Sygn. akt XXIl GWzt 68/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 stycznia 2019 r.

Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat
Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzorow Wspoélnotowych
w skfadzie nastepujgcym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant starszy sekretarz sgdowy Joanna Preizner
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2019 r. w Warszawie
sprawy z powddztwa B. Aktiengesellschaft w Monachium (RFN)
przeciwko G.O.

0 ochrone praw do unijnych znakéw towarowych

1. zakazuje G.O. uzywania w obrocie handlowym znakéw towarowych Unii Europejskiej: stownego
BMW zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej pod nr 000091835

oraz graficznych zarejestrowanego pod nr 000091884, zarejestrowanego pod nr

014015143 i zarejestrowanego pod nr 004319844, polegajgcego na swiadczeniu

ustug pod tymi znakami towarowymi oraz na uzywaniu tych znakéw w dokumentach handlowych i w

reklamie, a w szczegdlnosci:

A. na uzywaniu stownego znaku towarowego BMW (nr 000091835) w jego funkcji identyfikacyjnej i

reklamowej, jako czesci oznaczenia dziatalnosci gospodarczej pozwanego i dla jej reklamy, w postaci:
a) adresu uzytkownika na portalu spotecznosciowym https://(...)

b) nazwy uzytkownika C. na portalu spotecznosciowym https://(...)


https://(...)/

€) nazwy przedsigbiorstwa C., C. lub S. umieszczonej na stronie internetowej http://(...).pl/, na stronie

https://www.(...) oraz na reklamowych podktadkach pod tablice rejestracyjne (o tresci jak na zdjeciu)

sedb |

umieszczanych na samochodach oferowanych do sprzedazy, np.:

d) oznaczenia www.(...).pl umieszczonego m.in. na szyldzie reklamowym na ogrodzeniu siedziby

w.cetr um=R mW LS

R

=

przedsiebiorstwa pozwanego:

€) oznaczenia przedsiebiorstwa www.(...).pl umieszczonego na samochodach reklamowych, np.:

W\NW CENTRUM.ww 3

/

B. na uzywaniu graficznych znakéw towarowych , oraz m

(odpowiednio nr 000091884, nr 014015143 i nr 004319844) w ich funkcji reklamowej dla reklamy

wlasnej dziatalnosci gospodarczej pozwanego, w szczegdlnosci na stronie internetowej

https://www.(...), w postaci umieszczonych na niej wizerunkdw tych znakéw towarowych, np.:

2. nakazuje G.O. zniszczenie stanowigcych jego witasnos¢ i bedgcych w jego dyspozyciji towarow,
ktére nie pochodzg z przedsiebiorstwa B. AG, a oznaczonych znakami towarowymi Unii Europejskiej:
stownym BMW zarejestrowanym w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Witasnosci Intelektualnej pod nr

000091835 oraz graficznymi zarejestrowanym pod nr 000091884,

zarejestrowanym pod nr 014015143 i m zarejestrowanym pod nr 004319844, to jest:


http://(...).pl/
https://www.(...)/
http://www.(...).pl/
http://www.(...).pl/
https://www.(...)/

www.centrum-bsz | \

a) baneréw reklamowych o wygladzie:

b) podkitadek pod tablice rejestracyjne o wygladzie:
3. oddala powoddztwo w pozostatej czesci;

4. zasgdza od G.O. na rzecz B. AG w Monachium kwote 8.750 (osiem tysiecy siedemset piecdziesiat)

ztotych tytutem zwrotu kosztow postepowania.



Sygn. akt XXIl GWzt 68/18
UZASADNIENIE

Czesciowo uwzgledniajgc wniosek ztozony w dniu 18 wrzesnia 2017 r. postanowieniem
wydanym 28 wrzesnia 2018 r. w sprawie sygn. akt XXl GWo 63/18 Sad udzielit B. Aktiengesellschaft
w Monachium (dalej takze jako B. AG) zabezpieczenia roszczen o:

|. zakazanie G.O. , prowadzgcemu dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg G.O. P. jako osobie trzeciej,
ktéra nie ma zgody uprawnionego, uzywania w obrocie handlowym znakéw towarowych Unii

Europejskiej:

- sftownego BMW zarejestrowanego pod nr 000091835
- graficznego @ zarejestrowanego pod nr 000091884

- graficznego @ zarejestrowanego pod nr 014015143
- graficznego m zarejestrowanego pod nr 004319844
- stownego PHANTOM zarejestrowanego pod nr 002897593

polegajgcego na $wiadczeniu ustug pod tymi znakami towarowymi, uzywaniu tych znakow
towarowych jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako czesci tych nazw oraz na

uzywaniu tych znakéw towarowych w dokumentach handlowych i w reklamie, a w szczegdlnosci:

A) uzywaniu stownego znaku towarowego BMW (nr 000091835) w jego funkcji identyfikacyjnej i rekla-

mowej jako czesci oznaczenia dziatalnosci gospodarczej obowigzanego i dla jej reklamy, w postaci:

(a) adresu strony internetowej http://(...).pl/ oraz adresu uzytkownika na portalu spotecznosciowym
https://(...)

(b) adreséw email: (...).pl, (...).pl, (...).pl oraz (...).pl oraz nazwy uzytkownika C. na portalu

spotecznosciowym https://(...)

(c) nazwy przedsiebiorstwa obowigzanego C., C., S. lub C. , umieszczonej w catosci lub w czesci na

stronie internetowej http://(...)pl/, na stronie https://www(....) na budynku serwisu, np.: &

oraz na reklamowych podktadkach pod tablice rejestracyjne (o tresci jak na zdjeciu), umieszczanych

na oferowanych do sprzedazy samochodach:

(d) oznaczenia www.(...).pl umieszczonego m.in. na szyldzie reklamowym na ogrodzeniu siedziby

przedsiebiorstwa obowigzanego: na jednym z budynkéw siedziby jego



przedsiebiorstwa: , jak tez na reklamowych podktadkach pod tablice

rejestracyjne (o tresci jak na zdjeciu), umieszczanych na oferowanych do sprzedazy samochodach:

(e) oznaczenia przedsiebiorstwa www.(...).pl umieszczonego na samochodach reklamo-wych, np.:
C,

\ wWW.camw ot

B) uzywaniu stownego znaku towarowego PHANTOM (nr 002897593) w jego funkcji identyfikacyjnej i
dudud

—

reklamowej, jako czesci stownej oznaczenia stowno-graficznego U identyfikujgcego i reklamujg-
cego obowigzanego i jego dziatalnos¢ gospodarczg oraz jako czesci nazwy witasnej przedsiebiorstwa
obowigzanego P. G.O. lub G.O. P.

C) uzywaniu graficznych znakéw towarowych BMW, tj. znakéw @ , @ oraz “ (nr nr

000091884, 014015143 i 004319844) w ich funkcji reklamowej dla reklamy wtasnej dziatalnosci

gospodarczej obowigzanego, w szczegolnosci na stronie internetowej https://www.(...) W postaci
g (CAY)
: o , , (] ¢)
umieszczonych na niej wizerunkéw tych znakoéw, np.: , , @D A

poprzez:

1) nakazanie G.O. — na czas trwania procesu — zaniechania uzywania stownego znaku towarowego
BMW (nr 000091835) w jego funkcji identyfikacyjnej i reklamowej, jako cze$ci oznaczenia dziatalnosci

gospodarczej obowigzanego, w szczegdlnosci w:

(a) adresie strony internetowej http://(...)pl/ oraz adresie uzytkownika C. na portalu spotecznosciowym
https://(...)
(b) adresach email, np.: (...).pl, (...).pl, (...).pl oraz (...).pl oraz nazwie uzytkownika C. na portalu

spotecznosciowym https://(...)

(c) nazwie przedsiebiorstwa w postaci stéw C. , C., S. lub C. , umieszczonej na stronie internetowe;j

http://(...)/, na portalu spotecznosciowym https://www.(...) oraz w innych miejscach, gdzie zostata ona

uzyta, np. na budynku serwisu 2% oraz na reklamowych podktadkach pod tablice


https://www.(...)/

rejestracyjne (o tresci jak na zdjeciu), umieszczanych na oferowanych do sprzedazy samochodach:

na jednym z budynkéw siedziby jego

przedsigbiorstwa: , jak tez na reklamowych podkfadkach pod tablice

rejestracyjne (takich, jak na zdjeciu) umieszczanych na oferowanych do sprzedazy samochodach:

(e) oznaczeniu przedsiebiorstwa www.(...).pl umieszczonym na samochodach reklamowych, np.:

RX
B
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w szczegolnosci przez nakazanie obowigzanemu usuniecia, na czas trwania procesu, ze wszystkich
miejsc, gdzie zostat on uzyty przez niego, stownego znaku towarowego BMW (nr 000091835), w tym

usuniecia stownego znaku towarowego BMW (nr 000091835) z:

(f) adresu strony internetowej http://(...).pl/ oraz adresu uzytkownika CENTRUM-BMW na portalu

spotecznosciowym https://(...)

(g) adreséw email, np.: (...).pl, (...).pl, (...).pl oraz (...).pl oraz nazwy uzytkownika CENTRUM-BMW

na portalu spoftecznos$ciowym https://(...)

(h) nazwy przedsiebiorstwa obowigzanego C. , C. , Serwis C. lub C., umieszczonej na stronie

internetowej http://(...) pl/, na portalu spotecznosciowym https://www.(...) oraz w innych miejscach,

gdzie zostata ona uzyta, np. na budynku serwisu oraz na reklamowych podkfadkach

pod tablice rejestracyjne (o tresci jak na zdjeciu), umieszczanych na oferowanych do sprzedazy

samochodach:

(i) oznaczenia www.(...).pl umieszczonego m.in. na szyldzie reklamowym na ogrodzeniu siedziby

przedsiebiorstwa obowigzanego: na jednym z budynkéw siedziby jego przed-


http://(...)/

siebiorstwa: =, jak tez na reklamowych podktadkach pod tablice

rejestracyjne (takich, jak na zdjeciu) umieszczanych na oferowanych do sprzedazy samochodach:

(i) oznaczenia przedsiebiorstwa www.(...).pl umieszczonego na samochodach reklamowych, np.:

| A
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2) nakazanie obowigzanemu — na czas trwania procesu — zaniechania uzywania stownego znaku
towarowego PHANTOM (nr 002897593) w jego funkcji identyfikacyjnej i reklamowej, jako czesci

oznaczenia dziatalnosci gospodarczej obowigzanego, w szczegoélnosci w:

bbby

—

(a) oznaczeniu stowno-graficznym U
(b) nazwie wtasnej przedsiebiorstwa obowigzanego P. G.O. lub G. O. P.,

w szczegolnosci przez nakazanie obowigzanemu usuniecia, na czas trwania procesu, stownego

znaku towarowego PHANTOM (nr 002897593) ze wszystkich miejsc, gdzie zostat on uzyty przez

obowigzanego, w tym usuniecia tego stownego znaku towarowego PHANTOM (nr 002897593) z:
bbby

—

(c) oznaczenia stowno-graficznego U umieszczonego m.in. na stronie internetowej obowigzanego
(d) nazwy wiasnej przedsiebiorstwa obowigzanego P. G. O. lub G. O. P.

3) nakazanie obowigzanemu — na czas trwania procesu — zaniechania uzywania graficznych znakéw

towarowych BMW, tj. znakow: @ (nr 000091884), @ (nr 014015143) oraz “ (nr

004319844) w ich funkcji reklamowej dla reklamy wiasnej dziatalnosci gospodarczej obowigzanego, w

szczegoblnosci na stronie internetowej https://www.(...) przez umieszczenie na niej wizerunkéw tych

N & o @
& 22
znakéw towarowych, w szczegdlnosci w postaci zdjec: , o &

w szczegolnosci przez nakazanie obowigzanemu usuniecia, na czas trwania procesu, ze wszystkich

miejsc, gdzie zostaly uzyte przez obowigzanego, graficznych znakéw towarowych BMW, tj. znakéw:

@ (nr 000091884), @ (nr 014015143) oraz m (nr 004319844), w tym usuniecia tych

znakéw ze strony internetowej obowigzanego na portalu spofecznosciowym https://www.(...) gdzie

e g VA
BEE s
zostaly uzyte w postaci wizerunkéw tych znakoéw, np.: , , (D N




Il. 0 nakazanie obowigzanemu zniszczenia stanowigcych jego wlasnosé towaréw, ktére nie pochodzag

z przedsiebiorstwa B, AG, a oznaczonych:

- stownego BMW zarejestrowanego pod nr 000091835
- graficznego @ zarejestrowanego pod nr 000091884

- graficznego @ zarejestrowanego pod nr 014015143
- graficznego m zarejestrowanego pod nr 004319844
- stownego PHANTOM zarejestrowanego pod nr 002897593

poprzez:

1) nakazanie zajecia — na czas trwania procesu — bedgcych wlasnoscig obowigzanego towaréw, ktore
nie pochodzg z przedsiebiorstwa B, AG, a oznaczone sg w/w znakami towarowymi BMW, w

szczegolnosci:

‘www.centl’um-bmwf ' ,‘ g

)

(d) baneréw reklamowych okalajgcych budynek:

W zakreslonym przez Sad dwutygodniowym terminie, 31 pazdziernika 2018 r. B, AG wystgpita

Z pozwem o:

I. zakazanie G,O, prowadzgcemu dziatalno§¢ gospodarczg pod nazwg G,O, P, jako osobie trzeciej,
ktéra nie ma zgody uprawnionego, uzywania w obrocie handlowym znakéw towarowych Unii
Europejskiej:
(i) stownego znaku towarowego BMW, zarejestrowanego jako znak towarowy Unii Europejskiej ZTUE
000091835;

(ii) graficznego znaku towarowego @ zarejestrowanego jako znak towarowy Unii Europejskiej
ZTUE 000091884;

(iii) graficznego znaku towarowego @ zarejestrowanego jako znak towarowy Unii Europejskiej
ZTUE 014015143;



(iv) graficznego znaku towarowego " zarejestrowanego jako znak towarowy Unii Europejskiej
ZTUE 004319844;

(v) stownego znaku towarowego PHANTOM, zarejestrowanego jako znak towarowy Unii Europejskiej
ZTUE 002897593;

(dalej wymienianych takze jako znaki towarowe BMW), polegajgcego na $wiadczeniu ustug pod tymi
znakami towarowymi, uzywaniu tych znakéw towarowych jako nazwy handlowej lub nazwy przedsie-
biorstwa, lub jako czesci tych nazw oraz na uzywaniu tych znakéw towarowych w dokumentach

handlowych i w reklamie, a w szczegdlnosci:

A) uzywaniu stownego znaku towarowego BMW (ZTUE 000091835) w jego funkcji identyfikacyjnej i
reklamowej, jako czesci oznaczenia dziatalnosci gospodarczej obowigzanego i dla jej reklamy, w

postaci:

(a) adresu strony internetowej http://(...).pl/ oraz adresu uzytkownika na portalu spotecznosciowym

https://(...);

(b) adreséw email: (...).pl, (...).pl, (...).pl oraz (...).pl oraz nazwy uzytkownika CENTRUM-BMW na

portalu spotecznosciowym https://(...)

(c) nazwy przedsiebiorstwa obowigzanego C., C., S. lub C., umieszczonej w catosci lub w czesci na

stronie internetowej http://(...).pl/, na stronie https://www.(...),na budynku serwisu, np.:
oraz na reklamowych podktadkach pod tablice rejestracyjne (o tresci jak na zdjeciu), umieszczanych

na oferowanych do sprzedazy samochodach:

d) oznaczenia www.(...).pl umieszczonego m.in. na szyldzie reklamowym na ogrodzeniu siedziby

na jednym z budynkéw siedziby jego

przedsiebiorstwa: , jak tez na reklamowych podktadkach pod tablice

rejestracyjne (o tresci jak na zdjeciu), umieszczanych na oferowanych do sprzedazy samochodach:

(e) oznaczenia przedsiebiorstwa www.(...).pl umieszczonego na samochodach reklamo-wych, np.:
[
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http://(...).pl/
https://(...)/
mailto:(…).pl
mailto:(…).pl
mailto:(…).pl
(…).pl
http://(...).pl/
http://www.(...).pl/
http://www.(...).pl/

B) uzywaniu stownego znaku towarowego PHANTOM (ZTUE 002897593) w jego funkcji identyfika-
bbby

——

cyjnej i reklamowej, jako czesci stownej oznaczenia stowno-graficznego U identyfikujgcego i rekla-
mujgcego obowigzanego i jego dziatalnos¢ gospodarczg oraz jako czesci nazwy wiasnej przedsie-

biorstwa obowigzanego P. G.O. lub G. O. P. ;

C) uzywaniu graficznych znakéw towarowych BMW, tj. znakéw @ @ oraz ”

(odpowiednio ZTUE 000091884, ZTUE 014015143 oraz ZTUE 004319844) w ich funkcji reklamowej
dla reklamy witasnej dziatalnosci gospodarczej pozwanego, w szczegolnosci na stronie internetowej

https://www.(...), w postaci umieszczonych na niej wizerunkéw tych znakéw towarowych, np.:

postaci zdjec¢:

Il. nakazanie G.O. , prowadzacemu dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg G.O. P. zniszczenia
bedacych w jego dyspozycji towardw, ktére nie pochodzg z przedsiebiorstwa B. AG, a oznaczonych:

i) stownym znakiem towarowym BMW, zarejestrowanym jako znak towarowy Unii Europejskiej ZTUE
000091835;

(if) graficznym znakiem towarowym @ zarejestrowanym jako znak towarowy Unii Europejskiej
ZTUE 000091884;

(iii) graficznym znakiem towarowym @ zarejestrowanym jako znak towarowy Unii Europejskiej
ZTUE 014015143;

(iv) graficznym znakiem towarowym m zarejestrowanym jako znak towarowy Unii Europejskiej
ZTUE 004319844;
(v) stownym znakiem towarowym PHANTOM, zarejestrowanym jako znak towarowy Unii Europejskiej
ZTUE 002897593;

w szczegolnosci:

(b) podktadek pod tablice rejestracyjne:
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https://www.(...)/

(d) baneréw reklamowych okalajgcych budynek:

Il. nakazanie pozwanemu podania w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia sie wyroku na ich
koszt do publicznej wiadomosci poprzez opublikowanie dwukrotnie w odstepach tygodniowych, w pigt-
kowym (...) wydaniu gazety codziennej pt. ,(...)” wydawanym przez: (...) SA, informacji o orzeczeniu
wydanym w niniejszej sprawie poprzez umieszczenie na trzeciej stronie tego dziennika w czarnej
ramce, kolorowego ogtoszenia o formacie 10 modutéw; o nastepujacej tresci: Wyrokiem z dnia [...]
Sad Okregowy w Warszawie stwierdzit naruszenie przez G.O. , prowadzgcego dziatalnos$c

gospodarczg pod nazwg G. O. P. praw do znakéw towarowych Unii Europejskiej BMW w tym do

graficznych znakéw towarowych: @ @ m i PHANTOM |/ zakazat uzywania tych znakéw
towarowych polegajgcego na $wiadczeniu usfug pod tymi znakami towarowymi, uzywaniu ich jako
nazwy handlowej oraz czesci nazwy przedsiebiorstwa, oraz uzywaniu tych znakéw towarowych w
dokumentach handlowych i w reklamie, w tym w mediach spotecznosciowych oraz w nazwie domeny
internetowej. Ponadto, Sgd Okregowy w Warszawie nakazat G. O. zniszczenie przedmiotow

oznaczonych tymi znakami towarowymi, a ktore nie pochodzity od B. AG.

IV. zasgdzenie kosztow postepowania. (k.3-276)

G.O. wniést o oddalenie powddztwa i zasgdzenie na jego rzecz od powddki zwrotu kosztéw
postepowania. (k.289-385)

Sad ustalit:

Spotka akcyjna prawa Republiki Federalnej Niemiec B. AG z siedzibg w Monachium jest

uprawniona do unijnych znakéw towarowych:

- stownego BMW zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasno$ci Intelektualnej
(EUIPO) pod nr 000091835 z pierwszehstwem od 1 kwietnia 1996 r. dla towardw i ustug w klasach 1-
18, 20-30, 32-42 klasyfikacji nicejskiej (m.in. pojazdy i ich czesci; akcesoria samochodowe; naprawa i

konserwacja samochodow, silnikdw oraz ich elementéw; serwis montazowy)

- stowno-graficznego zarejestrowanego w EUIPO pod nr 000091884, z pierwszenstwem
od 1 kwietnia 1996 r. dla towardw i ustug w klasach 1-18, 20-30, 32-42 klasyfikacji nicejskiej (m.in.
pojazdy i ich czesci; akcesoria samochodowe; naprawa i konserwacja samochodéw, silnikéw oraz ich

elementow; serwis montazowy)
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- stowno-graficznego zarejestrowanego w EUIPO pod nr 014015143, z pierwszernstwem od
29 kwietnia 2015 r. m.in. dla towardw i ustug w klasach 2-45 klasyfikacji nicejskiej (m.in. pojazdy i ich
czesci; naprawa i konserwacja pojazdéw i silnikéw oraz ich elementéw; ustugi serwisowe; ustugi

handlu detalicznego dotyczgce pojazdéw mechanicznych oraz czesci do nich)

- graficznego "B zarejestrowanego w EUIPO pod nr 004319844, z pierwszenstwem od
2 marca 2005 r. m.in. dla towaréw w 12 klasie klasyfikacji nicejskiej (m.in. pojazdy i ich czesci,

akcesoria samochodowe)

- stownego PHANTOM zarejestrowanego w EUIPO pod nr 002897593, z pierwszernstwem od 16
pazdziernika 2002 r. dla towarow w 12 i 28 klasie klasyfikacji nicejskiej (pojazdy samochodowe,

miniatury samochodoéw). (dowdd: $wiadectwa rejestracji i wydruki z bazy EUIPO k.33-129).

W latach 2005-2009 G.O.byt pracownikiem autoryzowanego dealera B. — spotki z 0.0. M. w
Krakowie zatrudnionym jako sprzedawca i certyfikowany doradca. (dowdd: dyplomy k.331-332,
certyfikaty k.367-369) Byt takze certyfikowanym partnerem dealera B. w Katowicach, od ktérego w
2012 r. uzyskat dyplom uznania za najwiekszg sprzedaz oryginalnych czesci zamiennych i akcesoriow
BMW. (dowdd: certyfikaty i dyplomy k.364-366, korespondencja k.372-378) Od 18 pazdziernika 2007
r. pozwany prowadzi indywidualng dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg G. O. P. w Krakowie w zakresie
sprzedazy hurtowej i detalicznej samochodéw osobowych i furgonetek. Jako adres poczty
elektronicznej wskazuje (...).pl. (dowdd: wydruk z CEIDG k.31) Jest abonentem nazwy domeny
internetowej (...) .pl, utworzonej w dniu 8 wrzesnia 2010 r., pod ktérg w 2010 r. utworzona zostata
strona internetowa www.(...).pl. (dowdd: z bazy WHOIS k.130-131, zeznania pozwanego k.430)
Pozwany sprzedaje samochody uzywane (gtéwnie marki BMW) oraz oryginalne akcesoria. (dowod:

faktury k.370-371, zeznania pozwanego k.430)

G.O. nie Swiadczy ustug serwisowych ani naprawczych pojazdéw marki BMW, dziatalno$é w
tym zakresie prowadzi N. spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig w Krakowie utworzona w 2014 r.,
ktérej pozwany jest wspdlnikiem. (dowdd: korespondencja k.400-418, odpis z KRS k.409-412,

zeznania pozwanego k.430)

Pozwany nie jest powigzany kapitatowo ani osobowo z B. AG. Nie uzyskat jej zgody na
uzywanie unijnych znakéw zarejestrowanych na rzecz B. AG. (bezsporne) Salony sprzedazy i
naprawy samochodéw BMW na terytorium P. nie sg oznaczane z uzyciem stowa ,CENTRUM.
(dowdd: print-screeny k.379-381)

W pismach z 6 marca 2012 r., 12 sierpnia 2015 r., 6 marca 2017 r. i 30 pazdziernika 2018 r.
powddka wzywata G.O. do zaniechania naruszen jej praw wytgcznych. W odpowiedzi na pierwsze
wezwanie, w piSmie datowanym na 13 marca 2012 r. pozwany wskazat, ze nie uzywa znakow
towarowych BMW dla identyfikacji swojego przedsiebiorstwa, postuguje sie wlasnymi oznaczeniami —
stownym i graficznym PHANTOM, ktére sg eksponowane na jego stronie internetowej i w siedzibie

przedsiebiorstwa, na banerach i innych materiatach promocyjno-reklamowych. Wyjasnit, ze postuguje
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sie znakiem BMW dla sprzedawanych samochoddéw i informowania potencjalnych nabywcéw, ze
zajmuje sie handlem pojazdami tej marki. (dowdd: korespondencja k.132-174) W dniu 25 kwietnia
2017 r. powddka wystgpita do Sadu Rejonowego dla K. z wnioskiem o zawezwanie G. O. do préby
ugodowej. Postepowanie nie doprowadzito do zawarcia ugody sgdowej. (dowdd: wniosek k.175-195,

zawiadomienie k.196)

W efekcie udzielonego zabezpieczenia w pazdzierniku 2018 r. komornik sgdowy usunat
oznaczenia z elementem stownym BMW z budynku warsztatowego (zakrywajgc ten element w napisie
CENTRUM BMW SERWIS, co jest przedmiotem skargi spotki N. ), baner (...).pl z placu parkingowego
oraz takie oznaczenia z oferowanych pojazdéw. Nie zostato natomiast zajete oznaczenie samochodu
zastepczego. (dowdd: protokét zajecia i fotografie k.265-275, fotografie k.382-384, oswiadczenie i

zeznania pozwanego k.430)

W prowadzonej przezeh dziatalnosci gospodarczej pozwany uzywa od 2010 r. strony

internetowej pod adresem www.(...).pl, na ktérej umieszcza oznaczenia: stowne PHANTOM jako

nazwe przedsiebiorstwa i stowno-graficzne . W tresciach strony oraz na swym profilu na
portalu Facebook umieszcza oznaczenia stowne BMW dla wskazania marki oferowanych pojazdéw, a
takze znaki stowno-graficzne na fotografiach obrazujgcych sprzedawane samochody uzywane i czesci
zamienne do nich. Na portalu (...) pozwanego znajdujg sie ponadto fotografie dawnego budynku
biurowego z oznaczeniem SAMOCHODY BMW NOWE | UZYWANE www.(..).pl i budynku
warsztatowego z oznaczeniem CENTRUM BMW SERWIS oraz samodzielnie sfotografowane znaki
stowno-graficzne. Oznaczenie (...).pl umieszczane na sprzedawanych pojazdach nadal znajduje sie
na pojezdzie zastepczym (,reklamowym”). (dowdd: print-screeny k.197-264, 442-444v, fotografie

k.383-384, 425-427, zeznania pozwanego k.430)

Okolicznosci faktyczne istotne dla rozstrzygniecia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c.
ustalone zostaly przez Sad w oparciu o zaoferowany przez strony material dowodowy, na ktéry
ztozyty sie dokumenty, wydruki ze stron internetowych i print-screeny oraz fotografie, ktorych
autentycznos¢ nie byta kwestionowana. W powotanym zakresie zostaty one uzupetnione niesprzecz-
nymi z pozostalym materialem dowodowym zeznaniami pozwanego. W sprawach nalezgcych do
wiasciwosci sadoéw gospodarczych podstawowe znaczenie dowodowe majg dokumenty, fotografie i
dowody rzeczowe. Zeznania $wiadkéw i stron majg zwykle charakter uzupetniajgcy. Prowadzong
przez te osoby dziatalno$¢ gospodarczg lub wykonywang przez nie prace zawodowsa, ktérej dotyczg
skladane zeznania, cechuje powtarzalno$¢ zdarzen, co - jesli doda¢ do niej uptyw czasu - negatywnie
wplywa na jakos¢ zeznan, kidre sg zwykle dos¢ ogdline, mato precyzyjne. Zeznajacy czesto mylg tego
samego rodzaju fakty, stabo znane im osoby, terminy, jesli ich relacja nie jest wsparta np.
dokumentem. Jesli strona sporu przedstawia odpowiedni dokument — jak byto w tym przypadku — to
jego niezakwestionowanie, niepodwazenie przez przeciwnika procesowego jest decydujgce dla

oparcia ustalen na wszystkich dowodach tgcznie, choéby zeznania nie byty do$é doktadne.
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Zeznania G.O. sprawiajg wrazenie ogoélnych i dos¢ chaotycznych. Pozwany wyraznie nie
przywigzuje wiekszej wagi do szczegotdw w przekonaniu, ze jego twierdzenia sg oczywiste. Sad
odwotat sie do nich jako podstawy ustaleh faktycznych tam, gdzie znajdowaty one potwierdzenie w
wydrukach ze stron internetowych i print-screenach, a takze z protokole zajecia, z ktérego wynika

sposob uzywania przez pozwanego kolizyjnych oznaczen w pazdzierniku 2018 r.

W zakresie, w jakim dowody nie dawaty podstaw do czynienia jednoznacznych ustalen Sad
zastosowat zasade wynikajgcg z art. 6 k.c., zgodnie z ktérg powddka powinna byta udowodnié, iz
przystuguja jej prawa do unijnych znakéw towarowych, ktére sg naruszane przez pozwanego bez-
prawnie uzywajgcego kazdego z kwestionowanych oznaczen lub istnienie realnej grozby takiego
naruszenia w przysztosci. Ze swej strony pozwany powinien byt dowies¢ zasadnosci zarzutu przedaw-
nienia, a zatem trzy- lub piecioletniego uzywania spornych oznaczen. Nalezy wyjasni¢, ze zgodnie z
art. 3 iart. 232 k.p.c. kazda ze stron procesu zobowigzana jest dawa¢ wyjasnienia co do okolicznosci
sprawy zgodnie z prawdg i przedstawia¢ dowody. Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowo-
du obcigzajg te strone, ktéra nie dopetnita cigzgcego na niej obowigzku. (wyrok Sgdu Najwyzszego z
15/07/1999 r. | CKN 415/99) Samo twierdzenie nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczgce istotnej dla
sprawy okolicznosci (art. 227 k.p.c.) powinno by¢ udowodnione przez strone je zgtaszajgca. (art. 232
k.p.c.iart. 6 k.c.) (wyrok Sgdu Najwyzszego z 22/11/2001 r. | PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

Sad zwazyk

Prawo znakéw towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakidéconej konkurencji,
ktérego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celéw TWE. W systemie tym przedsiebiorstwa
powinny mie¢ mozliwos¢ przyciggania do siebie klienteli dzieki wysokiej jakosci ich towaréw lub ustug,
co jest uzaleznione od istnienia oznaczenh odrézniajgcych, pozwalajgcych na ich zidentyfikowanie. (tak
wyroki Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci /obecnie Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Euro-
pejskiej/ z 17/10/1990 r. w sprawie C-10/89 (...), z 4/10/2001 r. w sprawie C-517/99 (...) i z
12/11/2002 r. w sprawie C-206/01 (...)

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub koncowemu
odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odréznienia (bez
ewentualnosci wprowadzenia w biad) ich od towaréw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki
Trybunatu z 23/05/1978 r. w sprawie 102/77 (...), z 18/06/2002 r. w sprawie C-299/99 (...), z
8/05/2008 r. w sprawie C-304/06 (...), wyrok Sgdu Unii Europejskiej z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08
(...)) Prawo wytgczne jest przyznawane, aby umozliwi¢ wiascicielowi znaku towarowego ochrone jego
szczegOllnych intereséw, zadbanie o to, aby znak moégt spetnia¢ wszystkie swoje funkcje, zarbwno
gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru /ustugi/, jak i gwarancyjna,
komunikacyjng, reklamowg i inwestycyjng. Wykonywanie tego prawa jest zastrzezone dla
przypadkow, w ktdrych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia negatywnie wptywa lub
moze wptywaé na ktérgkolwiek z wymienionych funkcji. (tak wyroki Trybunatu z 22/09/2011 r. w
sprawie C-482/09 (...), z 18/06/2009r. w sprawie C-487/07 (...)., z 23/03/2010 r. w sprawach
potgczonych od C-236/08 do C-238/08 (...))
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Przepis art. 9 ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2017 r.
(UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity DZ.U.UE.L.2017.
154.1) stanowi, ze bez uszczerbku dla praw wiasciciela nabytych przed datg zgtoszenia lub datg
pierwszenstwa unijnego znaku towarowego jego wiasciciel jest uprawniony do zakazania osobom
trzecim, ktére nie majg jego zgody, uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towaréw lub

ustug, oznaczenia, ktére:

a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug,
ktére sg identyczne z tymi, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany

b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest uzywane w
odniesieniu do towardéw lub ustug, ktoére sg identyczne lub podobne do towardéw lub ustug, dla ktérych
znak ten zostat zarejestrowany, jezeli istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcéw w btad,
ktére obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym

c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezaleznie od tego, czy jest
ono uzywane w odniesieniu do towardéw lub ustug, ktore sg identyczne, podobne lub niepodobne do
tych, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy sie on renomg w Unii i
uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzy$¢ lub jest

szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identycznosci lub podobiefstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu
oznaczenia pozwanego powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjne;.
Znaki nalezy poréwnywac catosciowo, a decydujgce znaczenie mie¢ bedg elementy odrézniajace, a
nie opisowe. Oznaczenie moze by¢é uznane za identyczne ze znakiem tylko wtedy, gdy powtarza —
bez dokonywania zmian lub uzupetnieh — wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako catosc,
wykazuje nieznaczne roznice, ktére nie zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta. (tak
wyrok Trybunatu z 20/03/2003 r. C-291/00 (...) Znak i oznaczenie sg do siebie podobne, jezeli z
punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcéw sg przynajmniej czesciowo identyczne w jednym lub
kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sgdu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 (...) Dla stwierdzenia, czy
w konkretnym przypadku znak i oznaczenie sg identyczne, czy tez mozna méwi¢ zaledwie o
podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny ich wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech i
ich cato$ciowego oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i
rozsadnego przecietnego konsumenta. (tak wyroki Trybunatu z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 (...),
z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 (...))

Dokonujgc oceny podobienstwa towaréw i ustug nalezy braé pod uwage wszystkie czynniki
charakteryzujgce zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegodlnie ich rodzaj i przeznacze-
nie, sposéb uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze ich wzajemny,
konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sgdu z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00
(...), z4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 (...) Catosciowa ocena zaktada pewng wspoizaleznos¢ miedzy
branymi pod uwage czynnikami, w szczegodlnosci podobienstwem znakéw oraz podobienstwem
towaréw/ustug, ktérych one dotyczg, przy czym niski stopierh podobienstwa towardw i ustug moze byc¢
zrownowazony znaczacym stopniem podobienstwa znakéw i odwrotnie. (zasada wzajemnej
zalezno$ci - tak wyroki Trybunatu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 (...), z 13/09/2007 r. w sprawie C-
234/06 (...), z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 {(...)
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W mysl| utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad istnieje, gdy
znaczna czes¢ wlasciwego kregu odbiorcéw mogtaby zostaé sktoniona do omytkowego zakupu towaru
pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub ustugi pochodzg z
tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodzg z
przedsiebiorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z 29/091998 r. w sprawie
C-39/97 Canon, z 4/05/1999 r. w sprawach potgczonych C-108/97, C-109/97 (...), z 22/06/1999 r. w
sprawie C-342/97 (...), z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 (....) i wyrok Sgdu z 9/12/2010 r. w sprawie
T-303/08 (...) Prawdo-podobienstwo wprowadzenia w btgd powinno by¢é oceniane w sposob
catosciowy, wedtug sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich
istotnych okolicznosci  konkret-nego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zaleznosci miedzy
podobienstwem oznaczeh i towaréw lub ustug, ktérych one dotyczg. (tak wyroki Trybunatu z
11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 (...), z 23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 (...), z 18/12/2008 r. w
sprawie C-16/06 (...), z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 (...) oraz wyroki Sadu z 9/07/2003 r. w
sprawie T-162/01 (...) i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 (.../)

Wiasciwy krgg odbiorcow sktada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowa-
nych, dostatecznie uwaznych i rozsgdnych, przy czym poziom ich uwagi moze sie réznie ksztattowac
w zaleznosci od kategorii towaréw lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z 22/06/1999 r. w sprawie C-
342/97 (...), z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 (...)i z 12/01/2006 r. C-361/04 (...) Przecietny
konsument rzadko ma mozliwos¢ przeprowadzenia bezposredniego poréwnania réznych znakow
towarowych, musi zazwyczaj zda¢ sie na zachowany w pamieci niedoskonaty ich obraz. Ryzyko
konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrézniajgcy znaku towarowego, ktéry wynika z
jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci na rynku). (tak wyroki Trybunatu z
22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 (...) i z 29/09/1998 r. w
sprawie C-39/97 (...)

Istnieje pewna wspotzaleznosé pomiedzy znajomoscig znaku wsrod odbiorcow, a jego
charakterem odrézniajgcym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter
odrézniajgey. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrdzniajgcym charakterem wynikajgcym z
jego znajomosci wsréd odbiorcow, nalezy rozpatrzyé wszystkie istotne okolicznosci danego przypad-
ku, w szczegdlnosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dtugos¢ okresu jego
uzywania, wielkos¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udziat
procentowy zainteresowanych grup odbiorcow, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako
pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa, jak rowniez odwiadczenia izb handlowych i przemysto-
wych lub stowarzyszern zawodowych. (tak wyrok Sadu z 12/07/2006 r. w sprawie T-277/04 (...) Ciezar
udowodnienia sity znaku towarowego i jego odrézniajgcego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6
k.c.)

B. AG nalezycie wykazata, ze stuzy jej wylgcznos¢ uzywania na terytorium Unii Europejskiej
unijnych znakéw towarowych - stownych BMW nr 000091835 i PHANTOM nr 002897593 oraz stowno-

" nr 000091884, @ nr 014015143 i ﬂ nr 004319844, m.in. dla

pojazdéw mechanicznych. Pozwany uzywa identycznych oznaczen w zwigzku ze $wiadczeniem ustug

graficznych i
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sprzedazy takich pojazddéw i czesci zamiennych, komplementarnych wzgledem towarow, dla ktérych
znaki zostaty zarejestrowane. Uzywa takze oznaczen, ktdre zawierajg w sobie stowne znaki towarowe
powddki. Zasadnos¢ zarzutu naruszenia wymaga dokonania indywidualnej oceny naruszenia
uwzgledniajgcej poza przestankami ust. 2 art. 9 rozporzadzenia, takze ograniczenie uprawnien

wilasciciela znaku towarowego wynikajgce z art. 14 oraz przedawnienie roszczen.

Powddka zasadnie kwestionuje dopuszczalnosé uzywania przez pozwanego unijnego znaku

towarowego BMW (nr 000091835) w oznaczeniu dziatalnosci gospodarczej i dla jej reklamy w:

- adresie strony internetowej http://(..)pl/ i adresie uzytkownika na portalu spotecznosciowym

https://(...)

- adresach email: (...).pl, (...).pl, (..).pl i (...).pl oraz nazwie uzytkownika C. na portalu

spoteczno$ciowym https://(...)

poniewaz sg one konfuzyjnie podobne w rozumieniu art. 9 ust. 2b rozporzgdzenia, niewatpliwie
kojarzg sie z B. AG mogac wprowadza¢ w btgd uzytkownikéw Internetu co do tego, ze majg do
czynienia z przedsiebiorcg powigzanym gospodarczo z uprawniong do znaku; nie ulega watpliwosci
Sadu, ze w oznaczeniach tych odrézniajgcy jest element stowny tozsamy ze znakiem powodki;

- nazwie przedsiebiorstwa C. i C. na stronie internetowej http://(...)pl/ i na portalu https://www.(...) oraz
na podkfadkach pod tablice rejestracyjne umieszczanych na oferowanych do sprzedazy samochodach
- oznaczeniu www.(...).pl na szyldzie reklamowym na ogrodzeniu siedziby przedsiebiorstwa i na
reklamowych podktadkach pod tablice rejestracyjne na oferowanych do sprzedazy samochodach

- oznaczeniu przedsiebiorstwa www.(...).pl umieszczonym na samochodach reklamowych,

poniewaz takze one mogg wprowadza¢ w biad potencjalnych nabywcoéw samochodéw marki BMW co
do powigzan gospodarczych stron; bez znaczenia jest w tym przypadku stwierdzenie, ze autoryzowani
dystrybutorzy samochodéw marki BMW nie majg w swych nazwach stowa ,CENTRUM”, brak bowiem
jednolitych oznaczehh pozwalajgcych na jednoznaczne wyeliminowanie nazwy przedsiebiorstwa
pozwanego z kregu podmiotéw uprawnionych do uzywania znaku towarowego BMW,; pozwany pomija
przy tym unijny charakter znaku, z ktérego wynika dla powodki wytagcznosé jego uzywania na catym
terytorium Unii Europejskiej, a nie tylko na terenie P..

W tym zakresie mamy do czynienia z naruszeniem zdefiniowanym w art. 9 ust. 2b rozporzadzenia.
Sad uznat natomiast za nieuzasadnione zarzuty odnoszgce sie do uzywania:

- nazw C. i S. umieszczonych na budynku serwisu oraz na stronie internetowej (...).pl/ i na portalu

https://www.(...)

- oznaczenia www.(...).pl umieszczonego na jednym z budynkéw siedziby przedsiebiorstwa:
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naruszenia w tych formach nie zostaty udowodnione przez powddke; pozwany zaprzeczat

Swiadczeniu ustug serwisowych, twierdzit ponadto, Zze od kilku lat nie korzysta z tych budynkéw, a
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powddka nie przedstawia aktualnych fotografii siedziby przedsiebiorstwa - teze pozwanego

potwierdza brak zajecia komorniczego kwestionowanych oznaczen

- stownego unijnego znaku towarowego PHANTOM (nr 002897593) w oznaczeniu stowno-graficznym

bduduty

oraz w firmie P. G. O. i G.O. P. — roszczenia odnoszgce sie do tych oznaczen ulegty

przedawnieniu, co zostanie wyjasnione w dalszej czesci uzasadnienia.

Zgloszony przez G.O. zarzut braku bezprawnosci wynikajagcy z uprawnienia do
informacyjnego uzywania znakéw towarowych osoby trzeciej nie zastugiwat na uwzglednienie
w odniesieniu do wszystkich spornych oznaczen i form ich uzywania: Wytgcznos¢ uprawnionego
uzywania unijnego znaku towarowego nie jest nieograniczona. Zgodnie z art. 14c, nie moze on
zakazac osobie trzeciej uzywania znaku w obrocie w przypadku, gdy jest to konieczne (niezbedne) dla
wskazania przeznaczenia towaréw lub ustug, w szczegdélnosci bedacych akcesoriami lub czesciami

zapasowymi, pod warunkiem jednak, ze osoba trzecia uzywa go zgodnie z uczciwymi praktykami w

przemysle i handlu (zastosowana przez ustawodawce unijnego klauzula generalna pozostawia
orzecznictwu sprecyzowanie katalogu zachowan, ktére nalezy uzna¢ za niedopuszczalng forme

uzywania znaku).

Dokonujgc wykfadni przepisu art. 14c warto odwota¢ sie do pogladéw Europejskiego
Trybunatu Sprawiedliwosci wyrazonych w wyroku wydanym 23/02/1999 r. w sprawie C-63/97 (...) i
(...). Sprawa ta dotyczyta uprawnien pozwanego wiasciciela warsztatu samochodowego, uzywajgcego
stownego znaku towarowego BMW w zwigzku ze sprzedazg uzywanych samochodéw tej marki i ich
serwisowaniem. Odpowiadajgc na pytanie prejudycjalne Trybunat dokonat gruntownej wyktadni art. 6 i
7 Pierwszej Dyrektywy Rady (89/104/EWG) w sprawie harmonizacji przepiséw panstw cztonkowskich
dotyczgcych znakéw towarowych odpowiadajgcych unormowaniom art. 14 i 15 rozporzadzenia.
Dopuscit mozliwosé informowania o sprzedazy uzywanych samochodéw marki BMW, jesli samochody
z tym znakiem zostaty uprzednio wprowadzone do obrotu przez BMW lub za jego zgoda. (por. takze
wyrok z 4/11/1997 r. w sprawie C-337/95 (...)) Stwierdzit jednak, ze niedopuszczalne jest uzycie
znakéw BMW w celu reklamowania sprzedazy lub naprawy samochodéw tej marki, jezeli sposéb ich
uzycia mogtby wywota¢ wrazenie co do istnienia zwigzkéw handlowych miedzy uprawnionym do
znaku a uzywajgcg go osobg trzecig. (w szczegdlnosci polegajgce na tym, ze przedsiebiorstwo
uzywajgcego znak przynalezy do sieci dystrybucji BMW albo pomiedzy tymi przedsiebiorstwami
istnieje okreslony zwigzek) Takie formy uzywania znakéw w celu reklamowym nie sg niezbedne dla
zapewnienia ochrony interesu uzywajgcego znak, polegajgcego na mozliwosci swobodnej sprzedazy
towaréw i Swiadczenia ustug naprawczych. Z uwagi na renome znakéw BMW, tego rodzaju reklama w
sposbéb nieuczciwy narusza usprawiedliwione interesy uprawnionego oraz negatywnie wptywa na
warto$¢ znaku (wykorzystywanie renomy i zdolnosci odrézniajacej znaku). Jest tez sprzeczna ze
szczegollnym przedmiotem ochrony - koniecznos$cig zapewnienia uprawnionemu skutecznej ochrony

przed konkurentami szukajgcymi sposobu na nieuczciwe wykorzystywanie pozycji i renomy jego
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znaku. Przez takie formy uzywania znakéw BMW w celu reklamowym, osoba trzecia odnosi
nienalezng korzysc¢, polegajacg na przysporzeniu jej wlasnej dziatalnosci przymiotu wysokiej jakosci.
Podmiot dokonujgcy ponownej sprzedazy towaréw o charakterze prestizowym nie moze w nieuczciwy
sposoOb dziata¢ na niekorzy$¢ stusznego interesu uprawnionego. Musi zwraca¢ uwage, aby swojg
reklamg nie umniejszyé wartosci znaku przez ostabienie luksusowego i prestizowego charakteru
okreslonego towaru. Trybunat uznat, ze z punktu widzenia regulacji unijnych nie stanowi naruszenia

prawa informacyjne uzycie znakdow BMW w sformutowaniach typu: sprzedaz samochodéw BMW,

naprawa oraz konserwacja samochodéw BMW. (cyt. za Wtasno$¢ przemystowa, orzecznictwo
Trybunatu Sprawiedliwo$ci Wspdlnot Europejskich i Sgdu Pierwszej Instancji. Wydanie |l pod redakcjg
R. Skubisza. Zakamycze 2006 s. 55-74)

Podobne do cytowanych poglady Trybunat zaprezentowat w wydanym 17/03/2005 r. wyroku w
sprawie C-228/03 (...) i (...). Odpowiadajgc na pytanie prejudycjalne wskazat na istote i funkcje prawa
wylgcznego na znak towarowy. (...) ograniczajgc skutki praw przystugujgcych wtascicielowi na mocy
art. 5 dyrektywy 89/104, art. 6 tej dyrektywy ma na celu pogodzenie podstawowych intereséw ochrony
praw do znaku z interesem swobodnego przeptywu towardw i swobody $wiadczenia ustug na
wspolnym rynku w sposob umoZzliwiajgcy petnienie przez znaki towarowe ich roli zasadniczego
elementu systemu niezaktéconej konkurencji, ktérego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z
celéw traktatu. (...) Uzycie znaku towarowego przez osobe trzecig, ktéra nie jest jego wtascicielem,

jest niezbedne do wskazania przeznaczenia towaru sprzedawanego przez te osobe, jezeli stanowi to

w__praktyce jedyny sposéb podania odbiorcom zrozumiatej i kompletnej informacji o jego

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

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, wymog uczciwych praktyk stanowi w istocie wyraz
obowigzku poszanowania stusznych intereséw wilasciciela znaku towarowego (por. cyt. wyrok w
sprawie BMW oraz wyrok z 7/01/2004 r. w sprawie C-100/02 (...). Uzycie znaku jest niezgodne z
uczciwymi praktykami w handlu i przemysle przede wszystkim wtedy, gdy:

- moze sprawia¢ wrazenie istnienia powigzan gospodarczych miedzy osobg trzecig a witascicielem
znaku towarowego,

- narusza warto$¢ znaku poprzez osigganie nieuzasadnionych korzysci wynikajgcych z jego
charakteru odrézniajgcego albo renomy,

- prowadzi do dyskredytacji / oczerniania znaku. (opinia rzecznika generalnego z 9/12/2004 r.)

Przy wyktadni art. 14 mozna takze odwofta¢ sie do utrwalonego orzecznictwa, dotyczgcego
prawdopodobiehstwa wprowadzenia w biad, ktére istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznaé, ze
dane towary lub ustugi pochodzg z tego samego przedsiebiorstwa, ewentualnie z przedsiebiorstw
powigzanych ze sobg gospodarczo. Nalezy zwréci¢ uwage, ze w obu przypadkach ustawodawca
unijny kwalifikuje jako naruszenie juz samo ryzyko /mozliwo$é/ sprawiania wrazenia istnienia powig-
zah gospodarczych miedzy osobg trzecig uzywajgcg znaku bez jego zgody, a wiascicielem znaku
towarowego. W kazdym przypadku ocena naleze¢ bedzie do Sadu, ktéry odniesie jg do ustalonych
okolicznosci faktycznych konkretnej sprawy. (w cyt. wyroku w sprawie (...) stwierdzit: Do sgdu
krajowego nalezy zbadanie, czy w okoliczno$ciach postepowania (...) uzycie znaku towarowego byto
niezbedne, przy czym powinien on wzig¢ pod uwage wymogi wymienione w pkt 33-36 niniejszego

wyroku oraz charakter kregu odbiorcéw, dla ktérych przeznaczony jest towar sprzedawany (...).
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Osoba trzecia, nie dysponujgca zgoda uprawnionego do znaku unijnego, moze go uzywac
wytgcznie w funkcji niezbednego wskazania przedmiotu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, np.,
jak w tym przypadku, sprzedazy samochodéw marki BMW. Zwigzek wskazania (informacji lub
reklamy) z przedmiotem dziatalno$ci, oznaczonym unijnym znakiem towarowym musi by¢
nierozerwalny. Niedopuszczalne jest takie sformutowanie informacji lub reklamy, ktére mogtoby
odwotywac¢ sie do producenta samochoddw, sugerujac istnienie powigzania handlowego (prawnego

lub gospodarczego) pomiedzy uprawnionym i uzywajaca jego znaku osobg trzecia.

W przekonaniu Sgdu uprawnienie uzywania znakéw towarowych osoby trzeciej, bez jej zgody,

aR &

o ktérym mowa w art. 14c nie rozcigga sie na stowno-graficzne znaki towarowe “_ , @ ani na
znaki stowne BMW i PHANTOM w sformutowaniach mogacych wprowadza¢ w btad potencjalnego
nabywce co do istnienia miedzy stronami zwigzkéw gospodarczych. Nie ma zadnego usprawiedliwie-
nia dla korzystania, bez zgody uprawnionej, z tych znakéw w informacji handlowej i w reklamie. Dla
wskazania przedmiotu i zakresu prowadzonej przez przedsiebiorce dziatalnosci wystarczajgce jest
uzycie oznaczen stownych BMW i PHANTOM w $cistym zwigzku ze wskazaniem marek samochodow
naprawianych lub oferowanych do sprzedazy. Tak sformutowana informacja bedzie kompletna i zrozu-
miata dla klienta. Uzywajgc ich wytgcznie w funkcji wskazania marki pojazdéw sprzedawca nalezycie
zabezpieczy swoje interesy. Krotkie, czytelne, konkretne i bardzo dobrze znane nazwy BMW i
PHANTOM pozwolg w sposob jasny, w petni zrozumiaty i kompletny poinformowaé potencjalnych
nabywcow o tym jakich marek pojazdy pozwany sprzedaje. Musi on jednak przy tym zachowac
proporcje i tak formutowac przekaz tak, aby wynikato z niego w sposob niewatpliwy, ze swiadczy
ustugi samodzielnie nie sugerujac istnienia powigzan handlowych miedzy przedsiebiorstwami stron.
(por. takze wyrok Sadu Najwyzszego z 17/06/2015 r. ICSK 327/14)

Wskazanie przedmiotu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na budynkach przedsiebiors-
twa, w nazwie domeny internetowej, na stronach internetowych i profilu przedsiebiorcy na portalu (...)
umozliwia w znacznie szerszym zakresie rozbudowanie, uszczegdtowienie informacji i reklamy
czynigc jg bardziej odpowiadajgcg rzeczywistosci. Osoba trzecia nieposiadajgca zgody wiasciciela
znaku towarowego musi jednak zadbac¢ o wyeliminowanie takich sformutowan, ktére wskazujgc na
producenta pojazdéw odwotujg sie do jego renomy. Nic nie usprawiedliwia w tym przypadku
przedstawiania wtasnej oferty i rownoczesnego eksponowania znakéw towarowych, a w konsekwenc;ji
wykorzystujgcego renome znakow B. AG. W zadnym razie nie moze to by¢ traktowane jako dziatanie
niezbedne, zgodne z uczciwymi praktykami handlowymi. Nie jest przy tym konieczne, aby
sugerowanie powigzan 1tgczylo sie z naruszeniem wartosci znakéw poprzez osigganie
nieuzasadnionych korzysci wynikajgcych z ich charakteru odrézniajgcego albo renomy. Do uznania,
ze dziatanie nie jest zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemysle wystarczy, aby wystgpita

jedna ze wskazywanych przez Trybunat przestanek.
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W ocenie Sadu usprawiedliwione sg roszczenia wynikajgce z uzywania graficznych unijnych

znakow towarowych , i ¥ dia reklamy dziatalnosci gospodarczej

pozwanego, w szczegolnosci na stronie internetowej https://www.(...), w postaci umieszczonych na

Za oczywiscie nieprawidiowe nalezy uzna¢ powtoérzenie tych samych fotografii w pkt 1.C) pozwu (po

stowach: "postaci zdje¢:”). Nie byta to jedyna niescistos¢, ktdérg Sad zmuszony byt poprawi¢ w wyroku,

w czesci uwzgledniajacej powodztwo (btedy stylistyczne, uzywanie pojecia ,obowigzany”).

Naruszeniem prawa do stownego znaku towarowego BMW jest takze uzywanie w zwigzku ze
sprzedazg pojazdéw tej marki nazwy domeny internetowej (...).pl, takze jako adresy strony
internetowej i adresdw poczty elektronicznej. W oznaczeniach ,(...).pl"” i (...).pl" jest jeden tylko
element dystynktywny ,BMW” identyczny ze znakiem powddki. Jego zwigzanie mysinikiem ze stowem
~centrum” wskazuje na zwigzki gospodarcze pozwanego z uprawniong do znaku, poniewaz jednak
stan ten istnieje od ponad pieciu lat natozeniu na G. O. sankcji zakazowych sprzeciwiato sie

przedawnienie roszczen.

Za czesciowo uzasadniony uznaé¢ nalezato zarzut przedawnienia roszczen:

W pierwszym rzedzie nalezy jednak wyjasni¢, ze zarzut przedawnienia roszczen mogt byc
skutecznie zgtoszony takze w toku postepowania, ze wzgledu na to, ze ograniczenia wynikajgce z art.
207 k.p.c. odnoszg sie wytacznie do twierdzen i dowoddw. Przepis ten jako ograniczajgcy uprawnienia

stron w procesie nie moze by¢ wyktadany rozszerzajgco.

Kwestia przedawnienia roszczen wynikajgcych z naruszenia prawa do unijnego znaku
towarowego nie zostata uregulowana w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 207/2009, w tym zakresie
znajdujg zatem zastosowanie przepisy prawa krajowego (por. wyrok Trybunatu sprawiedliwosci UE z
13/02/2014 r. w sprawie C-479/12 (...):

Zgodnie z przepisem art. 289 ust. 1 w zw. z art. 298 zdanie drugie p.w.p., roszczenia z tytutu
naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy ulegajg przedawnieniu z uptywem trzech lat. Bieg
przedawnienia rozpoczyna sie od dnia, w ktérym uprawniony dowiedziat sie o naruszeniu swego
prawa i 0 osobie naruszyciela, oddzielnie co do kazdego naruszenia. Jednakze w kazdym przypadku
roszczenie przedawnia sie z uplywem pieciu lat od dnia, w ktédrym nastgpito naruszenie. Do
przedawnienia roszczen z uptywem tego terminu nie ma znaczenia swiadomos¢, dobra lub zta wiara

naruszyciela. W konsekwencji przedawnienia dochodzi do ograniczenia prawa ochronnego,
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wiascicielowi znaku stuzg bowiem wszystkie uprawnienia pozytywne, jego wyltgcznos¢ zostaje jednak
ograniczona w ten sposob, ze nie moze on skutecznie przeciwstawi¢ sie uzywaniu przez osobe

trzecig okreslonego oznaczenia, pomimo zaistnienia okolicznosci wskazanych w art. 296 ust. 2 p.w.p.

Bieg przedawnienia okreslajg zaréwno termin a tempore scientiae, jak i a tempore facti. Ten
ostatni, nakazujgc jego liczenie od obiektywnie zaistniatego zdarzenia, realizuje ogdlng zasade, iz
rozpoczecie biegu terminu przedawnienia nie moze by¢ uzaleznione od zachowania sie podmiotu,
ktéremu przystuguje roszczenie. Termin przedawnienia i tak rozpocznie swoj bieg od dnia nastgpienia
okreslonego zdarzenia, niezaleznie od zachowania uprawnionego. Zdarzeniem tym, jest — zgodnie z
art. 289 — naruszenie patentu. Kluczowe jest zatem wskazanie momentu, w ktérym ono nastepuje i
kiedy sie konczy, przez co wyodrebnione moga zosta¢ poszczegdine postaci naruszenia, na co
wskazuje art. 289 ust. 1 zdanie drugie. Wykfadnia tego przepisu, w odniesieniu do czynéw ztozonych
z wielu jednorodzajowych dziatan, podejmowanych na przestrzeni diuzszego czasu, budzita przez
wiele lat zasadnicze kontrowersje w orzecznictwie i doktrynie prawa wtasnosci przemystowej. Mozna

tu wyréznic trzy koncepcje:

1. czynu ciggtego,
2. serii identycznych dziatan popetnianych dzien po dniu,
3. naruszenia rozumianego jako wkroczenie w sfere praw wytgcznych powoda (niezastosowania

sie do zakazow ustawowych).

Ad.1. Zgodnie z wyrokiem Sgadu Najwyzszego z 30/04/1974 r. (Il CR 161/74 OSPiKA 1975 nr
10), wydanym na gruncie obowigzujgcego woéwczas przepisu art. 57 ustawy z 19/10/1972 r. o
wynalazczosci, w wypadku, w ktérym naruszenie prawa polega na wytwarzaniu okreslonych
przedmiotéw przez dtuzszy okres, w gre wchodzi jedno naruszenie o charakterze ciggtym. W takiej

sytuacji bieg przedawnienia roszczeh rozpoczyna sie od dnia ustania stanu ciggtego stanowigcego

naruszenie prawa a nie od zaistnienia stanu bezprawnego.

Formuta przyjeta przez Sgd Najwyzszy miata swoje zrédta w karno-prawnych koncepcjach
czynu ciggtego. Taka teza spotkata sie jednak z oceng negatywng, <<zasadne zastrzezenia>> zgtosit
do niej S. Grzybowski (...), a za zdecydowanie <<bfedng>> uznat S. Softysinski. Zdaniem tego autora
<<sens krétszych terminbw przedawnienia polega na tym, aby unikngc trudnych kwestii dowodowych
po uptywie diuzszego okresu. (...) (A. Szewc Naruszenie wtasnos$ci przemystowej, Warszawa 2003,
str. 215, glosa S. Grzybowskiego - OSPiKA 1975 nr 10 s. 436 i nast., S. Sottysinski, A. Szajkowski, T.
Szymanek Komentarz do prawa wynalazczego Warszawa 1990). Odnoszenie do regulacji cywilno-
prawnych instytucji prawa karnego musi by¢ uznane za oczywiscie nieprawidtowe. W $wietle art. 303 i
n. p.w.p. naruszenie patentu nie stanowi przestepstwa. (M. du Vall [w:] E. Nowicka, U. PromihAska, M.

du Vall Prawo wtasnosci przemystowej Warszawa 2007, str. 166)

Zdaniem Sadu przyjecie konstrukcji czynu ciggtego prowadzitoby do zaprzeczenia idei prze-
dawnienia. W sytuacji dlugotrwatego (ciggtego) naruszania znaku towarowego, termin przedawnienia
faktycznie w ogodle nie rozpoczynatby biegu. Skutkowatoby to permanentnym stanem niepewnosci w
stosunkach prawnych, brak byloby bowiem elementu dyscyplinujgcego uprawnionego do szybkiej
reakcji na dziatania osoby trzeciej, ktérych nie akceptuje. Tymczasem sktonienie go do dochodzenia
jego roszczen w okreslonych terminach ma zasadnicze znaczenie dla realizacji zasady prawo-

rzadnosci, kazde bezprawie powinno sie bowiem spotkaé z szybkg reakcjg ze strony uprawnionego.
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Przedawnienie roszczen majgtkowych wynikajgcych z praw wtasnosci przemystowej nalezy
ocenia¢ na gruncie stosunkéw gospodarczych, gdzie ustawodawca krétkimi terminami, mobilizuje
przedsiebiorcow do dochodzenia przystugujgcych im roszczen i eliminowania naruszen. Lezy to w
interesie zaréwno uprawnionych, ktérych roszczenia powinny by¢ w catosci, bez zwtoki zaspokojone,
jak réwniez naruszycieli, ktérzy po uptywie okreslonego czasu zyskujg pewnos¢, ze ich dziatania nie
beda juz sankcjonowane, zaniechanie uprawnionego przekonuje ich bowiem o tym, ze nie wkraczajg

w sfere jego praw wytgcznych.

Ad. 2. Konstrukcja wielokrotnych identycznych dziatan ocenianych pojedynczo jako odrebne
naruszenia jest zdaniem Sadu trudna do zaakceptowania. Jej praktyczne zastosowanie jest wiasciwie
niemozliwe, wymagatoby bowiem (przy dlugotrwatosci dziatarn pozwanego) kazdorazowego
skonkretyzowania i zindywidualizowania poszczegélnych czynéw (naruszen), tak aby w sposdéb
jednoznaczny okreslona zostata podstawa faktyczna powddztwa. Tymczasem, np. w przypadku
seryjnej produkcji i statego wprowadzania towaréw do obrotu, ich magazynowania, eksportu nie da sie
wyodrebni¢ i zindywidualizowaé dziatan naruszajgcego. W ocenie Sadu, opartej na doswiadczeniu
orzekania w tego rodzaju sprawach, praktycznie nie ma to miejsca. Powodowie nie wskazujg ani dat,
ani nie konkretyzujg dziatan pozwanych, ktére stanowi¢ majg podstawe stawianych im zarzutéw
naruszania praw wytgcznych (chyba, ze domagajg sie zasgdzenia odszkodowania lub zwrotu
bezpodstawnie uzyskanych korzysci za okreslony czas). Przeciwnie, jedynie w sposdb ogolny

stwierdzajg, ze naruszenie miato lub ma miejsce.

Ad. 3. Sad jest przekonany o stusznosci pogladu utozsamiajgcego naruszenie z wkroczeniem
(w okreslony jednym z zakazéw art. 66 p.w.p. sposdb) w sfere prawa wylgcznego. Pisze o tym prof.
Janusz Szwaja w artykule Przedawnienie w prawie witasnosci przemystowej [w] Ksiega pamigtkowa z
okazji 85-lecia ochrony wtasnosci przemystowej w Polsce. Wydawnictwo Urzedu Patentowego RP
Warszawa 2003 s.213-227., a takze w Komentarzu do Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji
(Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2006 s.952-953). Za takim rozwigzaniem opowiada sie Andrzej
Szewc (Naruszenie wlasno$ci przemystowej. WP LexisNexis Warszawa 2003 s.211-218 — tam takze
powotywane tezy B.Gawlika Cywilnoprawna ochrona praw majgtkowych. w Prawo wynalazcze.

Zagadnienia wybrane. Warszawa 1978).

Przyjecie za poczatek biegu przedawnienia daty wkroczenia przez osobe nie majgcg zgody
uprawnionego w sfere jego prawa wytgcznego pozwala na stworzenie konstrukcji spojnej i odpowiada-
jacej istocie przedawnienia roszczen. Zapewnia szybkg reakcje na naruszenie praw powoda, a
rébwnoczesnie daje pozwanemu gwarancje, ze po uptywie okreslonego prawem czasu jego dziatania
nie bedg przedmiotem zarzutéw, uniemozliwiajgc mu w praktyce dowodzenie jego racji. Przy ciggtym
naruszeniu prawa wytgcznego okres ten nalezatoby zatem liczy¢ od poczgtkowego, a nie od koricowe-
go terminu dziatan naruszyciela. (A.Szewc idem s.217, por. takze uchwata Sadu Najwyzszego z
17/02/2006 r. Il CZP 84/05 OSNC 2006/7-8/114)

Za naruszenie prawa do znaku towarowego w rozumieniu art. 296 ust. 1 p.w.p. uzna¢ nalezy
kazdg z form dziatania wymienionych w art. 154 p.w.p., a nie kazde pojedyncze dziatanie, stanowigce
uzycie znaku towarowego. Takie rozumienie pojecia poczatku biegu przedawnienia dominuje obecnie
w doktrynie i orzecznictwie (por. np. wyroki Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 31/08/2012 r. | ACa
51/12 i z 23/02/2013 r. | ACa 1001/12). Sad podziela poglad przedstawiony w tej kwestii przez prof. dr
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hab. K. Szczepanowskg-Koztowskg w opracowaniu pt. Przedawnienie roszczen w prawie wtasnoSci
przemystowej (w: Spory o wifasnosc intelektualng, Ksiega jubileuszowa dedykowana Profesorom
Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi., red. A. Matlak, S. Stanistawska-Kloc, Wolters Kluwer,
Warszawa 2013, s.1193-1206). Analizujgc naruszenie autorka zwraca uwage na strone subiektywng

dziatania pozwanego, czynu ciggtego, na ktory skifada sie szereg zachowan podjetych w wykonaniu z

gory powzietego zamiaru.

Jedno wiec naruszenie stanowi¢ bedzie opatrywanie towaru znakiem towarowym, uzywanie
go w informacji handlowej i reklamie, import, eksport, sktadowanie w celu oferowania towaréow
opatrzonych znakiem, czy w koncu uzywanie znaku w firmie lub nazwie przedsiebiorstwa. W ocenie
Sadu decydujgc sie na uzywanie okreslonego oznaczenia przedsiebiorca ma ogoélny zamiar
wykorzystania go w zakresie prowadzonej przezenh dziatalnosci gospodarczej w funkcjach wiasciwych
znakowi towarowemu. Mozna zatem uznaé, ze do naruszenia dochodzi juz w chwili rozpoczecia
uzywania kolizyjnego oznaczenia na terytorium, na ktérym chroniony jest znak osoby trzeciej, w
odniesieniu do towaréw lub ustug identycznych z tymi, dla ktérych znakowi udzielono ochrony lub do

nich podobnych.

Wykraczajgce poza granice dopuszczalnego informowania niektére z form uzywania znaku
towarowego nie mogg stanowi¢ podstawy dochodzenia roszczen ze wzgledu na to, ze ulegty one
przedawnieniu: B. AG juz w lutym 2012 r. miata Swiadomos¢, ze pozwany uzywa kolizyjnych oznaczen
(pozew k.7, pismo k.441-446), prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg P. G.O., a na stronie
utworzonej w domenie (...) pl oferuje i reklamuje ustugi sprzedazy samochodéw marki BMW. W
tre$ciach tej strony uzywa stowno-graficznego oznaczenia PHANTOM. Konsekwencjg stwierdzenia

naruszenia byto pismo datowane na 6 marca 2012 r. (k.132-139)
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Powddka nie zdecydowata sie jednak na dochodzenie naleznych jej roszczen ograniczajac sie
do kierowania wezwan do dobrowolnego zaniechania naruszen. Dopiero w 2017 r. wystgpita z
wnioskiem o zawezwanie do préby ugodowej i udzielenie zabezpieczenia roszczeh dopuszczajgc do
uptywu ponad pieciu lat uzywania oznaczen PHANTOM oraz (...).pl (w nazwie domeny internetowej,
adresie strony internetowej, adresach poczty elektronicznej), co potwierdzajg: informacja o rejestrac;ji
nazwy domeny internetowej, wydruk z Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

oraz zeznania pozwanego.

W efekcie prowadzonej przez strony korespondenciji oraz w zwigzku z dziatalnoscig handlowg
pozwany dokonywat zmian innych oznaczen z elementami stownych i graficznych znakéw towarowych
BMW oraz sposobu ich uzywania, korzysta takze z profilu na portalu (...). Co do nich zarzut

przedawnienia nie zostat przez pozwanego udowodniony.

Za przedawnione Sad uznat roszczenia wynikajagce z uzywania stownych unijnych

znakéw towarowych BMW i PHANTOM w oznaczeniach:

- adres strony internetowej http://(...).pl/ utworzony w domenie (...).pl - uzywany od 2010 r;
przedawnienie nie obejmuje adresu uzytkownika na portalu spoftecznosciowym https://(...) brak

bowiem dowodu na to od kiedy jest on przez pozwanego uzywany

- adresy email: (...).pl, (...), (..).pli (...)pl - powigzane ze strong internetowg, przedawnienie nie

obejmuje nazwy uzytkownika CENTRUM-BMW na portalu spotecznosciowym https:/(...) brak bowiem

dowodu na to od kiedy jest on przez pozwanego uzywany

- oznaczenie stowno-graficzne oraz firma pozwanego P. G.O. lub G.O. P. uzywane co
najmniej od 2010 r., co byto znane powddce w 2012 r.

W tym zakresie powédztwo podlegato oddaleniu.

W odniesieniu do innych oznaczen i form ich uzywania zarzut okazat sie bezskuteczny, G.O.,
ktéry wywodzit z tego dla siebie skutki prawne, nie przedstawit bowiem zadnego dowodu na ciggtosc

ich uzywania przez czas, ktérego uptyw skutkuje przedawnieniem roszczen.

Skutki unijnego znaku towarowego podlegajg wytgcznie przepisom rozporzgdzenia. Zgdanie
zakazania pozwanej ad. 2 naruszania prawa z rejestracji znajduje uzasadnienie w ust. 2a i 2b art. 9.
W ust. 3 przepis ten stanowi, ze na podstawie ust. 2 moga by¢ zakazane w szczegdlnosci:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim

oznaczeniem lub oferowanie, lub Swiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c)  przywoz lub wywdz towardw pod takim oznaczeniem;
d) uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsigbiorstwa, lub jako czesci tych
nazw;

e) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;

25


http://(...).pl/
https://(...)/
mailto:(…).pl
mailto:(…)
mailto:(…).pl
mailto:grzybek@centrum-bmw.pl

f) uzywanie oznaczenia w reklamie poréwnawczej w sposob sprzeczny z dyrektywg 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, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje zakazujgcg okreslonych dziatan.
Stosuje réwniez $rodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktérych celem jest zapewnienie
przestrzegania zakazu - art. 130 ust. 1. Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym istniejg inne jeszcze
sposoby ($rodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzgdzenia, sad
powinien je, na wniosek powoda, zastosowac¢ do ochrony znaku unijnego. Odnosi sie to wprost do

przepisow ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej:

- art. 296 ust. 1 stanowigcego, ze osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone
moze zadac¢ od naruszyciela (oprécz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych
korzysci oraz naprawienia wyrzadzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,

- art. 286, stanowigcego, ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o bedacych wilasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych
wytworach oraz $rodkach i materiatach, ktére zostaly uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w
szczegoblnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasgdzonej na
jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu,

- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a stanowigcego, ze sad, rozstrzygajgc o naruszeniu znaku
towarowego, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo

catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposob i w zakresie okre$lonym przez sad.

Uznajac, ze dziatania G.O. naruszaja prawa wytaczne B. AG w sposob zdefiniowany w

art. 9 ust. 2b rozporzadzenia, w zakresie w jakim uzywanie znakéw towarowych BMW nie
miescito sie w granicach dopuszczalnego informowania, a roszczenia nie ulegly przedawnieniu
Sad:

1. zakazat G.O. uzywania w obrocie handlowym znakéw towarowych Unii Europejskiej: stownego BMW

zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wiasno$ci Intelektualnej pod nr 000091835 oraz

graficznych @ zarejestrowanego pod nr 000091884, @ zarejestrowanego pod nr 014015143 i

“ zarejestrowanego pod nr 004319844, polegajacego na swiadczeniu ustug pod tymi znakami

towarowymi oraz na uzywaniu tych znakéw w dokumentach handlowych i w reklamie, a w

szczegolnosci:

A. na uzywaniu stownego znaku towarowego BMW (nr 000091835) w jego funkgcji identyfikacyjnej i

reklamowej, jako czesci oznaczenia dziatalnosci gospodarczej pozwanego i dla jej reklamy, w postaci:
a) adresu uzytkownika na portalu spotecznosciowym https:(...)

b) nazwy uzytkownika CENTRUM-BMW na portalu spotecznosciowym https://(...)
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C) nazwy przedsiebiorstwa C., C. lub S. umieszczonej na stronie internetowej http://(...) pl/, na stronie

https://www.(...) oraz na reklamowych podktadkach pod tablice rejestracyjne (o tresci jak na zdjeciu)

umieszczanych na samochodach oferowanych do sprzedazy, np.:

d) oznaczenia www.(...).pl umieszczonego m.in. na szyldzie reklamowym na ogrodzeniu siedziby

PRLLL

b =

przedsiebiorstwa pozwanego:

€) oznaczenia przedsiebiorstwa www.(...).pl umieszczonego na samochodach reklamowych, np.:

=,

| N

\ o
Www,cemum pine

B. na uzywaniu graficznych znakéw towarowych @ @ oraz m (odpowiednio nr

000091884, nr 014015143 i nr 004319844) w ich funkcji reklamowej dla reklamy wtasnej dziatalnosci

gospodarczej pozwanego, w szczegoélnosci na stronie internetowej https://www.(...); w postaci

&
umieszczonych na niej wizerunkéw tych znakéw towarowych, np.: ,

W W
o0

, (@ &% . (art. 9 ust. 3 rozporzgdzenia)

Na podstawie art. 286 p.w.p Sad nakazal G.O. usuniecie skutkéw naruszen przez

zniszczenie stanowigcych jego wtasno$¢ i bedacych w jego dyspozycji towardw, ktére nie pochodzg z

przedsiebiorstwa B. AG, a oznaczonych znakami towarowymi Unii Europejskiej: stownym BMW

zarejestrowanym w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Witasnosci Intelektualnej pod nr 000091835 oraz

graficznymi @ zarejestrowanym pod nr 000091884, @ zarejestrowanym pod nr 014015143 i

“ zarejestrowanym pod nr 004319844, to jest:

a) banerow reklamowych o wygladzie:

b) podktadek pod tablice rejestracyjne o wygladzie:

Sad oddalit roszczenie z pkt lll., ze wzgledu na jego wadliwe sformutowanie i
nieadekwatnosé do sposobu i zakresu stanowigcego naruszenie dziatania pozwanego:

Roszczenie podania do publicznej wiadomosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, jako roszczenie
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o charakterze majgtkowym, uzaleznione jest od spetnienia dwoch przestanek. Po pierwsze niezbed-
nym jest stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, za$§ po drugie wykazanie
celowosci zastosowania omawianej instytucji w realiach faktycznych sprawy. Jak trafnie przyjmuje sie
w doktrynie i orzecznictwie, srodek ten petni zaréwno funkcje informacyjng, wychowawczg, jak i
kompensacyjng, nie moze by¢ natomiast utozsamiany z formg represji wobec przedsiebiorcy
dopuszczajgcego sie naruszenia. (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z 25/05/2012 r. | CSK 498/11)

W wydanym na gruncie art. 18 ust. 1 pkt 3 wyroku z 17/05/2013 r. | CSK 499/12 Sad
Najwyzszy wskazat m.in.: Przewidziane w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy, roszczenie i uwzgledniajgce je
orzeczenie sgdu, czyni zado$¢ pokrzywdzonemu czynami nieuczciwej konkurencji, peini funkcje
kompensacyjng, a takze wychowawczg i prewencyjng. Roszczenie o publikacje wyroku ma znaczenie
dla przedsiebiorcy, ktérego prawa naruszono czynami nieuczciwej konkurencji, gdyz umozliwia bez-
posrednio poinformowanie opinii publicznej (klientéw) o naruszeniu praw i intereséw pokrzywdzonego

oraz o zakresie, zastosowanych wobec sprawcy, sankcji, wynikajgcych z sentencji wyroku.

W orzecznictwie i doktrynie podkresla sie rowniez, ze przy orzekaniu na podstawie art. 287
ust. 2 p.w.p powinno stosowac¢ sie zasade proporcjonalnosci. Przy zasgdzeniu roszczenie publika-
cyjnego nalezy kierowac sie zakresem niedozwolonych dziatari naruszyciela. Sgd powinien zwtaszcza
wzigé pod uwage, czy mialy one miejsce na terytorium catego kraju, czy tylko jego czesci, czy
dotyczyty klienteli w cafosci, czy tylko jakiej$ jej czeSci, czy skutki naruszenia dotknety konsumentéw,
jak dftugo trwat stan naruszenia oraz jakie byty dalsze konsekwencje naruszenia, np. czy doszto do
utraty pozycji na rynku. (R. Skubisz Prawo wtfasnosci przemystowej. System Prawa Prywatnego. Tom
14B, Rozdziat L, strona 144, Nb 129)

B. AG domagata sie nakazania G.O. podania w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia sie
wyroku na ich koszt do publicznej wiadomosci poprzez opublikowanie dwukrotnie w odstepach
tygodniowych, w pigtkowym (...) wydaniu gazety codziennej pt. ,(...)” wydawanym przez: (...) S.A,,
informacji o0 orzeczeniu poprzez umieszczenie na trzeciej stronie dziennika w czarnej ramce,
kolorowego ogtoszenia o formacie 10 modutéw; o tresci: Wyrokiem z dnia [...] Sgd Okregowy w
Warszawie stwierdzit naruszenie przez G.O. , prowadzgcego dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa

G.O. P. praw do znakéw towarowych Unii Europejskief BMW w tym do graficznych znakéw

towarowych: @

towarowych polegajgcego na Swiadczeniu ustug pod tymi znakami towarowymi, uzywaniu ich jako

"B | PHANTOM | zakazat uzywania tych znakéw

nazwy handlowej oraz czesci nazwy przedsiebiorstwa, oraz uzywaniu tych znakéw towarowych w
dokumentach handlowych i w reklamie, w tym w mediach spoteczno$ciowych oraz w nazwie domeny
internetowej. Ponadto, Sad Okregowy w Warszawie nakazat G.O. zniszczenie przedmiotow

oznaczonych tymi znakami towarowymi, a ktére nie pochodzity od B. AG.

Zastrzezenia Sadu budzi forma publikacji w dzienniku o zasiegu ogdlnokrajowym, w sytuaciji
gdy dziatalno$¢ pozwanego ograniczata sie do K. i okolic. Takze tres¢ informacji nie oddaje
charakteru rozstrzygniecia (stwierdzenie) ani zakresu sankcji natozonych na pozwanego. Ewentualna
istotna zmiana w tym zakresie stanowitaby nadmierng ingerencje w tres¢ powodztwa. Z tej przyczyny

Sad oddalit zadanie z pkt IlI.
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O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c., obcigzajgc nimi strony
w rownych czesciach, stosownie do wyniku procesu. Do niezbednych kosztéw procesu strony
reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki optat
okreslone w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sgdowe oraz koszty nakazanego
przez sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Optaty okresla rozporzgdzenia Ministra
Sprawiedliwo$ci z 22/10/2015 r. w sprawie opfat za czynnosci adwokackie. Zasgdzajgc optate sad bierze
pod uwage niezbedny naktad pracy, a takze charakter sprawy i wkiad pracy adwokata w przyczynienie
sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe stanowig okreslone w rozdziatach 3-5
stawki minimalne. Optata nie moze by¢ wyzsza od szesciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej
wysokos¢ zalezy od wartosci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie

prawa z rejestracji wynagrodzenie adwokata wynosi 1.680 zt (§ 8 ust. 1 pkt 19).

W rozliczeniu kosztéw Sad uwzglednit: optate sgdowg od pozwu oraz koszty zastepstwa
procesowego w minimalnej wysokosci wraz z optatami skarbowymi od petnomocnictwa. Sad nie
dokonat rozliczenia kosztow postepowania zabezpieczajgcego, ktére nie zostalo prawomocnie
zakohczone, kosztdw wykonania zabezpieczenia, ktérych wysokos¢ nie zostata potwierdzona
postanowieniem komornika ani wydatkéw zwigzanych ze stawiennictwem swiadka, postanowienie w

tym zakresie nie uprawomochnito sie przed wydaniem wyroku.
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