, do ktérej prowadzi link
sponsorowany informacji pozwalajacych na ustalenie rzeczywistych relacji prawnych, personalnych i ekonomicznych
pomiedzy uprawnio-nym do znaku towarowego uzytego w reklamie jako stlowo kluczowe oraz reklamodawca i
jego oferta. Zar6wno stowo kluczowe, jak i dopisek dotyczacy przedmiotu oferty (pojazdy elekiryczne — bagazowe,
pasazerskie, terenowe, golfowe i specjalne), identyczny z towarami, dla ktérych chronione sg znaki (...), budzi
jednoznaczne skojarzenia z uprawniong. (...) Companynarusza zatem prawa wylgczne (...)(...)do wspolnotowego i
krajowego znakéw towarowych (...)w sposob zdefiniowany w art. 9 ust. 1b i art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

(...) Companynie moze skutecznie powolywa¢ sie na wyczerpanie prawa do znakéw towarowych.
Przepis art. 13 rozporzadzenia stanowi w ust.1, ze wspolnotowy znak towarowy nie uprawnia jednak wlasciciela
do zakazywania jego uzywania w odniesieniu do towaréow, ktore zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem przez wlasciciela lub za jego zgoda. (odpowiednio - znak
krajowy w odniesieniu do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — art. 155 ust. 1 p.w.p.) Zgodnie z zasada rozktadu
ciezaru dowodu - art. 6 k.c. — kwestionujac zarzut bezprawnego uzywania znakéw towarowych (...), pozwana winna
byla wykaza¢, ze jej dzialania reklamowe odnosza sie wylgcznie do ustug sprzedazy pojazdow (...), ktore zostaly
uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem przez
(...)(...)za jego zgodg. Dowodu na to ani nawet twierdzen pozwana w tym postepowaniu nie przedstawila. Przeciwnie,
przyznala, ze jest wylacznym dystrybutorem na terytorium Polski pojazdow elektrycznych C. ktére — oraz inne pojazdy
— oferuje na stronie (...).pl, do ktérej prowadzi link sponsorowany wyswietlany w reklamie AdWords przy uzyciu stow
kluczowych (...)lub (...).

Nalezy zgodzié sie z, przywolanymi w motywach pozwu, pogladami doktryny i orzecznictwa. Od dawna ugruntowany
jest poglad Trybunalu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej o istnieniu uprawnienia wlasciciela znaku towarowego do
decydowania o pierwszym wprowadzeniu opatrzonego nim towaru do obrotu w okre§lonym czasie i miejscu. (np.
wyroki z 16 VII 1998 r. w sprawie C-355/96 Silhouette , z 1 VII 1999 r. w sprawie C-173/98 Ancienne Maison Dubois
et Fils, z 20 XI 2001 r. w polaczonych sprawach C-414/99 do C-416/99 Zino Davidoff ), a ostatnio np. wyroki z 14
VII 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 wilasciciel udzielit — w spos6b wyrazny lub dorozumiany — zgody
na wprowadzenie do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym, towaréw, w stosunku do ktérych powolano sie

na wyczerpanie [...].)

Pozwana nie moze takze twierdzié, ze takie uzycie cudzego znaku towarowego miesci sie w
dopuszczalnych granicach okre$lonych w art. 12 rozporzadzenia (odpowiednio art. 156 ust. 1 pkt 2 p.w.p.)
Zgodnie z tym przepisem, uprawniony nie moze zakaza¢ osobie trzeciej uzywania w obrocie :

a.
jej nazwiska (nazwy) lub adresu,

b.

oznaczen dotyczacych rodzaju, jakoéci, iloSci, przeznaczenia, warto$ci, pochodzenia geogra-ficznego, czasu produkcji
towaru lub $wiadczenia ustugi lub tez innych ich wlasciwosci,

C.



znaku towarowego, jezeli jest to niezbedne dla wskazania przeznaczenia towardw lub ustug, w szczego6lnoéci bedacych
akcesoriami lub czeSciami zapasowymi,

pod warunkiem jednak, ze osoba ta uzywa go zgodnie z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu (zastosowana

przez ustawodawce wspdlnotowego klauzula generalna pozostawia orzecznictwu sprecyzowanie katalogu zachowan,
ktobre nalezy uzna¢ za niedopuszczalng forme uzywania znaku towarowego).

Przy wykladni tego przepisu nalezy odwolaé sie do pogladéw Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwos$ci, wyrazonych
w orzeczeniu z 23 II 1999 r. wydanym w sprawie C-63/97 Bayerische MotorenWerke AG oraz BMW Nederland BV
vs Roland Karel Deenik. Trybunal dopuscit tam mozliwo$é informowania o sprzedazy uzywanych samochod6w marki
BMW, jesli samochody z tym znakiem zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu przez BMW lub za jego zgoda. (por.
takze wyrok z 4 XI 1997 r. w sprawie C-337/95 Parfums Christian Dior ) Stwierdzil, ze niedopuszczalne jest jednak
uzycie znakéw BMW w celu reklamowania sprzedazy lub naprawy samochodéw marki BMW, jezeli sposo6b ich uzycia
moglby wywola¢ wrazenie co do istnienia zwigzkéw handlowych miedzy uprawnionym do znaku a uzywajacym go.
(w szczegolno$ci wrazenie polegajace na tym, ze przedsiebiorstwo uzywajacego znaku przynalezy do sieci dystrybucji
BMW albo pomiedzy tymi przedsiebiorstwami istnieje okre§lony zwigzek) Takie formy uzywania znakow BMW w
celu reklamowym nie sg niezbedne dla zapewnienia ochrony interesu uzywajacego znak, polegajacego na mozliwosci
swobodnej sprzedazy towaréw i §wiadczenia uslug naprawczych. (por. takze wyrok Trybunalu z 17 IIT 2005 r. w
sprawie C-228/03 The Gillette Company i Gillette Group Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy)

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunalu wymoég uczciwych praktyk stanowi w istocie wyraz obowigzku
poszanowania stusznych intereséw wlasSciciela 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 warto$¢ znaku poprzez osigganie nieuzasadnionych korzy$ci wynikajacych z jego charakteru
odroézniajacego albo renomy,

 prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku. (por. takze opinia Rzecznika Generalnego z 9 XII 2004 r.)

Przy wykladni art. 12 rozporzadzenia mozna takze odwolaé sie do utrwalonego orzecz-nictwa sadéw wspodlnotowych,
dotyczacego prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, ktore istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznaé, 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, z 22 VI 1999 r. w sprawie
C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer , z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 Miilhens ) Nalezy zwroci¢ uwage, ze
w obu przypadkach ustawodawca wspolnotowy kwalifikuje jako naruszenie juz samo ryzyko (prawdopodobienstwo,
mozliwo$¢) sprawiania wrazenia istnienia powiazan gospodarczych miedzy osobg trzecia uzywajaca znaku bez jego
zgody, a wlaScicielem znaku towarowego. [tak ETS w cyt. wyroku w sprawie Gillette : Do sadu krajowego nalezy
zbadanie, czy w okolicznoSciach postepowania (...) uzycie znaku towarowego bylo niezbedne, przy czym powinien on
wziaé pod uwage wymogi wymienione w pkt 33—36 niniejszego wyroku oraz charakter kregu odbiorcow, dla ktérych
przeznaczony jest towar sprzedawany (...).]

Uzyciem znaku towarowego osoby trzeciej, jako stowa kluczowego w reklamie AdWords zajmowal sie Europejski
Trybunal Sprawiedliwo$ci, odpowiadajac na pytanie prejudycjalne w wyroku z 23 III 2012 r. w sprawach polaczonych
C-236/08 do C-238/08 Google, Google France. Trybunal stwierdzil, ze podmiot zamawiajacy ustuge linku
sponsorowanego (odsylajacego do jego strony internetowej) w serwisie reklamowym AdWords, wybierajgc jako
stowo kluczowe znak towarowy innej osoby, bez jej zgody, uzywa tego znaku w obrocie handlowym. Reklamodawca
zmierza w ten sposéb do sklonienia internauty, wpisujacego to slowo w wyszukiwarce do klikniecia w jego



link reklamowy i zainteresowania sie jego oferta. Do naruszenia prawa wylacznego dochodzi¢ bedzie wowczas,
gdy uzytkownik Internetu skojarzy znak z linkiem reklamodawcy i uzna oferte tego ostatniego za alternatywna
wzgledem towar6ow lub uslug uprawnionego do znaku towarowego. Tego rodzaju dzialanie uzasadnia zastosowanie,
na zgdanie uprawnionego, sankcji zakazowych, w kazdym przypadku, gdy moze ono negatywnie wplywac¢ na ktoras$ z
pelionych przez znak towarowy funkcji, np. oznaczenia pochodzenia — gdy nie pozwala ono lub utrudnia wlaéciwie
poinformowanemu, dostatecznie uwaznemu i rozsagdnemu internaucie na zorientowanie sie, czy towary lub ushugi,
ktorych dotyczy reklama, pochodza od uprawnionego do znaku lub przedsiebiorstwa powigzanego z nim gospodarczo,
czy tez od osoby trzeciej (p.82-90). Zdaniem Trybunalu, nie zakloca ono funkcji reklamowej znaku, co mialoby miejsce,
gdyby uzywanie znaku towarowego w reklamie kontekstowej negatywnie wplywa na mozliwos$¢ jego wykorzystywania
przez samego uprawnionego, jako elementu promocji sprzedazy lub instrumentu strategii handlowej (p.-91-98). (por.
takze wyroki z 25 III 2010 r. w sprawie C-278/08 BergSprechte, z 8 VII 2010 r. w sprawie C-558/08 Portkabin , z
22 I 2011 r. w sprawie C-323/09 Interflora )

Pozwana spolka, nie dysponujaca zgoda uprawnionego do znakéw towarowych (...) uzywa ich w sposéb wykraczajacy
poza dopuszczalng konieczno$¢ poinformowania klientow (...) , Ze ma ona w swojej ofercie pojazdy elektryczne (...).
Nie moze zatem zasadnie twierdzié¢, ze uzycie przez nig znakéw powddki w reklamie kontekstowej bylo zgodne z
prawem.

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

szczegoblnosci :
a.

umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

oferowanie towar6w, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub oferowanie i §wiadczenie
ustug pod tym oznaczeniem;

C.

przywoz lub wywoz towaréw pod takim oznaczeniem;
d.

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

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia wspolnotowego znaku
towarowego, wydaje, o ile nie istnieja szczegbdlne powody, decyzje zakazujaca pozwanemu okreSlonych dzialan. Stosuje
rowniez $rodki, zgodnie z przepisami usta-wodawstwa krajowego, ktérych celem jest zapewnienie przestrzegania
zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, ze je$li w prawie krajowym istnieja inne jeszcze sposoby (§rodki ochrony) znaku
przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, Sad powinien je, na wniosek powoda, zastosowa¢ do ochrony
znaku wspoblnotowego.

Sformulowanie - chyba ze istnieja szczegblne 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 dopuécit
sie naruszenia, winien skonkretyzowa¢ te szczeg6lne powody i wykazac ich istnienie, pozostawiajac Sadowi (jako
arbitrowi) ocene, przy rozstrzyganiu o sposobie usuniecia skutkéw naruszenia prawa z rejestracji.



W przekonaniu Sqdu, wkroczenie przez pozwang w sfere wylacznosci wynikajaca dla (...)(...)z udzielenia jej
praw do znakéw towarowych (...)uzasadnia uwzglednienie zadania zakazowego z pkt 1. pozwu. W dopuszczalnych
granicach okreslonych w art. 321 k.p.c., Sad odmiennie niz uczynil to pelnomocnik powodki, sformutowal nalozony
na spotke (...)zakaz: naruszania prawa (...) spotki jawnejw M.do stlownego wspodlnotowego znaku towarowego
(...)zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerem (...)oraz prawa
ochronnego na stowno-graficzny znak towarowy (...) (R-(...)), to jest uzywania oznaczen stownych (...)i (...), jako stow
kluczowych przy definiowaniu reklam w Google AdWords wySwietlanych na stronach google.pl lub innych stronach
internetowych wys$wietlajacych reklamy Google.pl, jak rowniez w treSciach takich reklam.

Uznajac jednak zadanie z pkt 1. za wykraczajace poza zakres ochrony praw wylacznych Sad ograniczyl sankcje
zakazowa do uzywania kwestionowanych oznaczen w odniesieniu do pojazdoéw elekirycznych, ktére nie zostaly
uprzednio wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnionego lub za jego zgoda.
Sad oddalil powoddztwo, ktorego zbyt ogodlne sformulowanie obejmowalo takze dzialania reklamowe dotyczace
towar6éw nie objetych ochrong znakéw towarowych (w tym zakresie powodka nie stawiala zarzutu naruszenia jej
praw w sposob zdefiniowany w art. 9 ust. 1c rozporzadzenia i art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.) i takie uzycie oznaczen
stownych (...)i (...), ktére odnosi sie wylacznie do sprzedazy pojazdéw ze znakiem (...), co do ktérych nastapilo
wyczerpanie znaku towarowe-go. Oferujac do sprzedazy na swej stronie internetowej tylko takie, a nie konkurencyjne,
towary pozwana moze uzywac spornych oznaczen w internetowym serwisie reklamowym AdWords w granicach
dopuszczalnego uzywania znaku towarowego osoby trzeciej, wyznaczonych w art. 12 rozporzadzenia i art. 156 p.w.p.

Sad oddalil w caloSci zadanie z pkt 2. pozwu - publikacji o§wiadczenia, ktérego tresé odnosi sie wprost do ochrony
praw wylacznych do znakéw towarowych (... przeprasza spolke (...) Spotka Jawnazs. w M.za bezprawne uzywanie
przystugujacego tej spolce znaku towarowego ,(...)", a takze przeprasza wszystkie osoby, ktore na skutek ww.
bezprawnego uzywania mogly zosta¢ wprowadzone w blad ..., ... oSwiadcza, iz nie jest w zaden sposob powigzana...),
a nie do ochrony intereséw gospodarczych przed czynami nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku uprawniony
moze zadaé jedynie podania do publicznej wiadomoSci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu (art. 102 rozporzadzenia
oraz art. 296 ust. 1a w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p.)

Sad oddalil takze powodztwo w zakresie roszczenia pienieznego z pkt 3, jako calkowicie nieuzasadnione i
nieudowodnione . Jakkolwiek w motywach pozwu (...)(...)sie do treéci przepisu art. 16 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k., formulujac
zarzut naruszenia przez pozwang regul uczciwej konkurencji, to nie przedstawila przy tym twierdzen a tym bardziej
dowoddéw mogacych stanowi¢ podstawe czynienia przez sad ustalen w tym zakresie. Powddka w nazbyt uproszczony
sposob zrownala ochrone prawa wylgcznego i intereséw gospodarczych, nie dostrzegajac, ze w kazdym przypadku
mamy do czynienia z odmiennym przedmiotem ochrony.

Powodka nie przedstawila zadnych twierdzen dotyczacych faktycznych okoliczno$ci sprawy, istotnych dla jej
rozstrzygniecia z punktu widzenia art. 277 k.p.c., na podstawie ustawy z 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Nie udowodnila zasadno$ci zarzutu dopuszczenia sie przez spolke (...) czynu stypizowanego w art. 16
ust. 1 pkt 2 ani winy pozwanej, warunkujacej zastosowanie sankgeji z art. 18 ust. 1 pkt 6 - zasadzenie odpowiedniej sumy

pienieznej na okreslony cel spoleczny zwigzany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochrong dziedzictwa narodowego.
Nie wykazala nawet, ze dzialalno$¢ fundacji (...) spelnia warunki zasadzenia na jej rzecz pokutnego, ani nie wyjasnila
przyczyn dla ktorych zada zasadzenia od pozwanej na rzecz fundacji kwoty 10.000 zt.

O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c., znoszac je wzajemnie. Zadania i
zarzuty stron zostaly bowiem uwzglednione i oddalone w rownym stopniu.
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