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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 wrzeénia 2013 T.

Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydzial - Sad Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzordéw Przemystowych w
skladzie:

Przewodniczacy: SSO Jadwiga Smotucha

Protokolant: Dorota Zagobrska

po rozpoznaniu w dniu 11 wrze$nia 2013 r. w Warszawie

na rozprawie sprawy z powodztwa M. (...) w M. i M. (...) w M.
przeciwko G. N.

o0 naruszenie znaku towarowego Wspolnoty

orzeka:
1.

nakazuje G. N. zaniechania naruszania wspolnotowych znakéw towarowych zarejestrowanych w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerami: 0873563, 004661278 i 0863418 poprzez
zamieszczanie tych oznaczen na budynkach wykorzystywanych w zwigzku z prowadzona dzialalno$cig gospodarcza

2.

nakazuje G. N. zaniechania naruszania wspolnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji
Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerem 003818259 poprzez zamieszczanie tego oznaczenia na pojazdach
wykorzystywanych w zwigzku z prowadzona dzialalno$cig gospodarcza

3.

nakazuje G. N. usuniecie na jego koszt, w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku, oznaczen graficznych
imitujacych wspdlnotowe znaki towarowe zarejestrowane pod numerami : 0873563, 004661278 i 0863418 z
budynkow wykorzystywanych w zwigzku z prowadzong dzialalno$cig gospodarcza

4.

nakazuje G. N. usuniecie na jego koszt, w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku, oznaczen graficznych
imitujacych wspolnotowy znak towarowy zarejestrowany pod numerem 003818259 z pojazdoéw wykorzystywanych w
zwigzku z prowadzong dzialalno$cia gospodarcza

5.

nakazuje G. N. zamieszczenie, w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku, na okres 9o dni, na gtéwnej
stronie witryny promujacej i informujacej o jego dzialalnoS$ci, czarna nasycong czcionka typu Times New Roman
w wersji Bold na bialym, jednolitym tle, stanowiacym co najmniej 20% powierzchni calkowitej strony oraz w taki



sposob by odleglosé liter od dolnej i gornej krawedzi tla nie byla wieksza niz Y2 wysoko$ci liter, a odleglo$¢ pomiedzy
poszczegdlnymi wierszami nie byla wieksza niz wysoko$é liter, o§wiadczenia nastepujacej treci:

»G. N. prowadzacy dzialalnoé¢ gospodarcza pod firmg (...) z siedziba w Z., informuje ze uzywajac wspo6lnotowych
znakow towarowych MAN zarejestrowanych na rzecz spéotki M. oraz M. (...) w zwigzku z promocjg i informowaniem
o prowadzonej przez siebie dzialalnoSci gospodarczej naruszyl prawa wymienionych spolek, z powodu czego wyraza
swoje ubolewanie. Jednocze$nie G. N. o§wiadcza, ze w ramach prowadzonej przez siebie dzialalnoéci pod firma (...),
nie jest partnerem handlowym wyzej wymienionych spoélek i nie prowadzi dzialalno$ci, ktéra bylaby w jakikolwiek
sposob wspierana badz autoryzowana przez te spotki”

6.

umarza postepowanie w zakresie roszczen dotyczacych wspolnotowych znakéw towarowych zarejestrowanych w
Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerami: 1019087 i 1020979

7.
oddala pow6dztwo w pozostalej czesci

8.

koszty postepowania wzajemnie znosi.
SSO Jadwiga Smotucha
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UZASADNIENIE

W pozwie zlozonym 10 stycznia 2013 r., przeciwko pozwanemu G. N., powodowie M. (...) w M. (Niemcy) oraz M. (...)
w M. (Niemcy) wnieéli o:

1. zakazanie pozwanemu naruszania praw M. (...) do wspolnotowych znakéw towarowych zarejestrowanych w
Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerami 0873563, 1019087 oraz 004661278 tj.
korzystania z nich w obrocie gospodarczym w zwigzku z oferowaniem wlasnych uslug oraz towaréw, w tym w
szczegoblnosci poprzez:

a) zakazanie umieszczania tych znakdow na dokumentach handlowych, banerach, szyldach, budynkach, pojazdach
i innych przedmiotach nalezacych do pozwanego oraz stronach internetowych pozwanego — wykorzystywanych w
zwigzku z prowadzona przez niego dzialalno$cig gospodarcza

b) zakazanie uzywania oznaczen graficznych imitujgcych te znaki i do nich podobnych, to jest wykorzystujacych
element w postaci ksztaltu luku badz wizerunek lwa oraz oznaczen graficznych stanowiacych polaczenie tych znakow

2. nakazanie pozwanemu aby w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku usunat skutki naruszenia praw
M. (...) poprzez:

a) usuniecie wszelkich znakow reklamowych wykorzystujacych wspolnotowe znaki towarowe zarejestrowane w
Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerami 0873563, 1019087 oraz 004661278 oraz
usuniecie oznaczen graficznych imitujacych te znaki oraz do nich podobnych, to jest wykorzystujacych element
w postaci ksztaltu tuku badz wizerunek lwa oraz stanowiagcych polaczenie tych znakéw — z baneréw, budynkow,
pojazdéw oraz innych przedmiotéw nalezacych do pozwanego i wykorzystywanych w zwigzku z prowadzeniem
dzialalnoSci gospodarczej przez pozwanego



b) wycofanie i zniszczenie wszelkich materialow reklamowych i promocyjnych w postaci ulotek badz folderow
wykorzystywanych do promocji §wiadczonych przez pozwanego ustug oraz sprzedawanych przez niego towarow,
na ktérych zamieszczone zostaly wspdlnotowe znaki towarowe zarejestrowane w Urzedzie Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego w Alicante pod numerami 0873563, 1019087 oraz 004661278 oraz oznaczenia graficzne imitujgce te
znaki lub do nich podobne, to jest wykorzystujace element w postaci ksztattu tuku lub wizerunek lwa lub stanowiacych
polaczenie tych znakéw

¢) usuniecie oznakowan dojazdowych na trasie S8 Warszawa — Bialystok, na ktorych wykorzystywany jest znak
zarejestrowany w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerem 004661278

3. zakazanie pozwanemu naruszania praw M. (...) do wspoélnotowych znakéw towarowych zarejestrowanych w
Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerami 1020979, 0863418 oraz 003818259, to
jest korzystania z nich w obrocie gospodarczym w zwigzku z oferowaniem wtasnych uslug oraz towaréw w tym w
szczegoblnosci poprzez:

a) zakazanie umieszczania tych znakdéw na dokumentach handlowych, banerach, szyldach, budynkach, pojazdach
i innych przedmiotach nalezacych do pozwanego oraz stronach internetowych pozwanego — wykorzystywanych w
zwigzku z prowadzona przez niego dzialalno$cig gospodarcza

b) zakazanie uzywania oznaczen graficznych imitujacych te znaki lub do nich podobnych, to jest wykorzystujacych
element w postaci ksztaltu fuku oraz oznaczen graficznych stanowigcych polaczenie tych znakow

4. nakazanie pozwanemu, aby w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku usunal, na jego koszt, skutki
naruszenia poprzez:

a) usuniecie wszelkich znakow reklamowych wykorzystujacych wspolnotowe znaki towarowe zarejestrowane w
Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numeramiio20979, 0863418, 003818259 oraz
usuniecie oznaczen graficznych imitujacych te znaki lub do nich podobnych, to jest wykorzystujacych element w
postaci ksztaltu tuku badz stanowiacych polaczenie tych znakéw — z baneréw, budynkéw, pojazdéw oraz innych
przedmiotéw nalezacych do pozwanego i wykorzystywanych w zwigzku z prowadzeniem dzialalnosSci gospodarczej
przez pozwanego

b) wycofanie i zniszczenie wszelkich materialow reklamowych i promocyjnych w postaci ulotek badz folderow
wykorzystywanych do promocji §wiadczonych przez pozwanego ustug oraz sprzedawanych przez niego towarow,
na ktérych zamieszczone zostaly wspdlnotowe znaki towarowe zarejestrowane w Urzedzie Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego w Alicante pod numerami1020979, 0863418, 003818259 oraz oznaczenia graficzne imitujgce te znaki,
to jest wykorzystujace element w postaci ksztattu tuku lub stanowiacych potaczenie tych znakow

5. nakazanie pozwanemu opublikowania na jego koszt, w terminie jednego miesiaca od dnia uprawomocnienia sie
wyroku, w dwoch kolejnych wydaniach ogoélnopolskiego wydania Gazeta (...) oraz w dwoch kolejnych wydaniach
miesiecznika ciezaréwki na stronach nieprzeznaczonych do ogloszen czarna nasycona czcionka typu Times New
Roman w wersji Bold, na bialym tle, stanowigcym co najmniej 30% catkowitej powierzchni strony oraz w taki sposob,
aby odleglosé liter od dolnej i gornej krawedzi tta nie byla wieksza niz V2 wysokoSci liter, a odleglo$¢é pomiedzy
poszczeg6lnymi wierszami nie byla wieksza niz wysoko$¢ liter, o§wiadczenie o nastepujacej tresci lub innej okreslone;j
przez sad: ,, G. N. prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza pod firma (...) z siedziba w Z., informuje, ze uzywajac
wspolnotowych znakéw towarowych M. zarejestrowanych na rzecz spolki (...) oraz M. (...) w zwiazku z promocja i
informowaniem o prowadzonej przez siebie dzialalnosci gospodarczej naruszyl prawa wyzej wymienionych spolek,
z powodu czego wyraza swoje ubolewanie. Jednoczes$nie G. N. o§wiadcza, ze w ramach prowadzonej przez siebie
dzialalnoSci pod firma (...), nie jest partnerem handlowym wyzej wymienionych spolek i nie prowadzi dzialnosci,
ktora bylaby w jakikolwiek sposob wspierana badz autoryzowana przez te spotki.”



6. upowaznienie powoddow przez sad (kazdego z osobna), w razie niewykonania przez pozwanego obowiazku, o ktérym
mowa w pkt. 2,4 i 5 powyzej, do wykonania tych obowiazkéw na koszt pozwanego

7. nakazanie pozwanemu zamieszczenia w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku, os§wiadczenia o
tresci jak w pkt. 5 powyzej , na glownej stronie witryny promujacej i informujacej o jego dzialalnosci (ktéra na
dzien wniesienia powddztwa znajdowala sie pod adresem www.gizo.pl) czarna nasycong czcionka typu Times New
Roman w wersji Bold, na bialym tle, stanowigcym co najmniej 30% catkowitej powierzchni strony oraz w taki sposob,
aby odleglosé liter od dolnej i gornej krawedzi tta nie byla wieksza niz V2 wysokoSci liter, a odleglo$é pomiedzy
poszczego6lnymi wierszami nie byla wieksza niz wysokos¢ liter

8. zasadzenie od pozwanego na rzecz kazdego z powodbéw kosztéow postepowania, w tym kosztéw postepowania
zabezpieczajacego oraz kosztow zastepstwa adwokackiego wedlug norm przepisanych.

W uzasadnieniu powodowie podali, ze pozwany w swojej dzialalnosci gospodarczej, obejmujacej m.in. serwis
samochodow M., wykorzystuje wspolnotowe znaki towarowe, do ktérych prawa przystuguja powodom, poprzez:

- zamieszczanie obok swojego logo symbolu odpowiadajacego ksztaltem wspdlnotowym znakom towarowym, do
ktorych prawa przystuguja powodom

- zamieszczanie na podstronie witryny internetowej pozwanego znakdéw MAN, zarejestrowanych w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerami 0873563 oraz 0863418, w tym w sasiedztwie
logotypow oraz nazw handlowych wykorzystywanych przez pozwanego i z nielegalnie wykorzystanym graficznym
przedstawieniem pojazdu MAN, pochodzacym z materialéw reklamowych MAN

- wykorzystywanie znaku MAN na jednej z podstroi ze wskazaniem, ze firmy z grupy MAN obdarzyly go swoim
zaufaniem

- zamieszczenie znaku MAN na obiekcie nalezacym do pozwanego

- zamieszczanie znakow zarejestrowanych pod numerami 004661278 i 003818259 na samochodach
wykorzystywanych przez pozwanego w sposéb wskazujacy na to, ze powdd Swiadczy ushugi grupy M.

- umieszczanie znakow towarowych MAN w swoich ulotkach handlowych, na banerach, szyldach, budynkach,
pojazdach i innych przedmiotach nalezacych do pozwanego oraz na stronach internetowych pozwanego,
pozostajacych w zwiazku z prowadzong przez niego dzialalnoScia gospodarcza. Powodowie podniesli, ze pozwany
nie jest ani ich partnerem handlowym, ani tez spo6lki cérki pozwanego ad. 2 tj. (...) sp. z 0.0. i nie wspdlpracuje z
nimi w jakikolwiek inny sposdb, jak tez nigdy nie otrzymal zgody na wykorzystywanie ich wspélnotowych znakow
towarowych.

W odpowiedzi na pozew pozwany wniost o oddalenie powddztwa w caloSci i zasadzenie na jego rzecz od powoddéw in
solidum kosztéw postepowania wedlug norm przepisanych. Pozwany podniost brak legitymacji czynnej powoda ad.
2 w odniesieniu do roszczen dotyczacych znaku towarowego zarejestrowanego pod nr 003818259 (MAN I Service),
wskazujac ze uprawnionym do tego znaku jest spotka pod firma (...). Pozwany podniost ponadto, ze uzywa oznaczenia
MAN wylacznie w celach informacyjnych w zwigzku z wykonywaniem ustug serwisowych samochodow ciezarowych
m.in. marki MAN, a co za tym idzie, oznaczenie to stanowi w praktyce jedyny sposob podania odbiorcom kompletnej
izrozumialej informacji w przedmiocie §wiadczonych przez niego ustug. Pozwany podniost tez, ze nie zachodzi ryzyko
wprowadzenia w blad co do pochodzenia wykonywanych przez niego ustug, poniewaz ich odbiorcami sa wlasciciele
aut ciezarowych i naczep, bedacy w wiekszosci przedsiebiorcami, bez problemu odrézniajacymi autoryzowana stacje
obstugi pojazdow od stacji serwisowej, ktora nie ma takiego statusu, a ponadto pozwany na swojej stronie internetowe;j
informuje, ze jest serwisantem niezaleznym.



W pi$mie procesowym zlozonym 10 kwietnia 2013 r. powodowie cofneli pozew w zakresie roszczen dotyczacych
wspolnotowych znakéw towarowych zarejestrowanych pod numerami 1019087 i 1020979. Na rozprawie 11 wrze$nia
2013 r. pozwany wyrazil zgode na ograniczenie powodztwa.

Sad ustalil nastepujacy stan faktyczny.

M. (...) w M. przystuguja prawa z rejestracji nastepujgcych znakow wspdlnotowych:
a)

MAN nr 0873563

b)

MAN nr 004661278 dla nastepujacych towaréw i ustug wg klasyfikacji nicejskie;j:

7- silniki (za wyjatkiem do pojazdéw ladowych), silniki spalinowe, sprzegla i urzadzenia do przenoszenia sily (za
wyjatkiem do pojazdow ladowych) oraz ich czeSci i czeéci zamienne; maszyny drukarskie, zwlaszcza do offsetu
rolowego do druku gazet i ilustracji, do offesetu arkuszowego, do druku cyfrowego, i ich cze$ci, maszyny do
przetwarzania tworzyw sztucznych, zwlaszcza do lakierowania i do uszlachetniania druku, aparaty do skladania,
maszyny podajace i odbierajace materialy zadrukowane, maszyny do transportu, gromadzenia, adresowania i
pakowania wyrobéw drukarni, maszyny do giecia plyt; silniki dla statkow, do pokladowych generatoréw pradu i
do elektrowni pracujgcych stacjonarnie, zwlaszcza dwusuwowe i i czterosuwowe silniki wysokoprezne, czterosu-
wowe silniki gazowe wysokoprezne i z zaplonem iskrowym i ich czeSci, zwlaszcza urzadzenia do przygotowania
mieszanki paliwowej (maszyny), waly, przekladnie, sprzegla; maszyny dla statkow: pradu (generatory -); narzedzia
reczne (nie obslugiwane recznie) do konserwacji silnikow; turbosprezarki i turbiny (za wyjatkiem do pojazdow
ladowych), oraz ich czeéci; przekladnie do pojazdow (za wyjatkiem przeznaczonych do pojazddéw ladowych); ladowe i
plywajace silownie z silnikami wysokopreznymi i gazowymi silnikami wysokopreznymi; sprezarki i turbiny, zwlaszcza
sprezarki osiowe, sprezarki promieniowe, procesowe turbiny gazowe, ekspandery promieniowe; zestawy maszyn
zbudowane z wyzej wymienionych turbin i kompresoré6w; kompresory §rubowe na gaz procesowy, ekspandery
Srubowe, przemystowe turbiny parowe, przemystowe turbiny gazowe, za wyjatkiem turbin do pojazdéw ladowych;
maszyny do wytwarzania energii, zbudowane z wyzej wymienionych kompresoréw i turbin; przekladnie, zwlaszcza
przekladnie przemystowe (za wyjatkiem do pojazdow ladowych), do instalacji do cementowni i petrochemicznych, dla
przemyshu tworzyw sztucznych i stalowego, dla energii wiatrowej; przekladnie zebate czolowe i planetarne do maszyn
wirnikowych; przekladnie okretowe z napedem silnikami wysokopreznymi i/lub turbinowym; lozyska przesuwne
(czes$ci do maszyn), zwlaszcza do maszyn elektrycznych, dmuchaw, kompresoréw, pomp, statkow; maszyny dla
przemystu chemicznego, zwlaszcza reaktory do katalitycznej reakcji faz gazu; urzadzenia do obrébki wodnej, maszyny
dla zastosowan fizycznych, zwlaszcza reaktory termojadrowe, akceleratory czastek, maszyny dla techniki nuklearnej,
oraz dla zastosowan chemicznych i dla rafinerii i ich cze$ci; dzwigi; zurawie wiezowe, zwlaszcza z wysiegnikiem z
wozkiem suwnicowym lub wypadowym, zwlaszcza zurawie do szybkiego montazu; obrabiarki; maszyny transportowe,
zwlaszcza dla towar6w drobnicowych; przekladnie dla maszyn elektroniczych; koparki, koparki z kolem czerpakowym
ilancuchowo-kubetkowe; maszyny napedowe (za wyjatkiem do pojazdéw ladowych); aparaty i dobudéwki do maszyn
przemystowych; maszyny i dobudowki dla centréw kosmicznych

9 - gadnice, pojazdy dla strazy pozarnej; elektryczne aparaty do przesylania, lgczenia, przemieniania, gromadzenia,
regulowania, sterowania i kontrolowania elektrycznoéci, zwlaszcza do zdalnego sterowania przemystowych procesow
roboczych; publikacje elektroniczne; elektryczne i elektroniczne urzadzenia do sterowania, regulacji, laczenia,
kontrolowania, wySwietlania i wprowadzania oraz wyprowadzania informacji; komputery do sterowania procesowi
zapisane na noénikach danych programy komputerowe i oprogramowanie do nich, kazdorazowo zwlaszcza do
pojazddéw uzytkowych, maszyn drukarskich, silnikéw wysokopreznych, maszyn wirnikowych; programy komputerowe
i no$niki danych z dziedziny inzynierii, zwlaszcza do konstrukcji, przygotowania pracy i wytwarzania produktéw



konstrukcji maszyn; aparaty i instrumenty kontrolne i zbudowane z nich urzadzenia kontrolne do kompresoréw i
turbin oraz do instalacji wytwarzania energii; maszynowe aparaty do regulacji, ochrony i nadzorowania maszyn;
instrumenty i maszyny do badan materialowych techniki napedowej do pojazdbw, dla lotnictwa i techniki kolejowej;
urzadzenia do zdalnego sterowania.

12 - samochody ciezarowe i ich czeéci, autobusy z napedem silnikami wysokopreznymi, gazowymi, wodorowymi
lub elektrycznymi i ich cze$ci; pojazdy specjalne, zwlaszcza ze skrzynia ladunkowa otwarta, wywrotki lub ciggniki
siodlowe i ich cze$ci; maszyny napedowe, mianowicie naped na wszystkie kola do pojazdéw ladowych; silniki do
pojazdow ladowych, zwlaszcza silniki gazowe/wysokoprezne; karoserie i podwozia pojazdow, takze dojazdy terenowej,
do pojazdow; karoserie i cze$ci ram do samochodow; przekladnie do pojazdéw ladowych, zwlaszcza przekladnie
samochodowe; (wlaczane) sprzegla do maszyn przemyslowych, okretowe, do pojazdéow szynowych; kola zebate,
(wlaczane) sprzegla, lozyska przesuwne i przetworniki momentu obrotowego do pojazdéw ladowych, pojazdow
wodnych i maszyn przemyslowych; aparaty, maszyny, nadbudowki (czesci do pojazdéw), zwlaszeza jako struktury o
konstrukeji lekkiej i ich cze$ci dla lotnictwa i kosmiczne; maszyny napedowe, nadbudowki, zwlaszcza jako struktury

0

konstrukecji lekkiej i ich czeéci dla rakiet noénych i pojazdéw kosmicznych; aparaty odporne na dzialanie wysokich
temperatur, zwlaszcza jako struktura CMC, dla satelitow; anteny i aparaty mechatroniczne; gasienice transportowe;
szybkoobrotowe silniki wysokoprezne, zwlaszcza do lokomotyw; statki (lodzie, gruby napgdowe do -)

16 - druki o ile ujete w klasie 16, zwlaszcza podreczniki programoéw; artykuly papiernicze

35 - reklamy, promowanie towarow, zarzadzanie dzialalno$cia gospodarcza administrowanie dzialalno$cia
gospodarcza posSrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, zwlaszcza w umowach, i przekazywanie
gospodarczego know-how, mianowicie odno$nie kupna wyposazenia dla przemystu chemicznego, gazu ziemnego i
ropy naftowej, zaopatrzenia w energie, przemystu przetwoérczego, poza tym maszyny drukarskie, opakowaniowe,
do tworzyw sztucznych, tekstylne, do kauczuku, pompy, kompresory, silniki wysokoprezne, obrabiarki, maszyny
do produkcji elementéw mechanicznych, maszyny dla przetwoérstwa spozywczego; posrednictwo w kontaktach
handlowych i gospodarczych, zwlaszcza w umowach, i przekazywanie gospodarczego know-how, mianowicie odnoénie
wykonywania instalacji przemystowych i instalacji dla kopalni odkrywkowych, przeladunku towaréw masowych i
ciezkiej techniki dzwigowej; posrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, zwlaszcza w umowach, i prze-
kazywanie gospodarczego know-how, mianowicie odno$nie kupna i sprzedazy statkow handlowych, wyposazenia
okretowego, wyposazenia portowego i stoczniowego; posérednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych,
zwlaszcza w umowach, i przekazywanie gospodarczego know-how, mianowicie odnos$nie kupna i sprzedazy produktow
stalowych i metali niezelaznych

36 - ushugi finansowe w powigzaniu z instalacjami przemyslowymi, inwestycjami infrastrukturalnymi, maszynami,
wyposazeniem, produktami stalowymi i metalami niezelaznymi; finansowanie, zwlaszcza leasing, finansowanie
zbytu, inwestycji, ustugi finansowe; ubezpieczenia, zwlaszcza poérednictwo ubezpieczeniowe; Facility Management;
wynajem (nieruchomos$ci) instalacji przemystowych

37 - naprawa, konserwacja, utrzymywanie stanu technicznego i wypozyczanie wszystkich pojazdéw, ich maszyn
napedowych, silnikéw, nadwozi i podwozi, karoserii i czeéci ram oraz czeSci zamiennych i narzedzi; instalacja,
konserwacja i naprawa maszyn, zwlaszcza pojazdéow uzytkowych, maszyn drukarskich, silnikéw wysokopreznych,
turbin; techniczny serwis silnikéw i turbodotadowania wraz z modernizowaniem instalacji silnikowych; konserwacja
i naprawa dobor inwestycyjnych, zwlaszcza pojazddéw uzytkowych, maszyn drukarskich, silnikow wysokopreznych,
turbin; wynajem dobdér inwestycyjnych, zwlaszcza silnikow wysokopreznych i turbin dla statkow i instalacji
przemystowych; prace budowlane nadziemne i podziemne, budownictwo nadziemne i inzynierskie, stalowe kon-
strukcje nadziemne, budowa mostéw, stalowe budownictwo wodne; konstrukcje przemystowe i budowa instalacji,
budowa statkoéw; uslugi inwestora budowlanego dla drukarni gotowych pod klucz; budowa stanowisk i stoisk



targowych, kazdorazowo wraz z ich instalacja naprawa i konserwacja; wykonywanie, montaz, konserwacja i naprawa
instalacji dla przemyshu, gornictwa i maszyn budowlanych; wynajem maszyn dla gérnictwa i maszyn budowlanych

39 - sterowanie taborem samochodéw za pomoca elektronicznych urzadzen nawigacyjnych i porzadkujacych;
ustugi wynajmu pojazdéw; ustugi logistyczne w sektorze transportu do realizowanego w odpowiednim czasie i
wladciwego sekwencyjnie zaopatrzenie przemystu samochodowego oraz innych branz przemystu przetworczego w
stal, dostarczane czesci i prefabrykowane systemy, zwlaszcza przy zastosowaniu najnowocze$niejszych technologii
informatycznych; zarzadzanie taborem samochodowym; wynajem pojazdéw uzytkowych, zwlaszcza samochodéw
ciezarowych

41 - organizowanie i przeprowadzanie seminaridow, warsztatow, imprez na zywo, imprez kulturalnych i/lub
sportowych, sponsoringu i zawodow; trening dla kierowcéw

42 - techniczne planowanie projektdéw, zwlaszcza projektowanie techniczne, planowanie, projektowanie i
uruchamianie drukéw gotowych do oddania; uslugi w zakresie programowania i oprogramowanie zwigzane z
drukowaniem, zwlaszcza do drukarek, zwlaszcza do ich sterowania, regulowania, diagnozy zdalnej i symulacji procesu;
doradztwo odno$nie sprzetu i oprogramowania do produktéow wspierajacych proces, zwlaszcza do polaczonych
sieciowo systeméw workflow i systeméw operacyjnych; ustlugi w zakresie programowania elektronicznego
przetwarzania danych, zwlaszcza sporzadzanie programoéw do elektronicznego przetwarzania danych, ustugi fizykow,
inzynieréw; przeprowadzanie technicznych testow i prob, pomiaréw technicznych oraz badan naukowych; rozwdj
i badania w dziedzinie techniki i budowy maszyn; badania fizyczne, zwlaszcza reakcja termojadrowa, przyspiesza-
nie czasteczek jadrowych i technika nuklearna; instalacje oprogramowania komputerowego; konfiguracja sieci
komputerowych przez oprogramowanie komputerowe; badanie materialow i kontrola jako$ci: ustugi awaryjne w
zakresie programowania elektronicznego przetwarzania danych, ushugi fizykéw, inzynierow, zwlaszcza specjalistow
od rozwigzywania problemoéw; doradztwo techniczne odnoénie zastosowania instalacji i programéw elektronicznego
przetwarzania danych w dziedzinie inzynierii; uslugi inzynierskie jak projektowanie i uruchamianie instalacji
przemystowych dla wytwarzania i przerobu stali, metali i aluminium, dla rafinerii oraz dla petrochemii; techniczne
projektowanie projektow instalacji dla kopalni odkrywkowych, przeladunku towaréw masowych, ciezkiej techniki
dzwigowej; techniczne planowanie projektéw inwestycji infrastruturalnych wszelkiego rodzaju, w tym budowy mo-
stow, infrastruktury transportowej drogowej i szynowej oraz systemoéw komunikacyjnych; techniczne planowanie
projektow konstrukeji stalowych

c)
MAN nr 1019087

M. (...) w M. (poprzednia nazwa M. (...)) przystuguja prawa z rejestracji nastepujacych znakoéw wspodlnotowych:
a)

NEOPLAN nr 1020979

b)

MAN Service nr 003818259 dla nastepujacych towaréow i ustug wg klasyfikacji nicejskiej:

16 — druki, publikacje, broszury, podreczniki, katalogi, karty katalogowe, zwlaszcza te dotyczace pojazdow, pojazdow
uzytkowych i ich cze$ci a takze wszystkich ustlug zwigzanych z tymi pojazdami

35 — wszelkiego rodzaju reklama przy wykorzystaniu wszystkich dostepnych mediéw jak telewizja, radio, prasa,
Internetem a takze takich Srodkéw jak filmy reklamowe, plakaty, obrazy, druki, prospekty, broszury, katalogi,
karty katalogowe, instrukcje uzytkowania i instrukcje obshugi do produktéow takich jak samochody ciezarowe i
omnibusy a takze uslug, ktére Swiadczone sa w zwiazku z kupnem, handlem, sprzedaza, dystrybucja, konserwacja,
naprawg i pielegnacja, korzystaniem a takze logistyka operacyjna i zakladowa produktéw, zwlaszcza pojazdow



uzytkowych jak samochody ciezarowe i omnibusy; po$rednictwo, zawieranie i realizacja uméw dotyczacych §wiadczen
gwarancyjnych, przedluzenia gwarancji, konserwacji, naprawy, serwisu i pomocy w razie awarii samochodéw,
doradztwo organizacyjne i/lub ekonomiczne oraz opieka nad warsztatami naprawczymi i serwisowymi dla pojazdéw,
w tym uslugi call center do tego, a mianowicie posrednictwo, opracowanie i przekazywanie zamoéwien towaréw i/lub
ustug; wydawanie kart identyfikacyjnych w formie kart czekowych z zapisanymi elektronicznige danymi odno$nie
umoéw dotyczacych $wiadczen gwarancyjnych, przedluzenia gwarancji, konserwacji, naprawy, serwisu i pomocy w
razie awarii samochodow

36 — doradztwo finansowe dla warsztatéw naprawczych i serwisowych dla pojazdow

37 — ushugi konserwacyjne, naprawa i pielegnacja w tym serwis opon samochodé6w i ich czeéci; naprawa samochodéw
iich czesci w ramach pomocy w razie awarii

38 — holowanie pojazdéw w ramach pomocy w razie awarii

41 — ksztalcenie i doksztalcanie a takze trening i szkolenie kierowcow samochodowych, zwlaszcza kierowcéw
samochodow uzytkowych, ciezarowych, omnibusow

42 — doradztwo techniczne oraz opieka dla samochodowych warsztatéw naprawczych i serwisowych

c)

MAN nr 863418

/wydruki z bazy OHIM k. 114-130, 224-226; odpis z rejestru spolki (...) k.208-223; §wiadectwa rejestracji k.241-282,
377-397/

Pozwany w ramach dzialalno$ci gospodarczej, prowadzonej pod firma (...) w Z. (woj. (...)), wykonuje m.in. naprawy
oraz przeglady samochod6w ciezarowych i naczep marki Man. Na swojej stronie internetowej www.gizo.pl pozwany
zamieszcza obok swojego znaku towarowego GIZO oznaczenie nasladujace znaki wspélnotowe MAN nr 0873563,
nr 863418 i nr 004661278, w postaci sfowa MAN z umieszczonym nad nim poltkolem. Na kolejnych podstronach
pozwany okresla sie jako ,niezalezny serwis aut ciezarowych i naczep — Man, Volvo” lub ,niezalezny serwis Man”
oraz informuje o treéci przepiséw wspolnotowych, zgodnie z ktérymi zlecanie okresowych przegladéow nowych
samochodow warsztatom niezaleznym, jak rowniez dokonywanie przez nie wymiany elementéw eksploatacyjnych nie
powoduje utraty gwarancji. Na jednej z podstron pozwany przedstawia wizerunki graficzne kilku marek i wéréd nich
oznaczenie na$ladujace znaki wspélnotowe MAN nr 0873563, nr 863418 i nr 004661278, w postaci slowa MAN z
umieszczonym nad nim po6lkolem, informujac jednoczes$nie, ze te firmy obdarzyly go swoim zaufaniem.

/wydruki ze strony internetowej k. 9,10, 50-57, 416-418/

Oznaczenie nasladujgce znaki wspdélnotowe MAN nr 0873563, nr 863418 i nr 004661278, w postaci stowa MAN
z umieszczonym nad nim poélkolem, znajduje sie na Scianie budynku, w ktérym pozwany prowadzi dzialalno$é
gospodarcza. Oznaczenie to jest umieszczone w miejscu wyeksponowanym, od strony drogi dojazdowej, obok trzech
innych logotyp6ow, w tym oznaczenia powoda GIZO, pod oznaczeniem slownym (...). Oznaczenie nasladujace znaki
wspoélnotowe MAN nr 0873563, nr 863418 i nr 004661278, w postaci stowa MAN z umieszczonym nad nim po6tkolem,
znajduja sie rowniez, obok oznaczen (...)i (...), na tablicach informujacych o kierunku dojazdu do serwisu pozwanego,
rozmieszczonych w promieniu kilku kilometrow od siedziby przedsiebiorstwa pozwanego. Wezeéniej w tym budynku
miedcil sie autoryzowany serwis pojazdéw Man, prowadzony przez firme (...) sp. z 0.0., ktéry dzialal w tym miejscu do
konica maja 2011r. (...) sp. z 0.0. byla uprawniona do postugiwania sie oznaczeniami MAN. Pozwany zatrudnil bylych
pracownikéw (...) sp. z 0.0. Cze$é bylych klientdéw (...) sp. z 0.0. przyjezdza do serwisu pozwanego bedac przekonana,
ze nadal mieSci sie tu autoryzowana stacja obstugi pojazdéw marki Man.



/zdjecia k. 10, 410-415; zeznania §wiadkow: A. D. k. 229-231, B. C. k. 420-422/

Oznaczenia nasladujace znaki wspolnotowe MAN nr 0873563, nr 863418 i nr 004661278, w postaci stowa MAN z
umieszczonym nad nim po6tkolem oraz oznaczenia nasladujace znak wspolnotowy MAN Service nr 003818259, w
postaci napisu MAN I Service, znajduja sie na samochodach wykorzystywanych przez pozwanego w jego dzialalnoéci
gospodarczej.

/zdjecia k. 11/

Sad zwazyl, co nastepuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 wspdlnotowy znak towarowy przyznaje wlascicielowi
wylaczne prawa do tego znaku. Wlasciciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, ktore nie
posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym:

a)oznaczenia identycznego ze wspdlnotowym znakiem towarowym dla towardéw lub ustug identycznych z tymi, dla
ktorych wspolnotowy znak towarowy jest zarejestrowanys;

b) oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identycznoSci lub podobienistwa do wspdlnotowego znaku
towarowego oraz identycznoéci lub podobienstwa towaréw lub ustug, ktérych dotyczy wspdlnotowy znak towarowy
i to oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad opinii publicznej; prawdopodobiefistwo
wprowadzenia w blad obejmuje réwniez prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c)oznaczenia identycznego lub podobnego do wspélnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towaréow lub ustug,
ktore nie sa podobne do tych, dla ktorych zarejestrowano wspolnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy sie on
renoma we Wspolnocie i w przypadku gdy uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienalezng
korzyéc¢ z powodu lub jest szkodliwe dla odrozniajacego charakteru lub renomy wspdlnotowego znaku towarowego.

Stosownie jednak do art. 12 lit. ¢ rozporzadzenia Rady WE nr 207/2009 wspolnotowy znak towarowy nie uprawnia
wladciciela do zakazania osobie trzeciej uzywania w obrocie znaku towarowego, jezeli jest to niezbedne dla
wskazania przeznaczenia towaréow lub ustug, w szczego6lnosci bedacych akcesoriami lub cze$ciami zapasowymi,
pod warunkiem, ze uzywanie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu. Uzycie cudzego znaku
towarowego w celu poinformowania klientéw o §wiadczeniu ustugi naprawczej lub sprzedazy czesci zamiennych, w
odniesieniu do produktéw obecnych juz na rynku pod tym znakiem towarowym, jest uzasadnione interesem ogohu
uczestnikoéw obrotu gospodarczego (w tym zwlaszcza producentdw i dystrybutoréw czesci zamiennych, podmiotow
$wiadczacych ustugi naprawcze, diagnostyczne i konserwacyjne oraz nabywcoéw towardéw lub ustug), umozliwiajac
realng konkurencje dostawcow towardéw i ustug akcesoryjnych do produktu oznaczonego znakiem towarowym,
niebedacych producentami produktu oryginalnego. Warunkiem dozwolonego odwolania sie do cudzego znaku
towarowego jest niezbedno$é uzycia tego znaku dla poinformowania o zamierzonym przeznaczeniu towaru lub ushugi
oraz zachowanie sie w sposdb zgodny z dobrymi obyczajami kupieckimi.

Trybunal Sprawiedliwoéci (dalej TS) w sprawie Bayerische Motorenwerke AG (BMW) i BMW Nederland BV v. Ronald
Karel Deenik (wyrok z 23.02.1999 C-63/97) stwierdzil, Ze uzywanie znaku towarowego, bez zezwolenia wlasciciela, w
celu informowania odbiorcow, ze inne przedsiebiorstwo wykonuje naprawy i konserwacje towaréw oznaczonych tym
znakiem lub Ze wyspecjalizowalo sie lub specjalizuje sie w takich towarach, stanowi uzywanie znaku w rozumieniu
art. 5 ust. 1 lit. a) pierwszej dyrektywy 89/104/EWG majacej na celu zblizenie ustawodawstw Panstw Czlonkowskich
odnoszacych sie do znakéw towarowych, poniewaz znak ten jest uzywany do okresélenia pochodzenia towarow, w
odniesieniu do ktérych ustugi sa §wiadczone, i tym samym do odrézniania tych towaréw od innych towaréw, w
stosunku do ktérych te same uslugi mogly by¢ Swiadczone. W orzeczeniu tym TS uznal tez, ze obowiazek uzycia



znaku zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemy$le polega w istocie na zaniechaniu dzialan skierowanych
przeciwko stlusznym interesom uprawnionego do znaku towarowego

W sprawie The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy v. LA Laboratories Ltd Oy, w wyroku z 17.03.2005
r. C-228/03, TS stwierdzil, ze zgodno$é¢ z prawem uzycia znaku towarowego przez osobe trzeciag w celu wskazania
przeznaczenia towaru lub uslugi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) pierwszej dyrektywy 89/104 w sprawie znakow
towarowych uzalezniona jest od tego, czy jest ono niezbedne do wskazania przeznaczenia towaru. Ma to miejsce,
gdy uzycie to stanowi w praktyce jedyny spos6b podania odbiorcom zrozumialej i kompletnej informacji o jego
przeznaczeniu w celu zachowania systemu niezakldconej konkurencji na rynku tego towaru. Do sadu krajowego nalezy
dokonanie badania, czy warunek ten zostal speliony, przy czym powinien on wzig¢ pod uwage charakter kregu
odbiorcow, dla ktérych przeznaczony jest towar sprzedawany przez osobe trzecia. Warunek 'uczciwych praktyk' w
rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 89/104 w sprawie znakéw towarowych stanowi w istocie wyraz obowiazku
poszanowania stusznych intereséw wtasciciela znaku towarowego. Uzycie znaku towarowego jest niezgodne z
uczciwymi praktykami w handlu i przemysle w szczegélno$ci wtedy, gdy:

- jest dokonywane w taki sposob, ze moze sprawia¢ wrazenie istnienia powiazan gospodarczych miedzy osoba trzecig
a wla$cicielem znaku towarowego,

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

- prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku,

- osoba trzecia przedstawia swoj towar jako imitacje lub replike towaru oznaczonego znakiem towarowym, ktérego
nie jest wlascicielem.

Okoliczno$é, ze osoba trzecia uzywa znaku towarowego, ktérego nie jest wlascicielem, w celu wskazania przeznaczenia
swojego towaru, nie oznacza koniecznie, Ze przedstawia swdj towar jako bedacy takiej samej jakosci lub posiadajacy
podobne wlaéciwosSci co towar oznaczony tym znakiem. Takie przedstawienie uzaleznione jest od okoliczno$ci
faktycznych konkretnej sprawy i ocena jego ewentualnego zaistnienia nalezy do sgdu krajowego na podstawie
okoliczno$ci danej sprawy.

W niniejszej sprawie niesporne jest, ze pozwany uzywa znakéw towarowych powodow nr 0873563, nr 863418 i nr
004661278 do reklamy swoich ushug, odnoszacych sie do pojazdéw oznaczanych przez chronione znaki towarowe
powodow, a wiec w sytuacji gdy prawa powodéw doznaja ograniczenia na podstawie art. 12 lit. ¢ rozporzadzenia Rady
WE nr 207/2009.

Uzycie przez pozwanego oznaczen powodow nr 0873563, nr 863418 i nr 004661278 jest niezbedne, z punktu widzenia
racjonalnego prowadzenia dzialalnoéci gospodarczej, do skutecznego poinformowania nabywcéw o specjalizacji
pozwanego w zakresie napraw i przegladéw samochodéw oznaczonych tymi znakami. Uzycie znakoéw towarowych w
tym celu jest uzasadnione znacznie wieksza efektywnoécia przekazu reklamowego opartego na obrazie niz na samej
tylko opisowej informacji stownej. Przekaz reklamowy zawierajacy w swej tresci znak graficzny, kojarzacy sie z marka
pojazdu, niewatpliwie od razu absorbuje uwage oséb poszukujacych ustug odnoszacych sie do tych pojazdéw, podczas
gdy opis wylacznie slowny, wymagajacy po$wiecenia wiekszej iloéci czasu dla odczytania jego tresci, moglby zostac
w ogble pominiety. Krancowym przykladem wiekszej skutecznosci informacji obrazkowej sa reklamy zamieszczane
na tablicach, budynkach czy innych przedmiotach znajdujacych przy drogach, skierowane do oséb podrézujacych
pojazdami poruszajacymi sie po tych drogach — przekaz reklamowy musi by¢ skonstruowany w taki sposéb by
docieral do odbiorcy bez konieczno$ci zatrzymania samochodu czy zwolnienia jazdy. Wobec powyzszego pozbawienie
podmiotéow $wiadczgcych ushugi w odniesieniu do produktéw, obecnych na rynku pod znakiem towarowym, z
mozliwo$ci wykorzystania tego znaku do celdéw informacyjnych, w praktyce prowadziloby do istotnego ograniczenia



mozliwos$ci ich konkurencji z ustugodawcami, ktorzy uzyskali prawo do postugiwania sie znakiem od producentéw
produktu oryginalnego.

Przestanka uzywania znaku zgodnie z uczciwymi praktykami handlowymi zostala przez pozwanego spelniona
w zakresie w jakim znaki nr 0873563, nr 863418 i nr 004661278 sg wykorzystywane na stronie internetowej
informujacej o $wiadczonych przez pozwanego ustugach, na tablicach reklamowych umieszczanych przy drogach
oraz na samochodach firmowych pozwanego. Z przekazu reklamowego znajdujacego sie na stronie internetowej
pozwanego w sposob wyrazny wynika, ze pozwany nie jest autoryzowanym serwisem samochodéw MAN, gdyz okresla
on siebie jako serwis niezalezny oraz przytacza przepisy dotyczace ustug przegladéw i napraw wykonywanych przez
warsztaty niezalezne. Ten sposob uzycia znakow wspdlnotowych powodow przez pozwanego nie sprawia wrazenia,
ze pomiedzy tymi podmiotami istnieja jakie§ powigzania gospodarcze. Takiego wrazenia nie mogto rowniez sprawiaé
postuzenie sie przez pozwanego na jednej z podstron znakami powodéw w polgczeniu z logotypami kilku innych firm
i ze sformutowaniem te firmy obdarzyly go swoim zaufaniem, poniewaz ten sposbb uzycia znakéw sugeruje raczej,
iz podmioty uprawnione do tych znakéw korzystaly z ustug pozwanego, a nie ze sg powigzane z nim organizacyjnie.
Na stronie internetowej pozwanego obok znakéw powod6éw pojawia sie kilkanaScie innych renomowanych znakow
towarowych, ktorych dotycza ustugi §wiadczone przez pozwanego, lecz dominujacym jest oznaczenie pozwanego (...)
ktore jest pisane znacznie wieksza czcionka niz pozostale oznaczenia i pelni funkcje istotnie odrézniajaca.

Przestanka uzywania znaku zgodnie z uczciwymi praktykami handlowymi zostala przez pozwanego spelniona rowniez
w zakresie w jakim znaki nr 0873563, nr 863418 i nr 004661278 sa wykorzystywane przez pozwanego na tablicach
reklamowych umieszczonych przy drogach oraz na samochodach wykorzystywanych przez pozwanego w dzialalno$ci
gospodarczej. Ta reklama jest skierowana do oséb poruszajacych sie pojazdami, wiec z zaloZenia nie moze by¢ opisowa
tylko w sposdb skrotowy przekazywac najistotniejsze informacje o reklamowanych ustugach. Na tych reklamach
znaki powodow sa uzywane lacznie z wyeksponowanym oznaczeniem pozwanego (...) i informacja o §wiadczeniu
przez pozwanego ustug serwisowych pojazdow ciezarowych. Na zadnej z tych reklam pozwany nie postuguje sie
sformulowaniem autoryzowanej stacji obstugi pojazdéw lub pojeciem rownoznacznym.

Uslugi pozwanego sa skierowane do posiadaczy samochodoéw ciezarowych i naczep, z reguly przedsiebiorcow, ktorzy
co do zasady sa bardzo uwaznymi nabywcami jezeli chodzi o uslugi wykonywane w stosunku do ich pojazdéw i
doskonale rozrézniajg warsztat samochodowy powigzany gospodarczo z producentem pojazdéw, postlugujacy sie
zwykle nazwa ,autoryzowany serwis” czy ,autoryzowana stacja obslugi”, od warsztatu, ktory takich powigzan nie ma.

Wobec powyzszego nie istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcow w blad poprzez informacyjne
wykorzystanie przez pozwanego znakéw wspodlnotowych nr 0873563, nr 863418 i nr 004661278 na stronie
internetowej pozwanego, tablicach reklamowych umieszczonych przy drogach oraz na samochodach uzywanych przez
pozwanego w dzialalnoéci gospodarcze;j.

Reasumujge, powodowie nie moga sie wiec skutecznie sprzeciwi¢ uzywaniu przez pozwanego znakéw wspolnotowych
nr 0873563, nr 863418 i nr 004661278 na stronie internetowej, tablicach reklamowych oraz na samochodach,
albowiem s3a one uzywane jako informacja o charakterze oferowanej ustugi pozwanego, a ponadto ich uzycie to jest
niezbedne dla okre$lenia celu tej ustugi, wobec czego sad oddalil pow6dztwo w tym zakresie jako niezasadne.

Powodowie nie wykazali, by pozwany postugiwat sie ich znakami wspoélnotowymi w dokumentach handlowych,
ulotkach lub folderach wykorzystywanych do promocji $wiadczonych przez pozwanego ustug oraz sprzedawanych
przez niego towaréw, wobec czego sad oddalil powodztwo w tym zakresie jako nieudowodnione.

Natomiast utrzymywanie przez pozwanego oznaczen nasladujacych znaki wspélnotowe MAN nr 0873563, nr 863418
inr 004661278, w postaci stowa MAN z umieszczonym nad nim potkolem, na $cianie budynku, w ktérym pozwany
prowadzi dzialalno$é gospodarcza moze wprowadzaé odbiorcow w blad co do istnienia powigzan gospodarczych
pomiedzy stronami w okoliczno$ciach niniejszej sprawy. Fakt, ze jeszcze do niedawna w tym budynku byl
prowadzony przez inng firme autoryzowany serwis pojazdéow marki MAN, a nastepnie dzialalno$§¢é samego warsztatu
samochodowego, lacznie z pracownikami, zostala przejeta przez pozwanego i w zewnetrznym wygladzie warsztatu nic



sie nie zmienilo, moze wprowadza¢ w blad nabywcow, ktorzy wezedniej korzystali z ustug autoryzowanego serwisu w
tym miejscu, ze nadal jest to autoryzowana stacja obstugi pojazdéw marki MAN.

Uzycie przez pozwanego oznaczenia nasladujacego znak wspolnotowy MAN Service nr 003818259, w postaci napisu
~MAN I Service” zamieszczanego na samochodach uzywanych przez pozwanego w dzialalno$ci gospodarczej, nie jest
konieczne do przekazania klientom informacji o produktach pozwanego, albowiem pozwany nie Swiadczy zadnych
ushug akcesoryjnych w stosunku do ustug, dla ktérych zostal zarejestrowany ten znak wspolnotowy, tylko ustugi
identyczne.

Reasumujgc, wykorzystanie przez pozwanego znakéow nr 0873563, nr 863418 i nr 004661278 na $cianie budynku,
w ktérym pozwany prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza oraz znaku nr 003818259 na samochodach uzywanych przez
pozwanego w dzialalnosci gospodarczej, dla oznaczania ustug pozwanego identycznych z ustugami, dla ktorych znaki
ten zostal zarejestrowane, uprawnia powodéw, zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009,
do zakazania pozwanemu uzywania tego oznaczen w obrocie handlowym.

Zgodnie z art. 102 ust. 1 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 w przypadku gdy sad w sprawach wspélnotowych
znakoé6w towarowych uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia wspélnotowego znaku
towarowego, wydaje, chyba ze istnieja szczegblne powody zaniechania tego, decyzje zakazujacqg pozwanemu dzialan
stanowigcych naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia wspélnotowego znaku towarowego. Stosuje rowniez
takie $rodki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, ktérych celem jest zapewnienie przestrzegania
zakazu. Roszczenie o zakazanie naruszen nie wymaga wykazania winy po stronie podmiotu naruszajacego.

Na podstawie art. 286 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnoSci przemystowej sad nakazal pozwanemu usuniecie
bezprawnie wykorzystywanych znakdéw wspolnotowych z budynku i samochodéw pozwanego.

Na podstawie art. 287 ust. 2 w zw. z art. 292 ust. 1 prawa wlasnosci przemyslowej sad orzekt o podaniu do
publicznej wiadomo$ci informacji o orzeczeniu, w formie o$wiadczenia pozwanego na jego stronie internetowe;j.
Sad nie uwzglednil zadania powodéw co do zamieszczenia takiego oSwiadczenia w dwdch kolejnych wydaniach
ogoblnopolskiego wydania dziennika Gazeta (...) oraz w dwoch kolejnych wydaniach miesiecznika (...), albowiem
powodowie nie wykazali, by pozwany S§wiadczyl swoje ustugi na terenie calej Polski. Ze znajdujacego sie w aktach
sprawy materialu dowodowego wynika, ze pozwany prowadzi warsztat w jednej miejscowoéci i reklamuje sie na
tablicach umieszczonych przy drogach w promieniu kilku kilometréw od tego warsztatu oraz na swojej stronie
internetowej. Dzialalno$¢ pozwanego nie obejmuje wiec terenu calego kraju tylko ma zakres lokalny. Powodowie
nie wykazali tez by pozwany reklamowal sie w dzienniku ogoélnopolskim lub czasopismach branzowych. Wobec
powyzszego dla usuniecia skutkdw naruszen pozwanego wystarczajace bedzie opublikowanie informacji o orzeczeniu
na jego stronie internetowej, albowiem krag osob, ktére powinny by¢ powiadomione o bezprawnoSci dzialan
pozwanego ogranicza sie do jego potencjalnych ustugobiorcow.

Wobec cofniecia przez powodéw pozwu w zakresie roszczen dotyczacych wspoélnotowych znakéw towarowych
zarejestrowanych pod numerami 1019087 i 1020979, sad umorzyt w tej czeéci postepowanie na podstawie art. 355
§1k.p.c..

O kosztach procesu sad orzekl na zasadzie art. 100 zd. 1 k.p.c. wobec czeSciowego tylko uwzglednienia zadan pozwu.

SSO Jadwiga Smotucha



