Sygn. akt XXI11 GWzt 32/19

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 grudnia 2019 roku

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw

Wspdlnotowych

w sktadzie:

Przewodniczacy: SSO Ewa Dietkow

Protokolant: asystent sedziego Magdalena Materowicz-Kukla

po rozpoznaniu na rozprawie 20 listopada 2019 roku w Warszawie
sprawy z powddztwa L. akcyjnej z siedzibg w Warszawie
przeciwko K. z siedzibg w Warszawie

o ochrone prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego

1. zakazuje pozwanemu uzywania w obrocie gospodarczym stownych oznaczen ,Legia”,
,Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia”, ,Klub Tenisowy Legia”, ,Klub Tenisowy Legia
Warszawa”, ,KT Legia Warszawa”, ,K.T. Legia”, ,KT Legia”, ,Cafe Legia”, ,Tenisowe Asy
Legii”, ,Akademia Klubu Tenisowego Legia”, ,www.tenislegia.pl”, nazwy domeny

|Il

internetowej , tenislegia.p

©

, »@TenisLegia”, , @klubtenisowylegia” oraz oznaczenia stowno-

graficznego w odniesieniu do ustug organizowania imprez sportowych i
rekreacyjnych oraz zawoddéw (w tym tenisa), ustug nauczania, szkolenia i prowadzenia
treningdw dyscyplin sportowych (w tym tenisa), udostepniania kortdw tenisowych oraz ustug

gastronomicznych, w tym oferowania i $wiadczenia ustug pod tymi oznaczeniami,
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umieszczania tych oznaczen na dokumentach zwigzanych ze $swiadczeniem tych ustug oraz
postugiwania sie tymi oznaczeniami w celu reklamy;

2. nakazuje zniszczenie materiatdow reklamowych, stanowigcych wtasnosé pozwanego,
opatrzonych oznaczeniami stownymi: ,Legia”, , Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia”, ,Klub
Tenisowy Legia”, ,Klub Tenisowy Legia Warszawa”, ,, KT Legia Warszawa”, ,K. T. Legia”, , KT
Legia”, ,Cafe Legia”, ,Tenisowe Asy Legii”, ,Akademia Klubu Tenisowego Legia”,
,Www.tenislegia.pl”, ,@TenisLegia”, , @klubtenisowylegia” oraz oznaczeniem stowno-
graficznym przedstawionym w pkt 1;

3. zobowigzuje pozwanego do opublikowania na wtasny koszt tresci wyroku w pkt 1i2

w warszawskim lokalnym dodatku do dziennika ,(..)” pt. ,(..)”, na stronie, na ktdrej

zamieszczane sg ogfoszenia, w ramce, czarng czcionka Arial o rozmiarze co najmniej 14 pkt na

biatym tle, z zachowaniem interlinii 1,15 wiersza, pogrubionej, przy czym publikacja orzeczenia

powinna nastgpi¢ w terminie 21 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku;

4. w pozostatej czesci powddztwo oddala;
5. zasgdza od pozwanego na rzecz powoda kwote 1.822,00 PLN (tysigc osiemset dwadziescia

dwa ztote) tytutem kosztéw procesu.

SSO Ewa Dietkow

UZASADNIENIE

W pozwie ztozonym 25 czerwca 2019 roku powod L. spotka akcyjna z siedzibg w

Warszawie wniost 0:

1. o zakazanie stowarzyszeniu K. z siedzibg w Warszawie uzywania w obrocie
gospodarczym stownych oznaczen ,Legia”, ,,Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia”,
,Klub Tenisowy Legia”, ,,Klub Tenisowy Legia Warszawa”, ,,KT Legia Warszawa”, ,,K.
T. Legia”, ,, KT Legia”, ,,Cafe Legia”, , Tenisowe Asy Legii”, ,,Akademia Klubu

Tenisowego Legia”, ,,www.tenislegia.pl”, nazwy domeny internetowej ,.tenislegia.pl”,

»@TenisLegia”, ,@klubtenisowylegia” oraz  oznaczenia  stowno-graficznego

przedstawionego na rys. 1 ponizej w odniesieniu do uslug organizowania imprez


http://www.tenislegia.pl/

sportowych i rekreacyjnych oraz zawoddéw (w tym tenisa), uslug nauczania, szkolenia
I prowadzenia treningdw dyscyplin sportowych (w tym tenisa), udostgpniania kortow
tenisowych oraz uslug gastronomicznych, w tym oferowania i §wiadczenia ustug pod tymi
oznaczeniami, umieszczania tych oznaczen na dokumentach zwigzanych ze §wiadczeniem
tych ustug oraz postugiwania si¢ tymi oznaczeniami w celu reklamy
X

N
2. nakazanie zniszczenia materiatéw reklamowych, stanowigcych wlasnos¢ stowarzyszenia K.
opatrzonych oznaczeniami stownymi ,,Legia", ,,Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia",
,Klub Tenisowy Legia", ,,Klub Tenisowy Legia Warszawa", , KT Legia Warszawa", ,, K. T.
Legia", , KT Legia", ,,Cafe Legia", ,,Tenisowe Asy Legii", .Akademia Klubu Tenisowego
Legia", ,www.tenislegia.pl", ,,@TenisLegia", @klubtenisowylegia" oraz oznaczeniem
stowno-graficznym przedstawionym na rys. 1 powyzej;
3. zobowigzanie stowarzyszenia K. " do podania na wlasny koszt do publicznej wiadomosci
informacji o wydanym w niniejszej sprawie orzeczeniu o nastepujacej tresci:
»Wyrokiem z dnia [...] Sad Okregowy w Warszawie zakazal stowarzyszeniu K. uzywania w
obrocie gospodarczym stownych oznaczen "Legia", 'Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia",
"Klub Tenisowy Legia", "Klub Tenisowy Legia Warszawa", "KT Legia Warszawa", "KT.
Legia", "KT Legia", ,,Cafe Legia", ,,Tenisowe Asy Legii", Akademia Klubu Tenisowego
Legia", ,,www.tenislegia.pl", nazwy domeny internetowej tenislegia.pl, ,,@TenisLegia",
»@klubtenisowylegia" oraz oznaczenia stowno-graficznego przedstawiajacego herb Legii w
odniesieniu do ustug organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych oraz zawodow (w
tym tenisa), ustug nauczania, szkolenia i prowadzenia treningéw dyscyplin sportowych (w
tym tenisa), udostgpniania kortow tenisowych oraz ushug gastronomicznych, w tym
oferowania 1 §wiadczenia ustlug pod tymi oznaczeniami, umieszczania tych oznaczen na
dokumentach zwigzanych ze s$wiadczeniem tych uslug oraz poshugiwania si¢ tymi
oznaczeniami w celu reklamy, gdyz takie dzialania stanowia naruszenie praw do znakow
towarowych "LEGIA", przystugujacych L. SA."
poprzez opublikowanie powyzszej informacji w warszawskim lokalnym dodatku do dziennika
()" pt. "(...)", na pierwszej stronie dodatku, ma ktorej mogg by¢ umieszczane ogloszenia, bez
opatrywania jej jakimkolwiek dodatkowym komentarzem ani komunikatem, w ramce o

wysokosci niemniejszej niz 13 catej strony, czarng czcionkg Arial o rozmiarze co najmniej 14



pt na biatym tle, z zachowaniem interlinii 1,15 wiersza, dwukrotnie pogrubionej, przy czym
publikacja przedmiotowej informacji powinna nastagpi¢ w terminie 21 dni od daty
uprawomocnienia si¢ wyroku w niniejszej sprawie;

4. upowaznienie L. SA. do zastepczego wykonania Swiadczen okreslonych w punktach 2 1 3
powyzej na koszt K. - na wypadek, gdyby pozwany nie wykonal w catosci lub w czesci ww.
czynno$ci w terminie wskazanym w wyroku, zasadzenie na rzecz powddki od pozwanej

kosztéw procesu.

Pozwany K. w Warszawie wnidst o oddalenie powodztwa i zasgdzenie od powoda kosztéw

procesu.

Sad Okregowy ustalil:

Powod jest polskim klubem pitkarskim z siedzibg w Warszawie, Swoja histori¢
wywodzi od (...) ((...)) zalozonego w 1916 roku. Po licznych przemianach organizacyjnych,
powdd od 1997 roku dziala w formie spotki prawa handlowego — poczatkowo jako L. Spotka
Akcyjna, za$ od 2012 roku pod firmg obecng — dowod - odpis z KRS k. 33-38. Powdd jest
najbardziej utytutowanym i rozpoznawalnym polskim klubem pitkarskim — dowdd - wyciag z
raportu k. 260-271. W zwigzku z upadloécig (..) w 2008 roku, owczesny dominujacy
akcjonariusz powoda — ITI C. spotka z ograniczong odpowiedzialno$cig nabyt majatek (...), w
tym prawa do znakoéw towarowych ,,LEGIA” od syndyka masy upadio$ciowej, a nastepnie
przeniost prawa ochronne do znakow towarowych na powoda. Powdd jest jedynym
uprawnionym do nastepujacych znakoéw towarowych:

- stownego LEGIA zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP pod nr 106533,
chronionego m.in. dla ustug w klasach klasyfikacji nicejskiej: 41. (organizowanie zawodow
sportowych, organizowanie pokazow, nauczanie, szkolenie w zakresie roznych dyscyplin
sportowych), 42. (ustugi gastronomiczne) z datg zgltoszenia 17 marca 1995 roku;
- stownego LEGIA =zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP pod nr 239664
chronionego m.in. dla ustug w klasach klasyfikacji nicejskiej: 41. (organizacja imprez
sportowych, rekreacyjnych, zawodow, pokazdéw, nauczanie, szkolenie, prowadzenie
treningdw dyscyplin sportowych), 43. (ustugi gastronomiczne) z datg zgloszenia 23 czerwca
2009 roku;
- stownego Legia Warszawa zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. WtasnoSci
Intelektualnej (EUIPO) pod nr 003805439, chronionego m.in. dla ustug w klasach klasyfikacji
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nicejskiej: 41 (organizacja sportu i gier, wydarzen rekreacyjnych, zawodoéw i pokazow;,
seminaria 1 kursy, treningi sportowe, prowadzenie centrow fitness), 43 (ushlugi

gastronomiczne) z data zgtoszenia 29 kwietnia 2004 roku;

- stowno-graficznego zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP pod nr 106572,
chronionego m.in. dla ustug w klasach klasyfikacji nicejskiej: 41. (organizowanie zawodow
sportowych i1 pokazdw, nauczanie, szkolenia w zakresie roznych dyscyplin sportowych) i 42.

(ustugi gastronomiczne) z datg zgloszenia 17 marca 1995 roku;

\

chronionego m.in. dla ustug w klasach klasyfikacji nicejskiej: 41. (organizacja imprez

- stowno-graficznego zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP pod nr 239663,

sportowych, rekreacyjnych, zawodéw, pokazow, nauczania, szkolenia, prowadzenia
treningdw w zakresie dyscyplin sportowych) i 43. (ustugi gastronomiczne) z datg zgloszenia

23 czerwca 2009 roku;

A\

dla uslug w klasach klasyfikacji nicejskiej: 41. (organizacja imprez sportowych,

- graficznego zarejestrowanego w EUIPO pod nr 009178591, chronionego m.in.

rekreacyjnych, zawodow, pokazow w celach edukacyjnych irozrywkowych, nauczania,
szkolenia, prowadzenia treningdw w zakresie dyscyplin sportowych) 1 43. (ustugi
gastronomiczne) z datg zgtoszenia 15 czerwca 2010 roku

- dowdd — informacje urzedowe i Swiadectwa k. 40, 46, 48-51, 53-57, 59-65, 67-72, 74-77,
80-84, 86-106. Znaki towarowe powoda tworza seri¢, do ktorej naleza rowniez: graficzny

unijny znak towarowy k\ nr 008785016 chroniony m.in. dla ustug w zakresie organizacji
imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodow, pokazdéw, nauczania, szkolenia, prowadzenia

treningdw w zakresie dyscyplin sportowych (klasa 41) oraz ustug gastronomicznych (klasa

43), z datg zgtoszenia 28 grudnia 2009 roku oraz znak stowno-graficzny R.239662

chroniony m.in. dla uslug w zakresie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych,
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zawodow, pokazow, nauczania, szkolenia, prowadzenia treningdw w zakresie dyscyplin
sportowych (klasa 41) oraz ustug gastronomicznych (klasa 43) z datg zgloszenia 23 czerwca
2009 roku — dowdd - $wiadectwa rejestracji oraz wydruki z baz euipo.eu i uprp.pl k. 108-141.
Znaki towarowe R.106533, R.239664 1 EUTM.003805439 sg uzywane jako nazwa druzyny
pitkarskiej Legia Warszawa, a znaki R.106572, R.239663 oraz EUTM.009178591 jako jej
herb. Sg one eksponowane przy okazji wszystkich wydarzen sportowych z udziatem druzyny
(w tym na stadionie, na strojach sportowcéw, w transmisjach i programach telewizyjnych, w
relacjach prasowych i radiowych), a takze przy okazji innej dzialalnosci powoda —
szkoleniowej, charytatywnej i edukacyjnej — dowod — wydruki i zrzuty ekranu ze stron
internetowych k. 144-258. Powod zezwalal osobom trzecim (stowarzyszeniom lub
fundacjom) na uzywanie jego znakow dla celéw prowadzenia sekcji innych dyscyplin
sportowych. Zezwolenie byto udzielone w formie licencji lub jednostronnej zgody — dowdd-
umowa licencyjna k. 273-278. Stowarzyszenie K. ” zostato wpisane do rejestru stowarzyszen
Krajowego Rejestru Sadowego 27 lutego 2004 roku. Podstawowym celem Stowarzyszenia
jest kontynuowanie i propagowanie tradycji tenisa ziemnego zapoczatkowanej przez (...) Legia
Warszawa, w tym rozwdj, upowszechnianie i podnoszenie poziomu tenisa ziemnego w
Polsce, w szczegdlnosci w wojewddztwie mazowieckim, ze szczegdlnym uwzglednieniem
propagowania tej dyscypliny wérod mtodziezy oraz osob niepetnosprawnych - dowdd — odpis
zupehy z rejestru stowarzyszen KRS k. 421-424. Pozwany nie byt prawnie powigzany z (...),
nie nabyt zadnych praw majatkowych po (...) — dowod - odpis z KRS k. 421-424, brak dowodu
przeciwnego. W latach 2016-2017 pozwany prowadzit akademi¢ tenisa ziemnego wspolnie z
Fundacja (..)- bezsporne. Pozwany uzytkuje, obecnie bezumownie, nalezace do m.St.
Warszawy korty tenisowe przy ul. (...)w W., udost¢pnia optatnie korty tenisowe, organizuje na
nich imprezy sportowe i rekreacyjne oraz zawody, organizuje nauczanie, szkolenie i treningi
tenisa, a ponadto prowadzi lokal gastronomiczny (... dowod — odpisy stron internetowych k.
286-334, fotografie k. 336-348. Pozwany ustugi $wiadczy uzywajac oznaczen stownych:
»Legia”. ,,Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia”, ,,Klub Tenisowy Legia”, ,,Klub Tenisowy

Legia Warszawa”, , KT Legia Warszawa”, ,,K.T. Legia”, ,,KT Legia”, ,,www.tenislegia.pl”,

»@TenisLegia”, ,,@klubtenisowylegia”, ,,Cafe Legia”, ,,Tenisowe Asy Legii”, ,,Akademia

A\t

Klubu Tenisowego Legia” oraz oznaczenia graficznego \ - dowdd — odpisy stron k.


http://www.tenislegia.pl/

286-334. Pozwany oferuje i reklamuje swoje ustugi za posrednictwem strony internetowe;
pod adresem ,www.tenislegia.pl”, profilu ,@klubtenisowylegia® w  portalu
spoteczno$ciowym (...) oraz profilu ,,(...)” w portalu spoteczno$ciowym (...), a ponadto poprzez
materiaty reklamowe - dowod - wydruki ze stron internetowych k. 286-329, oswiadczenie K.
335, fotografie k. 336-348. Poprzednik prawny powoda (..) ztozyt 14 lutego 2006 roku
o$wiadczenie, zgodnie z ktorym potwierdzil, ze Stowarzyszenie K ” zostalo zatozone przez
cztonkéw sekcji tenisowej (...) Legia w roku 2004, w celu uzyskania przez sekcje¢ tenisowa
Klubu osobowos$ci prawnej i usamodzielnienia si¢ finansowego od (..) Legia, ze Klub
Tenisowy ,,Legia” jest ,kontynuatorem sukcesOw sportowych i nastepcg prawnym sekcji
tenisowej (...) Legia, ma prawo pelnego uzywania logotypu (...) Legia do celéw sportowych,
ale nie komercyjnych, jak i odwotywania si¢ jako kontynuator historii i sukcesow sekcji
tenisowej (..)Legia” — dowdd — os$wiadczenie k. 432. Na dzien zlozenia o$wiadczenia
sktadajacy o$wiadczenie byt uprawniony do stownego znaku towarowego LEGIA, R. 106533
zgloszonego 17 marca 1995 roku, stlownego unijnego znaku towarowego LEGIA

WARSZAWA, EUTM 003805439 zgloszonego 29 kwietnia 2004 roku oraz znaku stowno-

A\

graficznego zarejestrowanego pod numerem R.106572 z datg zgtoszenia — dowdd -
informacje urzegdowe i1 $wiadectwa k. 40, 46, 48-51, 53-57, 59-65, 67-72, 74-77, 80-84, 86-
106. Powod respektowal upowaznienie udzielone pozwanemu przez CWKS 14 lutego 2006
roku, nie zakazal pozwanemu korzystania ze znakow towarowych, strony nawigzaly na
podstawie umowy z 20 maja 2014 roku wspotprace w zakresie wzajemnej promocji, wymiany
kontraktow biznesowych oraz wspotprace marketingowa, w tym w zakresie wzajemnego
pozyskiwania sponsoréw — dowdd — umowa K. 437-438. Pozwany zglosit 27 pazdziernika
2017 roku do Urzedu Patentowego RP stowny znak towarowy ,,KLUB TENISOWY LEGIA”

©

7.478292 oraz znak stowno-graficzny 7.478291 dla towaréow i ushug ujetych w
klasach 25, 35 oraz 41 — dowod - wydruk z bazy uprp.pl k. 350-351, 353-354. Powod po
uzyskaniu wiedzy o zgloszeniu wezwal pozwanego 7 wrzesnia 2018 roku do
natychmiastowego zaprzestania uzywania w jakiekolwiek postaci wszelkich oznaczen

wykorzystujgcych znaki towarowe Legia oraz do zlozenia o$wiadczenia, ze jedynym



uprawnionym do znakow towarowych z rodziny ,,Legia” jest powdd — dowod - pismo K. 356-
373. Pitka tenisowa jest zwyczajowo uzywana jako graficzny symbol tenisa z uwagi na jej
charakterystyczny wzér i kolor. Element ten jest uzywany w logotypach wielu klubow

tenisowych — dowod — wydruk wynikow wyszukiwania k. 461-480.

Sad Okregowy ocenil material dowodowy:

W sprawach nalezacych do wlasciwosci sadow gospodarczych podstawowe znaczenie
dowodowe majg — co do zasady — dowody z dokumentéw i dowody rzeczowe. Zeznania

swiadkow 1 stron majg jedynie charakter uzupetniajacy.

Okolicznosci istotne dla rozstrzygnigcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c. ustalone
zostalty w oparciu o przedstawione przez strony fakty, ktore nie byly sporne, a takze
podstawie dokumentéw urzgdowych, a takze dokumentow prywatnych, przedstawionych

przez obie strony, ktorych wiarygodno$ci strony nie podwazaty.

Sad oddalit wniosek pozwanego o przeprowadzenie dowodu z zeznan §wiadka J.D., na
okoliczno$¢ wykazania kontynuowania przez klub tenisowy Legia dziatalnosci (...) Legia w
zakresie prowadzenia sekcji tenisowej, uzywania oznaczen (..) Legia Warszawa oraz
przebiegu rozmow i ustalen w tym zakresie. Sad uznat, Ze na podstawie art. 2352 § 1 pkt213
k.p.c. fakt uzywania przez pozwanego oznaczen (...) Legia byt niesporny, a wigc na podstawie
art. 229 k.p.c. nie wymagat dowodu. W oparciu o art. 227 k.p.c. nalezy stwierdzi¢, ze fakt
posiadania badZz nie posiadania przez pozwanego statusu ,.kontynuatora” dziatalno$ci
poprzednika prawnego powoda (..)w zakresie istotnym dla rozstrzygnigcia sprawy —
przeniesienie praw do znakow towarowych — powinien by¢ dowodzony przy pomocy umowy
czy to licencyjnej, czy przenoszacej prawa - art. 162 ust 1 p.w.p.. Zeznaniami §wiadka strona
nie tworzy faktow istotnych dla rozstrzygnigcia, $§wiadek swoimi zeznaniami fakty te
potwierdza — art. 235" k.p.c. Fakty istotne dla rozstrzygniecia pozwany powinien przedstawié
w odpowiedzi na pozew. Takze zeznania $wiadka na potwierdzenie faktu przebiegu rozmow i
poczynionych ustalen pozwanego z poprzednikiem powoda (prawdopodobnie w zakresie
kontynuowania tradycji, czy korzystania z oznaczen) pozostaja faktami nieistotnymi dla
rozstrzygnigcia sprawy. Sad oddalit wniosek o dopuszczenie dowodu =z zeznan
reprezentujacego pozwanego J.H., gdyz zgromadzony w sprawie material dowodowy
wyjasnil Sadowi wszelkie fakty, istotne dla rozstrzygniecia sprawy. Zgodnie z art. 299 k.p.c.

dowod z przestuchania stron ma charakter positkowy. Dopuszczalnos¢ jego przeprowadzenia
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powstaje tylko wowczas, gdy za pomocg innych $rodkéw dowodowych nie mozna dojs¢ do
wyjasnienia faktow istotnych dla rozstrzygnigcia sprawy. Z uwagi na charakter tego dowodu
jego przeprowadzenie nie moze shuzy¢é sprawdzeniu wynikéw dotychczasowego

postepowania dowodowego ani przesadzac jego wynikow.
Sad Okregowy zwazyl:

Powdd opart swoje roszczenia na przystugujacych mu prawach z rejestracji unijnych i
krajowych znakéw towarowych tj. na podstawie art. 9 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej z 14
czerwca 2017 roku (Dz.Urz.UE.L Nr 154, str. 1) oraz art. 296 ust 1, 286, art. 287 ust 2
ustawy z 30 czerwca 2000 roku Prawo wiasnosci przemystowej (tekst jedn. Dz.U. z 2019
roku poz. 2309, dalej p.w.p.)

Przepis art. 9 rozporzadzenia 2017/1001 przyznaje wilascicielowi prawo wylacznego i
niezaktoconego uzywania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, niemajacym
jego zgody, uzywania w obrocie m.in. oznaczenia identycznego ze znakiem oznaczenia dla
identycznych towarow lub ustug - ust.1a, to jest takiego, ktore powtarza — bez dokonywania
zmian lub uzupehien — wszystkie elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako catosc,
wykazuje nieznaczne roznice, ktdre nie zostang dostrzezone przez przeci¢tnego konsumenta.

Skutki unijnego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom rozporzadzenia.
W art. 9 ust. 3 rozporzadzenie stanowi, ze na podstawie ust. 2 mogg by¢ zakazane w
szczegblnosci:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towarow, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu
pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub §$wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

C) przyw6z lub wywoz towardw pod takim oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsigbiorstwa, lub jako
cze$ci tych nazw;

e) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;

f) uzywanie oznaczenia w reklamie porownawczej w sposOb sprzeczny z dyrektywa

Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sad uznaje, Ze pozwany naruszyt lub Ze z jego strony istnieje grozba naruszenia
unijnego znaku towarowego, wydaje, 0 ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje

zakazujaca okreslonych dzialan. Stosuje rowniez Srodki, zgodnie z przepisami prawa
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krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu - art. 130 ust. 1. oznacza to,
ze jesli w prawie krajowym istniejg inne jeszcze sposoby ($rodki ochrony) znaku przed
naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, sagd powinien je, na wniosek powoda,
zastosowac¢ do ochrony znaku unijnego. Odnosi si¢ to wprost do przepisow art. 296, art. 286
oraz art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.

W orzecznictwie 1 doktrynie powszechnie wskazuje sig, ze aby skutecznie dochodzi¢
roszczen zwigzanych z naruszeniem praw z rejestracji znakow towarowych, niezbgdne jest
wykazanie iz dziatalno$¢ potencjalnego naruszyciela moze negatywnie wptywaé na petnione
przez znak towarowy funkcje. ,,Wylaczne prawo przewidziane w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy
89/104 zostalo przyznane wiascicielowi znaku, aby umozliwi¢ mu ochrong jego szczego6lnych
interesow jako wtasciciela znaku, to znaczy umozliwi¢ mu zadbanie o to, aby znak ten mogt
spelnia¢ wlasciwe mu funkcje, oraz ze wykonywanie tego prawa winno by¢ w rezultacie
zastrzezone dla przypadkéw, w ktoérych uzywanie oznaczenia przez osoby trzecie wptywa lub
moze negatywnie wptywac na petnione przez znak funkcje.” - tak wyrok TSUE z dnia 22
wrzesnia 2011 roku w sprawie C-482/09 (...), LEX nr 936782.

Znak towarowy pelni nast¢pujace funkcje: oznaczania pochodzenia (odrozniajaca),
gwarancyjng i reklamowg. Funkcja oznaczania pochodzenia (odrdzniajgca) polega na
przekazywaniu potencjalnemu kupujacemu informacji o pochodzeniu oznakowanych
towarow. Pozwala zarazem zidentyfikowa¢ zroédto danego towaru lub ustugi a takze sprawia,
1z towar lub usluga odrdézniajg si¢ od innych towardw/ustug tego samego rodzaju
znajdujacych si¢ w obrocie. Funkcja gwarancyjna znaku, nazywana niekiedy jako$ciowa,
powoduje, ze znak zapewnia o stalym poziomie cech towaru lub ustugi, ktére potencjalny
odbiorca ma prawo oczekiwaé. Znak ma co do zasady odzwierciedla¢ w oczach kupujacego
Zespot wilasciwosci lub jako$ci oznaczanego nim towaru lub ustugi, symbolizujac je. W
efekcie, na podstawie pochodzenia towaru lub ustugi od danego przedsiebiorcy klient nabywa
przekonanie o jego jakosci. Funkcja reklamowa znaku realizuje si¢ przez zachgcanie
kupujacych do nabycia oznakowanych nim towaréw lub ustug.

Dla stwierdzenia naruszenia praw wynikajacych z rejestracji unijnego znaku
towarowego, niezbedne jest wystgpienie nastepujacych przestanek:

a) istnienie prawa do znaku wynikajace z jego rejestracji;

b) bezprawne uzywanie w obrocie gospodarczym;

¢) identyczno$¢ lub podobienstwo znaku;

d) identyczno$¢ lub podobienstwo usthug;
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e) ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad (w przypadku braku jednoczesnej

identycznosci znakow i ustug).

Ponadto zadajacy ochrony wtlasciciel znaku towarowego powinien dowie$¢, ze
dziatanie podmiotu wobec, ktorego kierowane sg roszczenia, negatywnie wptyneto na funkcje
znaku towarowego. Na podstawie art. 129 rozporzadzenia 2017/1001 sady obowigzane sa
stosowacC przepisy prawa krajowego, a co za tym idzie, na podstawie art. 286 p.w.p. oraz 296
p.w.p. w zwigzku z art. 287 ust 2 p.w.p. uprawniony ma prawo zada¢ od osoby, ktoéra
naruszyla jego prawo:

a) zaniechania naruszania,

b) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci,

C) aw razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia wyrzadzonej szkody:

na zasadach ogolnych albo poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajacej
oplacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia
bylyby nalezne tytulem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku
towarowego,

d) zniszczenia bezprawnie oznaczonych towarow,

e) podaniu orzeczenia do publicznej wiadomosci.

Prawo wylaczne powoda uzywania na terytorium Polski znakow towarowych LEGIA

tworzacych seri¢ znakow z odrozniajacymi elementami stownymi ,Legia”, ,Legia

Warszawa” i1 ,,L” oraz graficznych l , k\, @ wynika ze $wiadectw

rejestracji, w tym informacji z baz urzedéw rejestracyjnych co do podmiotu uprawnionego do

znakow.

Pozwany w ramach prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej oferuje ustugi, dla ktorych uzywa
oznaczen stownych: ,Legia”, ,,Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia”, ,,Klub Tenisowy
Legia”, ,,Klub Tenisowy Legia Warszawa”, ,,KT Legia Warszawa”, ,K. T. Legia”, ,,KT
Legia”, ,,Cafe Legia”, , Tenisowe Asy Legii”, ,,Akademia Klubu Tenisowego Legia”,
,Www.tenislegia.pl”, ,,@TenisLegia”, ,,@klubtenisowylegia”, ktore sg identyczne ze
stownymi znakami towarowymi powoda LEGIA 1 LEGIA WARSZAWA. Nalezy
przypomnie¢, ze znaki ,,Legia” i, Legia Warszawa” zostaty zarejestrowane jako stowne znaki

towarowe, w ktorych ochronie podlegaja sktadajace sie¢ na te znaki stowa jako takie bez
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wzgledu na rozmiar, kolor, czy grafike czcionki ktorg je zapisano. Nie moze by¢
kwestionowane, ze wyraz ,,Legia” stanowi jedyny dystynktywny element w oznaczeniach
pozwanego stosowanych w tej kategorii ustug. Wyrazy ,,Klub tenisowy”, ,,Cafe”, ,, KT, jako
oznaczenie funkcjonalne kawiarni i skrot od stow ,klub tenisowy”, ,tenisowe asy” w
spornych oznaczeniach opisuja cechy, kategori¢ ustug, dla ktorych jest uzywany tj. ustug
sportowych i1 gastronomicznych. Nie sg zatem dystynktywne. Nalezy takze podkresli¢, ze
przy badaniu ryzyka konfuzji wynikajacego z podobienstwa oznaczen stosowanych do
identycznych lub podobnych towardéw bierze si¢ pod uwage odrdzniajagce i dominujace
elementy spornych oznaczen. Poréwnanie za$§ dystynktywnych elementow oznaczen

pozwanego i stownych znakéw towarowych powoda $§wiadczy o tym, Ze sg one identyczne.

X

Pozwany postuguje si¢ rowniez oznaczeniem stowno-graficznym \ dla ustug w
klasach 41. i 43. klasyfikacji nicejskiej, rowniez identycznych z tymi, dla ktorych
zarejestrowane sg znaki powoda. Oznaczenie pozwanego to stowno-graficzny znak towarowy
powoda z dodatkiem pitki tenisowej, ktora ,,wylatuje” zza herbu (dodatek biatej smugi za
pitka tenisowa ma tworzy¢ wrazenie ruchu). Wbrew twierdzeniom pozwanego grafika pitki
tenisowej pozostaje elementem nieodrézniajacym dla ustug w zakresie szkolenia gry w tenisa,
czy innych ushug oferowanych przez pozwanego. Pitka tenisowa jest bowiem zwyczajowo
uzywana przez wiele klubow tenisowych, jako graficzny symbol tenisa z uwagi na jej

charakterystyczny kolor i wzor. W naruszajacym oznaczeniu pozwanego kluczowe jest zatem

uzycie stowno-graficznego, czy graficznego znaku towarowego powoda

\

a nie graficzne przedstawienie pitki do tenisa. Nalezy takze zauwazyé, ze potencjalny
odbiorca zainteresowany skorzystaniem z ustug organizacji imprez sportowych, treningowych
lub gastronomicznych, moze zosta¢ wprowadzony w btad co do $wiadczacego te ustugi
podmiotu. W szczegélnosci moze uznaé, ze ushugi z kwestionowanymi oznaczeniami sg
$wiadczone przez powoda lub podmiot powigzany z nim gospodarczo. Moze takze uznaé, ze
0znaczenia pozwanego naleza do rodziny znakow towarowych powoda. Do ustalenia ryzyka

konfuzji, bez znaczenia jest fakt uzywania do 7 wrzesnia 2018 roku za zgodg powoda
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naruszajacych oznaczen. Do 7 wrze$nia pozwany nie uzywal znakow towarowych powoda w
charakterze naruszyciela. Naruszenie znaku towarowego polega bowiem na uzywaniu go
bezprawnie, tj. bez zgody uprawnionego — art. 9 rozporzadzenia. Do 7 wrzes$nia 2018 roku
strony wspotpracowaly, powod nie sprzeciwiajgc si¢ korzystaniu z jego znakéw de facto
wyrazat zgod¢ pozwanemu na ich uzywanie. Nie mozna zatem przyjmowac, ze dochodzito do
wprowadzania odbiorcéw w btad, mogli wychodzi¢ z zatozenia, ze ustugi §wiadczone przez
pozwanego, a oznaczone znakami towarowymi powoda byly tak oznaczane za zgoda powoda.
Po cofnigciu przez powoda pozwanemu zgody na uzywanie znakoéw towarowych 7 wrzesnia
2018 roku dalsze postugiwanie si¢ pozwanego Spornymi oznaczeniami, niebedgcego w
zadnym zwigzku gospodarczym z powodem wprowadza odbiorcow w blad, gdyz sugeruje, ze
pozwany nadal oferuje swoje uslugi we wspolpracy z powodem. Pozwany bezzasadnie
odwotuje si¢ do sytuacji prawnej przed 7 wrze$nia 2018 roku. Ten stan nie ma wptywu na

ocen¢ wprowadzenia w btad po zaistnieniu stanu bezprawnosci.

Pozwany jako stowarzyszenie nie byt prawnie powigzany z (...), w szczegdlnosci nie nabyt
zadnych praw, ktére nalezaty do (...). Pozwany uzywal nazwy oraz oznaczenia oparte wprost
na znakach towarowych powoda, do czego otrzymal upowaznienie od éwczesnego zarzadu
(...). Uzywanie to mialo zatem zawsze charakter dziatania za zgoda (...) jako uprawnionego
do znakéw towarowych obecne nalezacych do powoda. Zgodnie z art. 169 ust. 4 pkt 3 p.w.p.
uzywanie znaku towarowego przez osobe trzecig za zgoda uprawnionego jest poczytywane
tak samo jak uzywanie znaku przez uprawnionego. Od chwili przeniesienia praw ochronnych
na powoda to on jest jedynym uprawnionym do znakow towarowych LEGIA i moze udzielaé
oraz cofa¢ zgody udzielone podmiotom trzecim. Powod respektowat upowaznienie udzielone
pozwanemu przez (...) i wyrazal zgode na Korzystanie przez pozwanego ze znakow
towarowych powoda na takich samych zasadach jak od 2006 roku korzystal, strony
wspolpracowaty w zakresie dziatan sponsorskich 1 marketingowych od 2014 roku, wiec nie
byto podstaw do cofnig¢cia zgody na korzystanie ze znakoéw towarowych. Pozwany majac
zgode powoda na uzywanie znakéw towarowych powoda od kolejnych wilascicieli rodziny
znakow LEGIA nie uzywal w tym okresie znakow w charakterze naruszyciela. Powod zostat
poinformowany, ze 27 pazdziernika 2017 roku pozwany zglosit do Urzedu Patentowego RP
stowny znak towarowy ,,KLUB TENISOWY LEGIA" Z.478292 oraz stowno-graficzny znak
towarowy ,,L." Z.478291, oba dla towarow 1 ustug ujetych w klasach 25, 35 oraz 41. Stusznie
powod odebral zgloszenie pozwanego jako wyraz nielojalnosci oraz probe zastrzezenia na

rzecz pozwanego wytacznosci uzywania oznaczen z rodziny "LEGIA" w odniesieniu do ushug
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zwigzanych z tenisem ziemnym, mimo ze prawa do takich znakéw towarowych przystuguja
powodowi. Powdd zatem cofngt 7 wrzesnia 2018 roku zgode pozwanemu na uzywanie jego
znakow towarowych poprzez wezwanie pozwanego do zaniechania uzywania Zznakow
towarowych powoda. Od doreczenia tego wezwania pozwany byt swiadomy, ze powod nie
godzi si¢ na dalsze uzywanie jego znakéw towarowych przez pozwanego, a zatem pozwany
uzywa tych znakow bezprawnie.

Pozwany podniost zarzut faktycznego akceptowania przez powoda naruszania prawa
do znakow towarowych poprzez wieloletnie tolerowanie istniejgcego stanu rzeczy. Stosownie
do pogladow wigkszosci przedstawicieli doktryny W obszarze prawa wlasnosci przemystowej
fakt dlugoletniego tolerowania przez uprawnionego naruszenia jego prawa nabiera istotnego
znaczenia procesowego. ,,W przypadku nieusprawiedliwionej pasywno$ci materializuje si¢
nie tylko ryzyko skutecznego podniesienia zarzutu przedawnienia, ale takze uniwersalnego
dla prawa cywilnego zarzutu postgpowania niezgodnego ze swoim wczesniejszym
zachowaniem” (zarzut venire contra factum proprium nemini licet dalej ,,venire”). Skuteczne
podniesienie tego zarzutu wymaga przede wszystkim od naruszyciela wykazania trwajacego
Swiadomego tolerowania przez uprawnionego stanu naruszenia. Im dluzsze tolerowanie
naruszenia, tym przekonanie naruszyciela o mozliwosci kontynuowania swojej dzialalnosci
wydaje si¢ bardziej uzasadnione. Jednakze ,,wrazenie tolerowania” nie bedzie wyrazato si¢ w
wyrazniej zgodzie czy akceptacji naruszycielskiej dziatalnosci konkurenta, lecz
nieusprawiedliwionym brakiem reakcji na naruszenie”. (D. Flisak, Zarzut venire contra

factum propium nemini licet w przypadku czyndéw konkurencji, Przeglad Sadowy, 4/2019).

Przenoszac powyzsze rozwazania na grunt niniejszej sprawy, w ocenie Sadu
skuteczno$¢ podniesionego zarzutu venire zostala zniweczona wobec udzielenia przez
poprzednika powoda, a nastgpnie przez powoda, niekwestionowanej przez strony zgody
pozwanemu na uzywanie znakow towarowych. Nie sposob bowiem utozsamiaé jednostronnej
czynnosci prawnej polegajacej na udzieleniu zgody z ,,tolerowaniem naruszenia”. Bowiem w
przypadku jej udzielenia, nie ma mowy o jakimkolwiek ,naruszeniu”. Naruszenie znaku
towarowego polega bowiem na uzywaniu go bezprawnie tj. bez zgody uprawnionego (por.
Mazurek, R.Skubisz w: R.Skubisz (red.) Prawo wlasnoséci przemystowej. System Prawa
Prywatnego tom 14B, Warszawa 2017, s.1220). Jak juz byla o tym mowa we wcze$niejszej
cze$ci uzasadnienia, na dzien ztozenia o$wiadczenia z 14 lutego 2006 roku, (...) Legia byta
uprawniona do nastepujacych znakéw towarowych:

- stownego znaku towarowego LEGIA R. 106533 zgtoszonego 17 marca 1995 roku,
14



- stownego unijnego znaku towarowego LEGIA WARSZAWA, EUTM 003805439

zgtoszonego 29 kwietnia 2004 roku,

- stowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego pod numerem
R.106572 zgtoszonego 17 marca 1995 roku.
Do cofnigcia przez powoda zgody na uzywanie tych znakow, postugiwanie si¢ przez
pozwanego w obrocie gospodarczym stownymi oznaczeniami: ,,Legia”, ,,Stowarzyszenie
Klub Tenisowy Legia”, ,,Klub Tenisowy Legia”, ,,Klub Tenisowy Legia Warszawa”, ,,KT
Legia Warszawa”, ,,K.T. Legia”, ,KT Legia”, , Tenisowe Asy Legii”, ,,Akademia Klubu
Tenisowego Legia”, ,WwWWw.tenislegia.pl”, »tenislegia.pl”, »@TenisLegia”,
»@klubtenisowylegia” nie stanowito naruszenia praw do znakow towarowych powoda. Co do
tych oznaczen zarzut venire pozostaje zatem catkowicie chybiony. Zgoda poprzednika
powoda i powoda nie obejmowata natomiast postugiwania si¢ przez pozwanego oznaczeniem
,Cafe Legia” (pozwany nie mial prawa wuzywania znakow ,LEGIA” dla celow
komercyjnych). Pozwany nie miatl takze zgody na postugiwanie si¢ stowno-graficznym

oznaczeniem

©

z uwagi na to, ze oznaczenie to nie jest oznaczeniem identycznym ze znakiem

towarowymi powoda , a jedynie podobnym (zawiera dodatkowy, niedystynktywny
element w postaci pitki tenisowej). A wigc w zakresie postugiwania si¢ i tymi oznaczeniami,
zarzut venire nie mogt odnies$¢ skutku, gdyz pozwany nie wykazat wieloletniego tolerowania
przez powoda postugiwania si¢ tymi znakami przez pozwanego. Jest w sprawie bezsporne, ze
pozwany uzywa oznaczenia ,,Cafe Legia” dla ustug restauracyjnych, ale jednoczes$nie
pozwany ani nie wskazal od kiedy tego oznaczneia uzywa i nie przedstawit dowodu na
potwierdzenie tak zgloszonego faktu. W tej sytuacji brak jest podstaw do przyjecia, ze doszio
do wieloletniego, $wiadomego tolerowania przez powoda naruszania jego praw co do ,,Cafe
Legia”.

Nalezy podkresli¢, ze wbhrew twierdzeniom pozwanego, powod pozostawal w peni

uprawniony do cofnigcia zgody pozwanemu na uzywanie oznaczen z rodziny ,,LEGIA”.
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Konieczno$¢ zapewnienia wiascicielowi znaku towarowego prawa do cofnigcia zgody
udzielonej sobie trzeciej zostata jednoznacznie potwierdzona w orzecznictwie TSUE. | tak w
wyroku z 19 wrze$nia 2013 r. w sprawie C-661/11 Trybunat stwierdzil, ze ,,art. 5 dyrektywy
89/104 stoi na przeszkodzie temu, by wtasciciel znakow towarowych, ktory w ramach
wspotkorzystania z osobg trzecig zgodzit si¢ na uzywanie przez t¢ osobe trzecig oznaczen
identycznych z jego znakami towarowymi w odniesieniu do okreslonych towardéw nalezacych
do klas, dla ktérych znaki te zostaty zarejestrowane 1 ktory nie zgadza si¢ juz na takg forme
ich wykorzystania, byt pozbawiony wszelkiej mozliwos$ci przeciwstawienia tej osobie trzeciej
praw wytacznych przystugujacych mu z tytulu wspomnianych znakéw oraz samodzielnego
wykonywania tych praw wyltacznych w odniesieniu do towaréow identycznych z tymi

nalezacymi do rzeczonej osoby trzeciej.”

Powod jako jedyny uprawniony z rejestracji znakoéw towarow ,,Legia”, ktore to prawo
jest prawem majatkowym, podlegajacym ochronie na gruncie przepisow Rozporzadzenia w
sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz ustawy Prawo wlasno$ci przemystowe;j,
byt uprawniony do zmiany stanowiska w zakresie udzielenia zgody pozwanemu na uzywanie
znakow towarowych, szczegélnie, ze cofniecie zgody nastgpito na skutek proby
zawlaszczenia przez pozwanego znakéw towarowych nalezacych do powoda. Prawo to w
zaden sposob nie zostato ograniczone przez okolicznosci, na ktdre powotuje si¢ pozwany. Bez
znaczenia jest twierdzenie pozwanego, ze kontynuuje tradycje sekcji tenisowej (...).
Jakkolwiek wazne w dziatalnosci wielu stowarzyszen jest kontynuowanie tradycji, to nie
oznacza to swoiste] bezkarnosci w uzywaniu znakéw towarowych, do ktorych prawa
przyshugujg innym osobom. Z tej samej przyczyny bez znaczenia dla zniesienia bezprawno$ci
poslugiwania si¢ przez pozwanego znakami towarowymi, do ktoérych prawa wylaczne
przystuguja powodowi majg dobra osobiste pozwanego 1 uprawnienia pozwanego wynikajace
z ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z
2019 roku poz. 1010, dalej u.z.n.k.). Pozwany nie jest powodem i nie wystepuje W procesie o
ochrong swoich dobr osobistych, ani z tytulu popehniania przez pozwanego w takim procesie
czyndw nieuczciwe] konkurencji. Pozwany nie sformutowal zarzutu dziatania powoda
sprzecznie z zasadami wspolzycia spoltecznego. Sad badajac wszystkie zarzuty pozwanego,
takze 1 ten bral pod uwage, uznal ze powdd korzystajac z przystugujacych mu praw

wylacznych nie naduzywa prawa - art. 5 k.c.
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Analizujac dalsze zarzuty podniesione przez pozwanego, Sad uznal, ze pozwany ani
nie spetnia przestanek uzywacza poprzedniego - art. 160 p.w.p., ani nie przysluguje mu prawo

z art. 156 ust. 1 pkt 1 p.w.p..

Zgodnie z trescig art. 156 ust. 1 pkt 1 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy nie
daje uprawnionemu prawa zakazywania uzywania w obrocie przez inne osoby ich nazwisk
lub adreséw, w przypadku gdy osoby te sa osobami fizycznymi. W obecnym brzmieniu
przepisu art. 156 ust. 1 pkt 1 p.w.p. uprawniony ze znakoéw towarowych ma petne prawo do
zakazania osobom prawnym uzywania ich nazw handlowych bedacych w kolizji ze znakiem
towarowym. Innymi stowy, przy takim brzmieniu przepisu brak jest podstaw do objecia nazw
handlowych firm ,,dozwolonym uzytkiem”. W odniesieniu do znakéw towarowych Unii
Europejskiej analogiczna regulacja zostata wprowadzona na mocy Rozporzadzenia (EU)
2015/2424 z 16 grudnia 2015 roku, ktore obowigzuje od 23 marca 2016 roku. W mysl
artykutu 14 ust. 1 lit a Rozporzadzenia, witasciciel unijnego znaku towarowego nie jest
uprawniony do zakazania osobie trzeciej uzywania w obrocie handlowym: nazwiska lub
adresu osoby trzeciej, w przypadku gdy osoba trzecia jest osobg fizyczng. Pozwany jest
stowarzyszeniem, wpisanym do rejestru stowarzyszen Krajowego Rejestru Sadowego, jest

0soba prawna, stad nie przystuguja mu uprawnienia z art. 156 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

Pozwany nie spetnia réwniez przestanek z art. 160 p.w.p.: ,,0soba, ktora prowadzac
lokalng dziatalno$¢ gospodarcza w niewielkim rozmiarze, uzywala w dobrej wierze
oznaczenia zarejestrowanego nastgpnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby, ma prawo
nadal bezptatnie uzywac tego oznaczenia w nie wickszym niz dotychczas zakresie” (ust 1).
Instytucja ,,uzywacza uprzedniego” jest rodzajem ograniczenia prawa ochronnego na znak
towarowy 1 moze by¢ stosowana jako narzedzie obrony pozwanego w procesie. Uzywacz
uprzedni moze bowiem przy spetnieniu okreslonych warunkéw bezptatnie korzystaé z
cudzego znaku towarowego bez koniecznosci uzyskania zgody uprawnionego do znaku na
warunkach okreslonych w art. 160 p.w.p.. Przedsigbiorca moze skorzysta¢ z tego swoistego

przywileju przy spetnieniu tgcznie nastgpujacych przestanek:
1) przedsigbiorca prowadzi lokalng dziatalno$¢ gospodarcza;
2) dziatalnos$¢ ta ma niewielki rozmiar;
3) przedsigbiorca rozpoczal uzywanie swojego oznaczenia przed data zgloszenia znaku

towarowego;
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4) przedsiebiorca musi dziata¢ w dobrej wierze.

W pierwszej kolejnosci nalezy wskazaC, ze nastgpujace znaki towarowe powoda: stowny

,LEGIA” R. 106533 oraz stowno-graficzny R.106572 zostaty zgloszone na rzecz
poprzednika prawnego powoda w 1995 roku. Pozwany zatem nie moze broni¢ si¢ przeciwko
zarzutowi naruszenia praw do tych znakéw na podstawie art. 160 p.w.p. — patrz pkt 3 wyzej.
Analizujagc zawarte w przepisie pojecie ,lokalna dzialalno§¢” nalezato zbadaé, czy
powolujacy sie na prawo uzywacza uprzedniego bedzie konkurowat z uprawnionym do znaku
towarowego. W takim wypadku nalezato takze oceni¢, czy ze wzgledu na potencjal obu
przedsiebiorcow uzywacz uprzedni stanowi zagrozenie dla prowadzonej przez uprawnionego
do znaku dziatalno$ci. Strony bez watpienia pozostaja dla siebie konkurencja — prowadzg
dziatalno$¢ w zakresie organizowania zawoddéw sportowych, czy nauczania i szkolenia
dyscyplin sportowych na terenie Warszawy, a wrgcz w bezposrednim sasiedztwie — ul.
Mysliwiecka. Dziatalno$¢ na tym samym terytorium nie stanowi dziatalnosci o charakterze
lokalnym. Tak wigc pozwany nie ma uprawnien uzywacza uprzedniego.

Wszystkie te rozwazania majac na uwadze Sad uznal, ze pozwany narusza prawa
powoda do znakéw towarowych i w oparciu o art. 9 ust. 2a 1 2b rozporzadzenia i art. 296 ust.
2 pkt 112 p.w.p. co do zasady uwzglednit powddztwo. Sad orzekt takze na podstawie:

- art. 286 p.w.p., zgodnie z ktorym Sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na
wniosek uprawnionego, o bedacych wlasno$cig naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub
oznaczonych wytworach oraz $rodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia
lub oznaczenia, w szczegdlnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu
uprawnionemu na poczet zasagdzonej na jego rzecz sumy pieni¢znej albo zniszczeniu,

- art. 287 ust. 2 p.w.p. w zwiazku z art. 296 ust. 1a p.w.p., zgodnie z ktorym Sad, rozstrzygajac
o naruszeniu znaku towarowego, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do
publicznej wiadomosci czesci albo catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposob 1
w zakresie okreslonym przez sad.

Sad uwzglednit zadanie powoda sformutowane w pkt 1 i 2 pozwu w catosci. Sformutowane
na podstawie art. 287 ust 2 p.w.p. w zwigzku z art. 296 ust la p.w.p. zadanie powoda Sad
uwzglednil w czesci, w ktorej publikacja mialaby obejmowac¢ informacje w petni oddajace
charakter rozstrzygnigcia oraz zakres sankcji nalozonych na pozwanego. W pozostatym,

niewielkim zakresie powddztwo oddalit. Uznal bowiem za odpowiednie opublikowanie nie
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tresci wskazanej przez powoda, a tresci wyroku uwzgledniajagcego powoddztwo. Sad oddalit
zadanie powoda o upowaznienie go do zastgpczego wykonania $wiadczen okre§lonych w
punktach 2 i 3 powyzej na koszt pozwanego - na wypadek, gdyby pozwany nie wykonal w
calosci lub w cze$ci ww. czynnosci w terminie wskazanym w wyroku. Sad catkowicie
podzielit poglad Sadu Apelacyjnego w Warszawie z wyroku wydanego 4 grudnia 2013 roku
w sprawie I ACa 661/13, LEX nr 1554795, ktéry powotat si¢ takze na uchwate Sadu
Najwyzszego z 28 czerwca 2006 roku, III CZP 23/06, OSNC 2007/1/11: ,upowaznienie
wierzyciela do zastepczego wykonania czynnosci zastgpowalnej na koszt dluznika nalezy do
kompetencji sadu rejonowego dziatajacego jako organ egzekucyjny podejmujacy czynnosci
zmierzajace do realizacji tytulu wykonawczego. Czynnosci egzekucyjnych nie wykonuje
natomiast sagd prowadzacy postgpowanie rozpoznawcze. W przypadku, gdy zasadzone
Swiadczenie polega na ztozeniu przez dtuznika o$wiadczenia odpowiedniej tresci w formie
ogloszenia prasowego, to do egzekucji tego rodzaju $§wiadczen stosuje si¢ art. 1049 k.p.c.,
zatem ma ono charakter zastgpowalny, a przepis przewiduje okreslong sekwencje zdarzen i z
pewnoscig w istotnym zakresie uwzglednia tez interes dluznika. Zauwazy¢ nalezy, ze zanim
sad egzekucyjny upowazni wierzyciela do zastepczego wykonania $wiadczenia, wyznaczy
dhuznikowi termin na dobrowolne spetnienie §wiadczenia, ktore musi by¢ wykonane nie tylko
w dacie skierowania przez wierzyciela stosownego wniosku egzekucyjnego, ale i w
momencie wystepowania z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalno$ci wyrokowi
zobowigzujacemu dluznika do wykonania czynnosci zastgpowalnej. Zauwazy¢ przy tym
nalezy, ze termin udzielony na opublikowanie o$wiadczenia rozpoczyna swoj bieg w dacie
uprawomocnienia si¢ wyroku, a nie jego wydania, brak jest w zwigzku z tym podstaw do
zastosowania art. 480 k.c.. W konsekwencji nalezato uznaé, ze dopiero uplyw terminu
wyznaczonego stronie pozwanej na dobrowolne spetnienie $wiadczenia moze spowodowac,
Ze stanie si¢ ono wymagalne, co umozliwi powodowi uzyskanie klauzuli wykonalnosci oraz
wystgpienie do wlasciwego sadu egzekucyjnego o przeprowadzenie egzekucji na podstawie
art. 1049 k.p.c.” — tak tez powotany tam wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 7 marca
2013 roku w sprawie | ACa 1096/12, LEX nr 1306053.

O kosztach procesu Sad orzekt na podstawie art. 100 zdanie drugie k.p.c. obcigzajac w
calo$ci kosztami pozwanego, gdyz jedynie w niewielkiej czg¢sci powoddztwo zostato oddalone.
Pozwany jest zobowigzany zwroci¢c powodowi poniesione przez niego koszty lgcznie
1.822,00 z1, na ktore sktada si¢ optata za czynnosci radcy prawnego w wysokosci wynikajacej
z § 8 pkt 19 (1.680,00 z}t) rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z 22 pazdziernika 2015
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roku w sprawie oplat za czynnos$ci radcéw prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz.
265), optata skarbowa od petnomocnictwa w kwocie 17,00 zi, oraz optata sadowa od pozwu

w kwocie 125,00 z1.

SSO Ewa Dietkow
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