Sygn. akt XXIl GWzt 15/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 pazdziernika 2016 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII
Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w skfadzie nastepujgcym:

Przewodniczgcy SSO Beata Piwowarska

Protokolant asystent sedziego Maciej Jagodzinski
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 pazdziernika 2016 r. w Warszawie
spraw potgczonych z powddztwa A. AG z siedzibg w Ingolstadt
i V. AG z siedzibg w Wolfsburgu (...)
przeciwko G. spétce z ograniczong odpowiedzialnoscig w Gtuszycy

0 ochrone praw do znakéw towarowych

utrzymuje w mocy wyrok zaoczny wydany w sprawie w dniu 4 lipca 2016 r.



Sygn. akt XXIl GWzt 15/16
UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 29 lutego 2016 r. w sprawie sygn. akt XXIl GWo 21/16 Sad udzielit

spoice akcyjnej prawa (...) V. AG z siedzibg w Wolfsburgu zabezpieczenia roszczeh:

1. o zakazanie G. spdice z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Gluszycy produkowania,
oferowania, wprowadzania do obrotu, w tym za posrednictwem strony internetowej www.(...).pl, jej
podstron i za posrednictwem internetowej platformy handlowej (...) oraz magazynowania w tych

celach i uzywania w reklamie na terytorium Unii Europejskiej dywanikbw samochodowych

przeznaczonych do samochodéw (...) z nadrukami, naszywkami lub napisami na ich
wierzchniej stronie, w tym wykonanymi technikg wgrzewania, ktére to dziatania naruszajg prawa V.
AG z miedzynarodowej rejestracji znaku towarowego ,GOLF GTI” (CTM/IR 0968810), ktérego
ochrona zostata uznana na terytorium Unii Europejskiej

poprzez:
zakazanie obowigzanej — na czas trwania procesu — produkowania, oferowania, wprowadzania do
obrotu, w tym za posrednictwem strony internetowej www.(...).pl, jej podstron i internetowej platformy
handlowej (...) oraz magazynowania w tych celach i uzywania w reklamie na terytorium Unii

Europejskiej dywanikow samochodowych przeznaczonych do samochodéw (...) z nadrukami,

naszywkami lub napisami na ich wierzchniej stronie, w tym wykonanymi technikg

wgrzewania,

2. o nakazanie obowigzanej usuniecia nadrukéw, naszywek i napiséw z wierzchniej strony
stanowigcych jej wtasnos¢ dywanikéw samochodowych i zniszczenia tych naszywek w terminie dwdch
tygodni od uprawomocnienia sie wyroku, na wlasny koszt, a gdyby okazato sie to niemozliwe, o
nakazanie G. spoéice z ograniczong odpowiedzialnoscig w Gtuszycy zniszczenia stanowigcych jej

wiasnos¢ dywanikow samochodowych bezprawnie oznaczonych na wierzchniej stronie nadrukami,

naszywkami lub napisami w terminie dwoéch tygodni od uprawomocnienia sie wyroku, na
wiasny koszt,

poprzez:
zajecie — na czas trwania procesu — dywanikow samochodowych przeznaczonych do samochodéw

(...) z nadrukami, naszywkami lub napisami na ich wierzchniej stronie, w tym wykonanymi
technikg wgrzewania, bedgcych witasnoscig obowigzanej, znajdujacych sie w siedzibie spofki ((...)
Gtuszyca), w miejscu magazynowania przez nig towarow ((...) Watbrzych) oraz we wszelkich innych

miejscach, ktére zostang ustalone przez komornika sgdowego.

Sad wyznaczyt V. AG dwutygodniowy termin dla wystgpienia przeciwko spotce G. z pozwem
obejmujgcym zabezpieczone roszczenia. W wyznaczonym terminie, 18 marca 2016 r. V. AG wniosta

O:



1. zakazanie G. spotce z ograniczong odpowiedzialnosciag w Gtuszycy produkowania, oferowania,
wprowadzania do obrotu, w tym za posrednictwem strony internetowej www. (...).pl i jej podstron oraz
za posrednictwem internetowej platformy handlowej (...), a takze magazynowania w tych celach oraz

uzywania w reklamie na terytorium Unii Europejskiej dywanikéw samochodowych przeznaczonych do

samochodoéw (...) z nadrukami, naszywkami lub napisami na ich wierzchniej stronie, w tym

wykonanymi technikg wgrzewania;

2. zobowigzanie pozwanej do podania na wlasny koszt do publicznej wiadomosci informacji o
orzeczeniu o tresci: ,Wyrokiem z dnia [...] Sad Okregowy w Warszawie zakazat G. sp. z 0. 0. z
siedzibg w Gtuszycy produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu i magazynowania w tych
celach oraz uzywania w reklamie na terytorium Unii Europejskiej dywanikéw samochodowych
przeznaczonych do samochodow (...) z nadrukami, naszywkami lub napisami ,GTI" na ich wierzchniej
stronie, gdyz dziatania te stanowig naruszenie przystugujgcego V. AG prawa z miedzynarodowej
rejestracji znaku towarowego ,GOLF GTI" (CTM/IR 0968810), ktérego ochrona zostata uznana na
terytorium Unii Europejskiej.",

poprzez umieszczenie powyzszej informacji na stronie internetowej pod adresem www. (...).pl, bez
opatrywania jej jakimkolwiek dodatkowym komentarzem ani komunikatem, w sposob widoczny
bezposrednio po otwarciu tej strony, w pionowej ramce o wysokosci catej widocznej czesci strony
internetowej i szerokosci V4 szerokosci strony internetowej, w sposob ciggle widoczny i przesuwajacy
sie przy przewijaniu strony w dét lub w gore, capping o wartosci co najmniej 10, czarng czcionkg Arial
0 rozmiarze co najmniej 12 pt na biatym tle, z zachowaniem interlinii 1,15 wiersza, w terminie 14 dni

od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia, i utrzymywanie go przez okres co najmniej 2 tygodni;

3. nakazanie pozwanej usuniecia nadrukéw, naszywek i napiséw z wierzchniej strony
stanowigcych jej wtasnos¢ dywanikédw samochodowych oraz zniszczenia tych naszywek w terminie
dwodch tygodni od uprawomocnienia sie wyroku, na wtasny koszt, a gdyby okazato sie to niemozliwe,
nakazanie stanowigcych witasnos¢ pozwanej dywanikéw samochodowych oznaczonych na wierzch-
niej stronie takimi nadrukami, naszywkami i napisami, w tym wykonanymi technikg wgrzewania, w
terminie dwdch tygodni od uprawomocnienia sie wyroku, na wiasny koszt, w tym z dywanikow
samochodowych zajetych 8 marca 2016 r. przez Komornika Sgdowego przy Sadzie Rejonowym w
Watbrzychu N., wskazanych w protokole zabezpieczenia ruchomosci z 8 marca 2016 r., sygn. akt
(...), oddanych pod dozér K. i pozostawionych w miejscu magazynowania przez spotke towaréw pod

adresem (...) Watbrzych;

4. zasgdzenie zwrotu kosztow procesu oraz kosztéw egzekucyjnych w sprawie sygn. akt (...).

Postanowieniem wydanym 29 lutego 2016 r. w sprawie sygn. akt XXIl GWo 23/16 Sad udzielit
spotce akcyjnej prawa (...) A. AG w Ingolstadt zabezpieczenia roszczen:
1. o zakazanie G. spofce z ograniczong odpowiedzialno$cig w Gtuszycy: produkowania, oferowania,
wprowadzania do obrotu, w tym za posrednictwem strony internetowej www. (...).pl i jej podstron oraz
za pos$rednictwem internetowych platform handlowych (...) i (...), a takze magazynowania w tych

celach oraz uzywania w reklamie na terytorium Unii Europejskiej dywanikéw samochodowych

przeznaczonych do samochodoéw (...), z nadrukami, naszywkami lub napisami i



na ich wierzchniej stronie, wtym wykonanymi technikg wgrzewania, ktére to dziatania naruszajg

prawa A. AG do wspdlnotowych znakéw towarowych CTM 002254068 i

E’ CTM 010715944,

poprzez zakazanie obowigzanej — na czas trwania procesu — produkowania, oferowania,
wprowadzania do obrotu, w tym za posrednictwem strony internetowej www. (...).pl i jej podstron oraz
za posrednictwem internetowych platform handlowych (...) i (...), a takze magazynowania w tych

celach i uzywania w reklamie na terytorium Unii Europejskiej, dywanikéw samochodowych

przeznaczonych do samochododw (...) z nadrukami, naszywkami lub napisami [

na ich wierzchniej stronie, w tym wykonanymi technikg wgrzewania;

2. 0 nakazanie obowigzanej usuniecia nadrukéw, naszywek i napisow [ z

wierzchniej strony stanowigcych jej wilasnos¢ dywanikow samochodowych oraz zniszczenia tych
naszywek w terminie dwoch tygodni od uprawomocnienia sie wyroku, na wtasny koszt, a gdyby
okazato sie to niemozliwe, o nakazanie obowigzanej zniszczenia stanowigcych jej wiasnosé
dywanikéw samochodowych bezprawnie oznaczonych na wierzchniej stronie takimi nadrukami,
naszywkami lub napisami w terminie dwdch tygodni od uprawomocnienia si¢ wyroku, na wtasny koszt,

poprzez zajecie — na czas trwania procesu — dywanikéw samochodowych przeznaczonych do

samochodow (...) z nadrukami, naszywkami lub napisami &5t [ na ich wierzchniej
stronie, w tym wykonanymi technikg wgrzewania, bedacych wtasnosciag G. spdtki z ograniczong
odpowiedzialnoscig w Gluszycy, znajdujgcych sie w siedzibie spotki ((...) Gluszyca), w miejscu
magazynowania przez spotke towaréw ((...) Watbrzych) oraz we wszelkich innych miejscach, ktére

zostang ustalone przez komornika sgdowego.

Sad wyznaczyt A. AG dwutygodniowy termin dla wystgpienia przeciwko spoétce G. z pozwem

obejmujgcym zabezpieczone roszczenia. W zakreslonym terminie, 18 marca 2016 r. A. AG wniosta o:

1. zakazanie G. spodice z ograniczong odpowiedzialnoscig w Gtuszycy produkowania, oferowania,
wprowadzania do obrotu, w tym za posrednictwem strony internetowej www. (...).pl i jej podstron oraz
za poérednictwem internetowych platform handlowych (...) i (...), a takze magazynowania w tych

celach oraz uzywania w reklamie na terytorium Unii Europejskiej dywanikéw samochodowych

przeznaczonych do samochoddw A. z nadrukami, naszywkami lub napisami i

na ich wierzchniej stronie, w tym wykonanymi technikg wgrzewania,

2. zobowigzanie G. spoftki z ograniczong odpowiedzialno$cig w Gluszycy do podania na wiasny koszt
do publicznej wiadomosci informacji o orzeczeniu o tresci: ,Wyrokiem z dnia [...] Sad Okregowy w
Warszawie zakazat G. sp. z 0. 0. w Gluszycy produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu i
magazynowania w tych celach oraz uzywania w reklamie na terytorium Unii Europejskiej dywanikéw
samochodowych przeznaczonych do samochodéw A. z nadrukami, naszywkami lub napisami ,S-line"
oraz ,Sport Line" na ich wierzchniej stronie, gdyz dziatania te stanowig naruszenie przystugujgcych A.
AG zarejestrowanych wspodlnotowych znakéw towarowych ,S line" CTM 002254068 i ,S" CTM
010715944.",

poprzez umieszczenie powyzszej informacji na stronie internetowej pod adresem www.(...).pl, bez

opatrywania jej jakimkolwiek dodatkowym komentarzem ani komunikatem, w sposéb widoczny



bezposrednio po otwarciu tej strony, w pionowej ramce o wysokosci catej widocznej czesci strony
internetowej i szerokosci ¥4 szerokosci strony internetowej, w sposéb ciggle widoczny i przesuwajgcy
sie przy przewijaniu strony w dét lub w goére, capping o wartosci co najmniej 10, czarng czcionkg Arial
0 rozmiarze co najmniej 12 pt na biatym tle, z zachowaniem interlinii 1,15 wiersza, w terminie 14 dni od

dnia uprawomocnienia sie orzeczenia, i utrzymywanie go przez okres co najmniej 2 tygodni;

3. nakazanie pozwanej usuniecia nadrukéw, naszywek i napisow [ z

wierzchniej strony stanowigcych jej wtasnos¢ dywanikéw samochodowych oraz zniszczenia tych
naszywek w terminie dwoch tygodni od uprawomocnienia sie wyroku, na wiasny koszt, a gdyby
okazato sie to niemozliwe, nakazanie pozwanej zniszczenia stanowigcych jej wkasnosé¢ dywanikéw
samochodowych oznaczonych na wierzchniej stronie takimi nadrukami, naszywkami i napisami, w tym
wykonanymi technikg wgrzewania, w terminie dwoch tygodni od uprawomocnienia sie wyroku, na
wlasny koszt, w tym dywanikow samochodowych zajetych 8 marca 2016 r. przez Komornika
Sgdowego przy Sadzie Rejonowym w Watbrzychu N., wskazanych w protokole zabezpieczenia
ruchomosci z 8 marca 2016 r., sygn. akt (...), oddanych pod dozér K. i pozostawionych w miejscu
magazynowania przez spotke towaréw pod adresem (...) Watbrzych.

4. zasadzenie zwrotu kosztéw procesu oraz kosztéw egzekucyjnych w sprawie sygn. akt (...). (k. 2-
355 akt o sygn. XXIl GWzt 16/16)

Postanowieniem z 21 marca 2016 r. Sgd potgczyt sprawe sygn. akt XXII GWzt 16/16 do
wspolnego rozpoznania i rozstrzygniecia ze sprawg z powddztwa V. AG z siedziba w Wolfsburgu
przeciwko G. spotce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Gluszycy — sygn. akt XXIl GWzt
15/16. (art. 219 k.p.c.) (k. 356 akt sygn. XXIl GWzt 16/16)

Wobec nieztozenia przez spotke G. w wyznaczonym terminie odpowiedzi na pozew (pismo
przygotowawcze ztozone na rozprawie w dniu 20 czerwca 2016 r. zostato zwrécone k.563-569) i
niewykonania przez petnomocnika pozwanej zobowigzania do wykazania prawidtowego umocowania,
co w konsekwencji doprowadzito do pominiecia czynnosci dokonanych przez niego na rozprawie, Sad

wydat wyrok zaoczny, w ktérym:
|. w sprawie z powoddztwa A. AG z siedzibg w Ingolstadt:

1. zakazatl pozwanej G. spoice z ograniczong odpowiedzialnoscig w Giluszycy: produkowania,
oferowania, wprowadzania do obrotu, w tym za posrednictwem strony internetowej www. (...).pl i jej
podstron oraz za posrednictwem internetowych platform handlowych (...) i (...), a takze
magazynowania w tych celach oraz uzywania w reklamie na terytorium Unii Europejskiej dywanikow

samochodowych przeznaczonych do samochoddéw marki (...) z nadrukami, naszywkami lub napisami

na ich wierzchniej stronie, w tym nadrukami

wykonanymi technikg wgrzewania;

2. zobowigzatl pozwang do podania na wlasny koszt do publicznej wiadomosci informaciji o tresci:

~WVyrokiem z dnia 27.06.2016 r. Sad Okregowy w Warszawie zakazat G. spdtce z 0.0. w Gluszycy



produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu i magazynowania w tych celach oraz uzywania w
reklamie na terytorium Unii Europejskiej dywanikéw samochodowych przeznaczonych do
samochodéw marki (...) z nadrukami, naszywkami lub napisami ,S-line” i ,Sport Line” na ich
wierzchniej stronie, gdyz dziatania takie stanowig naruszenie przystugujgcych A. AG z siedzibg w
Ingolstadt unijnych znakéw towarowych ,S line” CTM 002254068 i ,S” CTM 010715944.”, poprzez
umieszczenie tej informacji na stronie internetowej pod adresem www.(...).pl, bez opatrywania jej
jakimkolwiek dodatkowym komentarzem lub komunikatem, w sposéb widoczny bezposrednio po
otwarciu strony, w pionowej ramce o wysokosci catej widocznej czesci strony internetowej i szerokosci
Ya szerokosci strony internetowej, w sposob ciggle widoczny i przesuwajgcy sie przy przewijaniu
strony w dét lub w gére, capping o wartosci co najmniej 10, czarng czcionkg Arial o rozmiarze co
najmniej 12 pt na biatym tle, z zachowaniem interlinii 1,15 wiersza, w terminie 14 dni od dnia

uprawomochienia si¢ orzeczenia, i utrzymywanie tej informacji przez okres co najmniej dwoch tygodni;

glm

3. nakazat pozwanej usuniecie nadrukow, naszywek i napisow

z wierzchniej strony stanowigcych jej wtasnosé dywanikéw samochodowych
oraz zniszczenie tych naszywek w terminie dwoch tygodni od uprawomocnienia sie wyroku, na wlasny
koszt, a gdyby okazato sie to niemozliwe, nakazat pozwanej zniszczenie stanowigcych jej wlasnosé
dywanikéw samochodowych oznaczonych na wierzchniej stronie takimi nadrukami, naszywkami i
napisami, w tym wykonanymi technikg wgrzewania, w terminie dwoch tygodni od uprawomocnienia sie
wyroku, na wlasny koszt, w tym takze dywanikéw samochodowych zajetych w dniu 8 marca 2016 r.
przez N. Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym w Watbrzychu, wskazanych w protokole
zabezpieczenia ruchomoséci z 8 marca 2016 r., sygn. akt (...), oddanych pod dozér K. i

pozostawionych w miejscu magazynowania przez pozwang towaréw pod adresem: (...) Watbrzych
(-..)

Sad oddalit powddztwo w pozostatej czesci (pkt 4.), zasadzit od spétki G. na rzecz A. AG
kwote 3.744 zt tytutem zwrotu kosztow procesu (pkt 5.) i nadat wyrokowi w punktach 1. i 5. rygor

natychmiastowej wykonalnosci (pkt 6.).
Il. w sprawie z powédztwa V. AG z siedzibg w Wolfsburgu Sad:

1. zakazat pozwanej G. spdice z ograniczong odpowiedzialnoscig w Giluszycy: produkowania,
oferowania, wprowadzania do obrotu, w tym za posrednictwem strony internetowej www.(...).pl i jej
podstron oraz za posrednictwem internetowej platformy handlowej (...), a takze magazynowania
w tych celach oraz uzywania w reklamie na terytorium Unii Europejskiej dywanikéw samochodowych

przeznaczonych do samochodéw marki (...) 2z nadrukami, naszywkami Ilub napisami

na ich wierzchniej stronie, w tym dywanikéw z nadrukami wykonanymi

technikg wgrzewania;



2. zobowigzat pozwang do podania na wiasny koszt do publicznej wiadomosci informaciji o tresci:
~Wyrokiem z dnia 27.06.2016 r. Sgd Okregowy w Warszawie zakazat G. spéice z 0.0. w Gluszycy
produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu i magazynowania w tych celach oraz uzywania w
reklamie na terytorium Unii Europejskiej dywanikéw samochodowych przeznaczonych do
samochodéw marki (...) z nadrukami, naszywkami lub napisami ,GTI” na ich wierzchniej stronie, gdyz
dziatania takie stanowig naruszenie przystugujgcego V. AG z siedzibg w Wolfsburgu prawa do znaku
towarowego ,GOLF GTI” (CTM/IR 0968810).”, poprzez umieszczenie tej informacji na stronie
internetowej pod adresem www. (...).pl, bez opatrywania jej jakimkolwiek dodatkowym komentarzem
ani komunikatem, w sposoéb widoczny bezposrednio po otwarciu tej strony, w pionowej ramce o
wysokosci catej widocznej czesci strony internetowej i szerokosci V4 szerokosci strony internetowej, w
sposob ciggle widoczny i przesuwajgcy sie przy przewijaniu strony w dét lub w gore, capping o
wartosci co najmniej 10, czarng czcionkg Arial o rozmiarze co najmniej 12 pt na biatym tle, z
zachowaniem interlinii 1,15 wiersza, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia, i

utrzymywanie tej informacji przez okres co najmniej dwéch tygodni;

3. nakazat pozwanej usuniecie nadrukow, naszywek i napisow z wierzchniej
strony stanowigcych jej wtasno$¢ dywanikédw samochodowych oraz zniszczenie tych naszywek w
terminie dwdch tygodni od uprawomocnienia sie wyroku, na witasny koszt, a gdyby okazato sie to
niemozliwe, nakazat pozwanej zniszczenia stanowigcych jej wtasno$¢ dywanikéw samochodowych
oznaczonych na wierzchniej stronie takimi nadrukami, naszywkami i napisami, w tym wykonanymi
technikg wgrzewania, w terminie dwdch tygodni od uprawomocnienia sie wyroku, na wiasny koszt, w
tym dywanikéw samochodowych zajetych w dniu 8 marca 2016 r. przez N. Komornika Sgdowego przy
Sadzie Rejonowym w Watbrzychu, wskazanych w protokole zabezpieczenia ruchomosci z 8 marca
2016 r., sygn. akt Km 403/16, oddanych pod dozér K. i pozostawionych w miejscu magazynowania

przez pozwang towarow pod adresem: (...) Watbrzych (...).

Sad oddalit powddztwo w pozostatej czesci (pkt 4.), zasgdzit od pozwanej na rzecz V. AG
kwote 3.744 zt tytutem zwrotu kosztéw procesu (pkt 5.) i nadat wyrokowi w punktach 1. i 5. rygor

natychmiastowej wykonalnosci (pkt 6.). (k.573-575)

W sprzeciwie od wyroku zaocznego spotka G. zazgdata jego uchylenia, oddalenia obu
powddztw i zwrotu kosztdw procesu. Pozwana zaprzeczyta posiadania i sprzedazy dywanikéw, na
ktérych umieszczono oznaczenie S Line i Sport Line. Wyjasnita, ze dywaniki zajete w postepowaniu
zabezpieczajgcym stanowity wiasnosc K., ktéra prowadzita dziatalno$¢é gospodarczg pod tym samym
co pozwana adresem i dzielita z nig pomieszczenia magazynowe. Przyznata, ze jest w posiadaniu
dywanikéw, na ktoérych umieszczono oznaczenie GTI, ktére sprzedaje, nie naruszajgc jednak praw
wytgcznych V. AG, poniewaz oznaczenie to dodawane jest do oznaczen wielu marek
samochodowych. (k.591-597, 601)

Powdédki wniosty o utrzymanie w mocy wyroku zaocznego. A. AG powotata sie na przepis art.



584" § 1 k.s.h., przekonujac o odpowiedzialnosci pozwanej za dziatania dokonane przed

przeksztatceniem przez przedsigbiorce K. (k.607-619)

Na rozprawie 26 wrzesnia 2016 r. petnomocnik pozwanej zarzucit, ze spotka G. nigdy nie
uzywata spornych oznaczen. Wyjasnit, ze byly one uzywane przez K., ktéra jest powigzana
gospodarczo, personalnie i kapitatowo z pozwang. Oswiadczyt, ze doszlo do przeksztatcenia
przedsiebiorstwa prowadzonego jednoosobowo przez K. w spétke. Zarzucit nieudowodnienie
roszczen, przekonujgc o braku naruszenia. (k.626-628) Sgd oddalit wniosek pozwanej o wstrzymanie

rygoru natychmiastowej wykonalnosci. (k.629)

Sad ustalit, ze:

V. AG z siedzibg w Wolfsburgu jest spotkg akcyjna (niem. Aktiengesellschaft) prawa (...),
dziatajgcg od 1937 r. na rynku produkcji samochoddéw, ich czesci i akcesoriow

samochodowych.(dowdd: odpis z rejestru k.35-79)

Urzad Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej w Alicante (EUIPO, dawniej Urzad
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego) uznat na terytorium Unii Europejskiej ochrone wynikajgcg z
miedzynarodowej rejestracji, z pierwszenstwem od 3/12/2007 r., stownego znaku towarowego GOLF
GTI IR-0968810 m.in. dla towaréw w klasie 12. klasyfikacji nicejskiej: ladowe pojazdy silnikowe i ich
czesci, ujete w tej klasie, przyczepy do pojazdéw i ich czesci zawarte w tej klasie, silniki do pojazdow
lgdowych, opony do kot pojazdéw, obrecze do kot jezdnych, kompletnych két pojazdéw i ich czesci,
systemow alarmowych pojazdéw silnikowych, urzadzenia zabezpieczajgce przed kradziezg dla
lagdowych pojazdéw silnikowych. (dowdd: swiadectwo rejestracji k.81-85, informacja o uznaniu

ochrony k.87)

V. AG prowadzi autoryzowang sie¢ dystrybucji, przez ktérg sprzedaje produkowane przez siebie
samochody osobowe oraz oryginalne czesci zamienne i akcesoria, m.in. dywaniki samochodowe,
opatrzone jej znakami towarowymi. Znak GOLF GTI jest przez uprawniong intensywnie uzywany dla
oznaczenia sportowej wersji modelu (...) samochodu marki (...), a takze dla kolekcji ubran i
akcesoriow ,(...)" stworzonej dla zbudowania przywigzania odbiorcéw do marki (...) i modelu

samochodu (...). W wielu sposrdd tych artykotéw podekreslone sg detale w kolorze czerwonym:




1A
' jL'JJ

(dowdd: wydruki ze stron internetowych k. 89-94, katalog k. 96-111,113-132)

Pozwana nie jest autoryzowanym dystrybutorem tych towaréw, nie jest tez powigzana
kapitatowo ani osobowo z V. AG. Nie uzyskata zgody uprawnionej na uzywanie jej znaku towarowego w
zwigzku z oferowaniem i wprowadzaniem do obrotu akcesoriow samochodowych, w szczegdlnosci
dywanikbw samochodowych. (oswiadczenie powddki — obcigzajgcy pozwang brak dowodu
przeciwnego)

A. AG z siedzibg w Ingolstadt jest spotkg akcyjng (niem. Aktiengesellschaft) prawa Republiki
Federalnej Niemiec, nalezacg do Grupy V. AG, dziatajgcg na rynku produkcji samochodéw, czesci i
akcesoriow samochodowych od 1932 r. (dowdd: odpis z rejestru k.41-48 akt sygn. XXIl GWzt 16/16)

Powaddce stuzg m.in. prawa wylgczne do graficznych unijnych znakéw towarowych:

- E’ zarejestrowanego w EUIPO pod nr 010715944, z pierwszenstwem od 12/03/2012 r. m.in.
dla towardéw w klasie 27 klasyfikacji nicejskiej: dywany, kobierce, dywaniki, maty i wykfadziny, linoleum i

inne materiaty do pokrywania podtdg, obicia scienne (nie z materiatow tekstylnych),

? zarejestrowanego w EUIPO pod nr 002254068, z pierwszenstwem od 11/06/2001
r. m.in. dla towaréw w klasie 12 klasyfikacji nicejskiej: urzgdzenia stuzgce do poruszania sie na ladzie,

w powietrzu, wodzie lub koleja, jak réwniez ich czesci,

& Audi Sport
- zarejestrowanego w EUIPO pod nr 003689668, z pierwszenstwem od
10/03/2004 r. dla towarow m.in. w klasie 12 klasyfikacji nicejskiej: pojazdy do transportu pasazeréw do/z
lotniska i statkéw powietrznych. (dowdd: wydruki z bazy EUIPO na stronie oami.europa.eu i Swiadectwa
rejestracji k.50-60, 62-65, 67-73 akt o sygn. XXIl GWzt 16/16)

Powddka prowadzi autoryzowang sie¢ dystrybucji, przez ktérg sprzedaje produkowane przez
siebie samochody osobowe marki (...) oraz oryginalne czesci zamienne i akcesoria, m.in. dywaniki
samochodowe, opatrzone jej znakami towarowymi. Pozwana nie jest autoryzowanym dystrybutorem
tych produktéw, nie jest tez powigzana kapitalowo ani osobowo z A. AG. Nie uzyskata zgody
uprawnionej na uzywanie jej znakéw towarowych w zwigzku z oferowaniem i wprowadzaniem do obrotu
akcesoriow samochodowych, w szczegodlnosci dywanikow. (oswiadczenie powddki — obcigzajgcy

pozwang brak dowodu przeciwnego)

Powstata 30 stycznia 2015 r. G. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig w Gluszycy

prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg ukierunkowang na sprzedaz hurtowg czesci i akcesoriow do



pojazdow samochodowych, z wylgczeniem motocykli. Pozwana kontynuuje dziatalno$¢ gospodarczg
indywidualnego przedsigbiorcy, a obecnego prezesa zarzgdu spofki K., prowadzong pod firmg ,G.” w
Gtluszycy, wykreslong z dniem 30 wrzesnia 2015 r. (dowdd: odpis z KRS k.134-139, wydruk z CEIIDG
k.141-142)

Za posrednictwem portalu aukcyjnego (...).pl i sklepu internetowego pod adresem www.
(...).pl pozwana oferuje i wprowadza do obrotu na terenie Unii Europejskiej dywaniki samochodowe

przeznaczone do samochoddéw marki (...) w ciemnej kolorystyce, opatrzone naszywkami z napisem

. Pozwana zwraca uwage nabywcow na fakt wykonczenia dywanikéw czerwong lamowkg w

Pozostafe @5«]

Aukcjé X*

sposob, w jaki wykonczone sg oryginalne V. AG: Oferuje

réwniez tansze zamienniki dywanikéw przeznaczonych do samochodéw marki (...), ktére nie sg

obszyte czerwong lamowkg i opatrzone napisem na ich wierzchniej stronie. (dowdéd: wydruki
ze stron internetowych k.144-147, 149-166, 168-197, 199-221, 223-332, 334-428, 529-532, 534-536,
protokét notarialny k.430-456, 458-515)

Za posrednictwem portalu aukcyjnego (...).pl i sklepu internetowego pod adresem www.(...).pl
pozwana oferuje takze i wprowadza do obrotu na terenie Unii Europejskiej dywaniki samochodowe

przeznaczone do réznych modeli samochodéw marki (...) z naszywkami zawierajgcymi oznaczenia

2
ol i . Oferty ich sprzedazy sg opatrzone fotografiami

y N S
dywanikéw z wyeksponowanym oznaczeniem

132, oswiadczenia k.134-157, k.159-160,162-168, protokdt notarialny k.248-330, wydruki ze stron
internetowych k.205-224, 226-246, 332-339, 341-347, 349-352, dokumentacja zakupu k.170-203 akt o
sygn. XXIl GWzt 16/16)

. (dowdd: protokdt notarialny k.85-

26 listopada 2014 r. powddki nabyly od pozwanej dywaniki samochodowe o

wygladzie:' s v, g
(dowdd: oswiadczenie k.517, 520, faktura k.518, fotografie k.521-527)
W postepowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez komornika sgdowego przy Sadzie

Rejonowym w Watbrzychu N. pod sygnaturami (...) i (...) w dniu 8 marca 2016 r. w magazynie spofKi

G. w Waltbrzychu przy (...) dokonano zajecia 92 kompletéw dywanikéw samochodowych z
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oznaczeniem S-line i 109 kompletéw dywanikéw z oznaczeniem GTI. Przedstawiciel pozwanej —
prezes zarzadu Grazyna Kepa przyznata, ze dywaniki z oznaczeniem GTI stanowig wtasnos¢ spoiki.
Zobowigzala sie wskaza¢ w terminie 7 dni wiasciciela dywanikow z oznaczeniem S-line. (dowdd:
protokot zabezpieczenia k.37, 39 akt o sygn. XXII GWzt 16/16) Nie uczynita tego, w szczegdlnosci nie

przyznata, ze sg one jej wtasnoscia. (obcigzajgcy pozwang brak dowodu przeciwnego)

Okolicznosci istotne dla rozstrzygniecia sporu w rozumieniu art. 227 k.p.c. ustalone zostaty
przez Sad na podstawie zaoferowanego przez powddki materialtu  dowodowego. Pozwana
kwestionowala stawiane jej zarzuty naruszania praw wyltgcznych A. AG i V. AG, nie podwazata jednak
faktu zbycia dywanikbw samochodowych z oznaczeniami GTI i S-line, ani wydrukéw z platform
aukcyjnych (...).pl i (...) oraz ze strony internetowej zawierajgcych oferte tego rodzaju towaréw, co
wiecej w tresciach tej strony internetowej pozwana postuguje sie w celach reklamowych takze innymi
znakami towarowymi (stownymi i graficznymi). W ocenie Sadu, dokumenty, wydruki ze stron
internetowych i fotografie ztozone przez powddki, nalezycie uzasadniajg zarzut naruszenia przez

spotke G. praw z rejestracji unijnych znakéw towarowych.

Prowadzgc postepowanie dowodowe Sad postanowit o oddaleniu wniosku o dopuszczenie
dowodu z przestuchania przedstawiciela pozwanej, jako powotywanego na okoliczno$¢ negatywng
(braku legitymacji czynnej), podlegajgca ocenie normatywnej (naruszenie prawa wylgcznego osoby
trzeciej), a takze wobec niewskazania okoliczno$ci wymagajacych wyjasnienia, zgodnie z art. 299
k.p.c. Przekonujgc o nieuzywaniu oznaczenia S-line pozwana nie wyjasnita tej kwestii, a w
szczegollnosci nie odniosta sie do przeksztatcenia w spétke prawa handlowego jednoosobowej
dziatalnosci gospodarczej K., o czym swiadczg wpisy w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego i informacja z CEilDG.

Jakkolwiek zarzut nieprzedstawienia ttumaczeh dokumentéw (Swiadectw rejestracji EUIPO)
zostat zgtoszony dopiero w toku postepowania, pomimo ze w sprzeciwie od wyroku zaocznego spétka
G. odnosita sie do braku naruszenia ze wzgledu na odmiennos¢ towardéw, dla ktérych znak GOLF GTI

jest zarejestrowany, Sad zobowigzat V. AG do ztoZzenia Zgdanego przez pozwang ttumaczenia.

Sad zwazyt:

Prawo znakéw towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakidconej konkurencji,
ktérego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celow TWE. W systemie tym przedsigebiorstwa
powinny mie¢ mozliwo$¢ przyciggania do siebie klienteli dzieki wysokiej jakosci ich towaréw lub ustug,
co jest uzaleznione od istnienia oznaczen odrdzniajgcych, pozwalajgcych na ich zidentyfikowanie (tak
wyroki Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci (obecnie Trybunatu Sprawiedliwosci  Unii
Europejskiej) 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 korcowemu
odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odréznienia (bez
ewentualnosci wprowadzenia w bigd) ich od towardw 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¢ wtascicielowi znaku towarowego ochrone jego
szczegdblnych intereséw, zadbanie o to, aby znak modgt spetnia¢ wszystkie jego funkcje, zaréwno
gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru/ustugi, jak i gwarancyjna,
komunikacyjng, reklamowag i inwestycyjng. Wykonywanie tego prawa jest zastrzezone dla
przypadkow, w ktdrych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia negatywnie wptywa lub
moze wpltywaé 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 23/03/2010r. w sprawach
potaczonych od C-236/08 do C-238/08 {(...))

Przepis art. 9 ust. 2 rozporzgdzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej (zmienionego rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2015/2424 z 16/12/2015 r.) stanowi, ze bez uszczerbku dla praw wiasciciela nabytych przed datg
zgtoszenia lub datg pierwszenstwa unijnego znaku towarowego wiasciciel tego znaku jest uprawniony
do zakazania osobom trzecim, ktére nie majg jego zgody, uzywania w obrocie handlowym, w

odniesieniu do towardw lub ustug, oznaczenia, w przypadku gdy oznaczenie to:

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 towardw lub ustug, ktére sg identyczne lub podobne do towaréw lub ustug, dla ktérych
znak ten zostat zarejestrowany, jezeli istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcéow 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 towarow lub ustug, ktére 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 korzys¢ lub jest

szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu
oznaczenia pozwanedgo powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej.
Znaki nalezy poréwnywac catosciowo, a decydujgce znaczenie mie¢ bedg elementy odrézniajgce, a
nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ 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 (...)) Dwa znaki towarowe sg do siebie podobne jezeli, z
punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcéw, sg przynajmniej czesciowo identyczne w jednym lub
kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 (...)) Dla stwierdzenia,
czy w konkretnym przypadku znaki sg identyczne, czy tez mozna méwic¢ zaledwie o podobienstwie,
konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i ich
catosciowego oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i
rozsgdnego 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 P (...))



Dokonujgc oceny podobienstwa towaréw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki
charakteryzujgce zachodzgce miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie ich rodzaj i
przeznaczenie, sposob 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 (...), z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 (...)) Catosciowa ocena zaktada pewng
wspoizaleznos¢ miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczegdélnosci podobienstwem znakow
oraz podobieAstwem towaréw/ustug, ktérych one dotyczg, przy czym niski stopien podobienstwa
towarow i ustug moze by¢é zrownowazony znaczgcym stopniem podobienstwa znakow i odwrotnie.
(zasada wzajemnej zaleznosci - 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 (...))

W mys$l utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad istnieje, gdy
znaczna czes¢ wlasciwego kregu odbiorcow mogtaby zosta¢ sktoniona do omytkowego zakupu towaru
pozwanego, myslgc, ze jest to towar uprawnionego (uznajgc, 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 (...), 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 (...)) Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btgd powinno by¢é oceniane w sposéb
catosciowy, wedtug sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich
istotnych  okolicznosci konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zaleznosci miedzy
podobienstwem oznaczen 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 kragg odbiorcow sktada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowa-
nych, dostatecznie uwaznych i rozsgdnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie
ksztattowaé¢ 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 bez-posredniego poréwnania réznych
znakow towarowych, musi zazwyczaj zdaé sie na zachowany w pamieci niedoskonaty ich obraz.
Ryzyko konfuzji jest tym wigksze, im silniejszy jest charakter odrézniajgcy znaku towarowego, ktory
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 wspotzaleznos¢ pomiedzy znajomoscig znaku wsréd odbiorcow, a jego
charakterem odrézniajgcym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter
odrézniajgcy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrdzniajgcym charakterem wynikajgcym z
jego znajomosci wsréd odbiorcow, nalezy rozpatrzyé wszystkie istotne okolicznosci danego
przypadku, w szczegdélnosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugo$é okresu
jego uzywania, wielkos¢ inwestyciji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promociji, udziat
procentowy zainteresowanych grup odbiorcow, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako

pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa, jak réwniez oswiadczenia izb handlowych i



przemystowych lub stowarzyszen zawodowych. (tak wyrok Sadu z 12/07/2006 r. w sprawie T-277/04
(...)) Ciezar udowodnienia sity znaku towarowego i jego odrdzniajacego charakteru, spoczywa na

powodzie. (art. 6 k.c.)

Z zaoferowanego przez powodke materiatu dowodowego wynika w sposéb niewatpliwy prawo
wylgczne V. AG do stownego znaku towarowego GOLF GTI IR-0968810, chronionego m.in. dla
samochodow i ich czesci. Znak ten ma wysokg pierwotng zdolno$¢ odrdzniajgcg i wypracowang
intensywnym uzywaniem zdolno$¢ wtdrng. Dla towaréw podobnych (komplementarnych), jakimi sg
akcesoria samochodowe (dywaniki) pozwana uzywa oznaczenia podobnego — jednego z dwdch
dystynktywnych elementéw znaku towarowego, wskazujgcego na model pojazdu, do ktérego dywaniki
sg przeznaczone. Czarno-czerwona kolorystyka oznaczenia oraz odwotanie w informacji handlowej do
marki pojazdu ((...)), bedgcego drugim z elementéw zarejestrowanego znaku towarowego, sprawia, ze
potencjalni nabywcy mogg by¢ btednie przekonani o istnieniu pomiedzy stronami powigzan
gospodarczych, z ktorych wynika uprawnienie obowigzanej do korzystania ze znaku GOLF GTI IR-
0968810.

Za przyjeciem istnienia ryzyka wprowadzenia w btgd przemawia dodatkowo wyglad dywanikow
(kolorystyka, uktad graficzny) nawigzujgca do czerwono-czarnej kolorystyki jakiej dla swego znaku
uzywa V. AG, zgodnie za$ z wyrokiem wydanym przez Trybunat Sprawiedliwosci UE w dniu 18/07/2013
r. w sprawie C-252/12, jezeli unijny znak towarowy nie zostat zarejestrowany w kolorze, jednak
uprawniony powszechnie uzywa go w konkretnym kolorze lub kombinacji koloréw, w zwigzku z czym
znaczna czes¢ odbiorcéw kojarzy go z tym kolorem lub kombinacjg koloréw, to kolor lub kolory uzyte
przez osobe trzecig w oznaczeniu, ktéremu zarzuca sie naruszenie, sg istotne dla catosciowej oceny

ryzyka konfuzji lub czerpania nienaleznych korzysci.

Sposob uzywania oznaczenia, podobnie jak to czyni powddka w odniesieniu do elementu GTI
swego znaku towarowego - wyrazistego, w czerwono-czarnej kolorystyce, umieszczanego na
wierzchniej stronie dywanikéw samochodowych, wykracza zdecydowanie poza granice dopuszczalnego
informacyjnego uzywania znaku towarowego przez osoby trzecie. Dziatanie spotki G. nalezy wiec uznac
za bezprawne. Powddka moze zgdac zaniechania przez pozwang tego rodzaju dziatan na podstawie art.

102 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2b rozporzgdzenia.

Z materiatu dowodowego zaoferowanego przez A. AG wynikajg jej prawa wylgczne do unijnych

M Audi Sport

nr 002254068 i nr 003689668.

znakow towarowych: E’ nr 010715944, '
W ocenie Sadu kwestionowane oznaczenia Sy i uzywane przez pozwang w

zwigzku z oferowaniem przez nig dywanikéw samochodowych mozna uzna¢ za podobne do dwéch
pierwszych z wymienionych znakéw A. AG w rozumieniu art. 9 ust. 2b, rozporzgdzenia, powielajg one
bowiem odrézniajgce elementy stowne, w szczegdlnosci wyeksponowang litere ,S”, stowo ,line” ze

znaku CTM-002254068 oraz element graficzny w postaci figury geometrycznej — rombu “—

Kolorystyka oznaczeh nawigzuje wprost do znanej konsumentom, jako uzywanej przez uprawniona.
Nieco odmienna czcionka i rozwiniecie litery ,,8” do stowa ,sport”, w zadnym razie nie eliminuje
wrazenia podobienistwa, oznaczenia obowigzanej jednoznacznie kojarzg sie ze znakami towarowymi
A. AG.



Pozwana uzywa kwestionowanych oznaczen dla towaréw w postaci dywanikow
samochodowych, identycznych z tymi dla ktérych zarejestrowany jest znak towarowy nr 010715944 i
podobnych do tych, dla jakich chroniony jest znak nr 002254068 (komplementarny charakter
samochodoéw i akcesoriow samochodowych). Zasadnie zatem A. AG zarzuca pozwanej haruszenie jej
praw do wymienionych znakéw towarowych w sposob zdefiniowany w art. 9 ust. 2b. rozporzadzenia.
Mamy tu do czynienia z konfuzyjnym podobienstwem znakéw i oznaczen, potencjalni nabywcy mogg
bowiem btednie uzna¢, ze pozwana jest gospodarczo powigzana z A. AG co uprawnia jg do korzystania
z tych znakoéw. Zwazywszy posta¢ oznaczen, ich usytuowanie na wierzchniej stronie dywanikow,
uzywania znakoéw towarowych A. AG nie mozna w zadnym razie uzna¢ za mieszczace sie w
granicach okreslonych w art. 12 rozporzadzenia. Nie tylko bowiem nie spetnia ono kryterium
niezbednoéci, ale nade wszystko rodzi ryzyko konfuzji konsumenckiej co do istnienia pomiedzy
stronami powigzan prawnych, personalnych lub organizacyjnych, ktére uprawniajg obowigzang do
korzystania ze znakoéw towarowych A. i AG.

o . N Audi Sport
W odniesieniu do wszystkich znakoéw towarowych (poza nr 003689668, w

ktérym zdecydowanie dystynktywny jest stowny element ,AUDI” niewystepujgcy w oznaczeniach
uzywanych przez obowigzang) fakt naruszenia zostat dowiedziony, powddce stuzg zatem roszczenia
okreslone w art. 9 ust. 1 rozporzadzenia i art. 286 p.w.p. zmierzajgce do powstrzymania pozwanej od

dalszych naruszen i usuniecia negatywnych skutkéw jej dotychczasowych bezprawnych dziatan.

Osoby zainteresowane nabyciem dywanikéw, zwykle posiadacze samochodéw danej marki i
modelu) uznajg, ze tak oznaczone — na wierzchniej stronie, w sposoéb bardzo wyrazisty, wrecz
ozdobny - towary pochodzg od uprawnionych do znakéw towarowych Ilub przedsiebiorstw
powigzanych z nimi gospodarczo. Pozwana narusza wiec prawa powédek w sposéb stypizowany
w art. 9 ust. 2b rozporzadzenia. Takiego sposobu uzywania znakéw towarowych nie mozna uzna¢ za

mieszczgce sie¢ w dopuszczalnych granicach dopuszczalnego informowania o przeznaczeniu towaru:

Wylgcznosé uprawnionego uzywania unijnego znaku towarowego jest ograniczona. Zgodnie z
art. 12c, nie moze on zakaza¢ osobie trzeciej uzywania znaku w obrocie w przypadku, gdy jest to
konieczne (niezbedne) dla wskazania przeznaczenia towaréw lub ustug, w szczegdlnosci bedgcych

akcesoriami lub czesciami zapasowymi, pod warunkiem, ze osoba ta uzywa go zgodnie z uczciwymi

praktykami w przemysle i handlu (zastosowana przez ustawodawce wspodlnotowego klauzula
generalna pozostawia orzecznictwu sprecyzowanie katalogu zachowan, ktére nalezy uznaé za

niedopuszczalng forme uzywania znaku).

Przy wyktadni tego przepisu warto odwota¢ sie do pogladéow Europejskiego Trybunatu
Sprawiedliwosci, wyrazonych w wyroku wydanym 23/02/1999 r. w sprawie C-63/97 (...) (...) oraz (...).
Odpowiadajgc na pytanie prejudycjalne, Trybunat dokonat gruntownej wykfadni art. 6 i 7 Pierwszej
Dyrektywy Rady (89/104/EWG) w sprawie harmonizacji przepisow panstw cztonkowskich dotyczgcych
znakéw towarowych, odpowiadajacych unormowaniom art. 12 i 13 rozporzadzenia, dopuszczajgc
mozliwos¢ informowania o sprzedazy uzywanych samochoddéw marki (...), 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 (...))



Takze w wydanym 17/03/2005 r. wyroku w sprawie C-228/03 (...) i (...), odpowiadajgc na
pytanie prejudycjalne Trybunat wskazat na istote i funkcje prawa wylgcznego na znak towarowy. (...)
ograniczajgc skutki praw przystugujgcych wiascicielowi na mocy art. 5 dyrektywy 89/104, art. 6 tej
dyrektywy ma na celu pogodzenie podstawowych intereséw ochrony praw do znaku z interesem
swobodnego przeptywu towaréw i swobody S$wiadczenia ustug na wspdolnym rynku w Sposob
umoZzliwiajgcy petnienie przez znaki towarowe ich roli zasadniczego elementu systemu niezaktéconej
konkurencji, ktérego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celéw ftraktatu. (...) 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 sposob

podania_odbiorcom zrozumiatej i kompletnej informacji o _jeqo przeznaczeniu w _celu zachowania

systemu niezaktoconej konkurencji na rynku teqo towaru.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, wymdg uczciwych praktyk stanowi w istocie wyraz
obowigzku poszanowania stusznych intereséw wtasciciela znaku towarowego (por. cyt. wyrok w
sprawie (...) 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:

QO moze sprawiaé wrazenie istnienia powigzan gospodarczych miedzy osobg trzecig a wtascicielem
znaku towarowego,

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

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

Przy wykfadni art. 12 mozna takze odwota¢ sie do utrwalonego orzecznictwa, dotyczacego
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad, 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 zwrdci¢ uwage, ze w obu przypadkach ustawodawca
wspoélnotowy kwalifikuje jako naruszenie juz samo ryzyko /prawdopodobienstwo, mozliwos¢/
sprawiania wrazenia istnienia powigzan gospodarczych miedzy osobg trzecig uzywajgcg znaku bez
jego zgody, a wtascicielem znaku towarowego. W kazdym przypadku ocena naleze¢ bedzie do sadu,
ktory odniesie jg do ustalonych okolicznosci faktycznych konkretnej sprawy. (w cyt. wyroku w sprawie
(...) stwierdzit: Do sgdu krajowego nalezy zbadanie, czy w okolicznosciach postepowania (...) uzycie
znaku towarowego byfo niezbedne, przy czym powinien on wzig¢ pod uwage wymogi wymienione w
pkt 33—36 niniejszego wyroku oraz charakter kregu odbiorcow, dla ktérych przeznaczony jest towar

sprzedawany (...).

Osoba trzecia, nie dysponujgca zgodg uprawnionego do znaku wspdélnotowego, moze go
uzywac wytgcznie w funkcji wskazania przedmiotu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, np., jak w
tym przypadku, naprawy lub sprzedazy samochoddéw marki (...). Zwigzek wskazania (informacji lub
reklamy) z przedmiotem dziatalnosci, oznaczonym wspdlnotowym znakiem towarowym musi byé
nierozerwalny. Niedopuszczalne jest takie sformutowanie informacji lub reklamy, ktére mogtoby
wskazywacé na producenta samochoddw, sugerujgc istnienie powigzania handlowego (prawnego lub

gospodarczego) pomiedzy uprawniong z rejestracji i uzywajgcg znaku osobg trzecia.



Uprawnienie z art. 12¢c nie rozcigga si¢ na takie formy uzywania unijnych znakéw

towarowych GOLF GTI, E . I‘ w jakich podobnych do nich oznaczeh uzywa pozwana.
Umieszczanie na przedniej stronie dywanikow samochodowych kwestionowanych oznaczen w zadnym
razie nie moze by¢ uznane za konieczne do poinformowania potencjalnych nabywcéw do jakiego
modelu samochodu danej marki sg przeznaczone dywaniki. W tym celu wystarczajgce bytoby
umieszczenie naszywki na spodzie dywanika lub nalepki na zewnetrznym opakowaniu foliowym.
Pozwana musi zachowaé proporcje i tak formutowac¢ przekaz tak, aby wynikalo z niego w sposob
niewatpliwy jakie towary produkuje swiadczy, nie sugerujgc istnienia powigzan handlowych miedzy
przedsiebiorstwami stron. (por. takze wyrok Sadu Najwyzszego z 17/06/2015 r. ICSK 327/14)
Dziatania pozwanej naruszajg zatem podstawowg funkcje znakéw towarowych, jakg jest oznaczenie
pochodzenia towaru/ustugi, moze takze negatywnie wptywaé na petnienie przez znaki funkcji
reklamowej, jakosciowej i inwestycyjnej. Tolerowanie naruszen prowadzi¢ moze do ostabienia zdolnosci

odrézniajgcej znakdw towarowych V. AG i A. AG.

Skutki unijnego znaku towarowego podlegajg wylgcznie przepisom rozporzadzenia. W innych
przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszacemu sie do naruszenia znaku
krajowego, wg przepisow tytutu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia wiascicielowi realizacji jego praw z
rejestracji moga by¢ zakazane, w szczegodlnosci:

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

b. oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub
oferowanie i Swiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;
przywoz lub wywdéz towardéw pod takim oznaczeniem;

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

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub Zze z jego strony istnieje grozba naruszenia unijnego
znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje zakazujgcg pozwanemu
okreslonych dziatan. Stosuje réwniez srodki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, ktorych
celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, ze jesli w prawie
krajowym istniejg inne jeszcze sposoby ($rodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane
przepisom rozporzadzenia, Sad powinien je, na wniosek powoda, zastosowa¢ do ochrony znaku
wspoélnotowego. Odnosi sie to wprost do przepiséw ustawy z 30/06/2000 r. prawo wifasnosci
przemystowey:

- art. 296 ust. 1 stanowigcego, ze osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone
moze zadaé¢ 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 bedgcych wilasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych
wytworach oraz $rodkach i materiatach, ktore 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 p.w.p. stanowigcego, Zze 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 sposéb i w zakresie okreslonym przez sad.



W przekonaniu Sadu, powddki nie moga natomiast zgdaé ochrony swych znakéw
towarowych, odwotujac sie do ich renomy, a zatem na podstawie art. 9 ust. 2c rozporzadzenia:
Orzecznictwo sgdow unijnych (odmiennie od krajowego, np. wyrok Sgdu Najwyzszego z 10/02/2011 r.
IVCSK 393/10) utozsamia za renome ze znajomoscig znaku towarowego, jego stawg, nie zas z
jakoscig towardéw lub ustug, dla ktérych znak ten jest chroniony (ekskluzywnos$cig). Juz w wyroku z
14/09/1999 r. w sprawie C-375/97 ((...)) Europejski Trybunat Sprawiedliwosci stwierdzit, ze elementem
renomy znaku, jest jego szeroka znajomos¢ przez relewantnych odbiorcow na okreslonym terytorium

(niekoniecznie powszechna znajomos¢ w rozumieniu art. 6"

Konwencji paryskiej o ochronie

wtasnosci przemysfowej z 20/03/1883 r.). Oceniajgc, czy wymaganie jest spetnione, sad musi wzigé
pod uwage wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, w szczegolnosci:

Q udziat w rynku,

O intensywnos¢, zasieg geograficzny i okres uzywania,

O wielkos¢ inwestycji poniesionych przez przedsiebiorstwo w zwigzku z promocja.

Kryteria te zostaty zastosowane przez Sad Pierwszej Instancji w wyrokach z 13/12/2004 r. w
sprawie T-8/03 (...), z 25/05/2005 r. w sprawie T-67/04 (...) i z 7/10/2010 r. w sprawie T-59/08 {(...).
Takze w wyroku z 6/02/2007 r. w sprawie T-477/04 (...) Sad ten stwierdzit, ze aby spetni¢ wymog
zwigzany z renomg, znak towarowy musi by¢ znany znacznej czesci odbiorcéw potencjalnie nimi
zainteresowanych. Rozstrzygajgc o renomie sad dokonuje szczegdtowej i wszech-stronnej oceny
zaoferowanych mu dowodéw w odniesieniu do zakresu i poziomu dziatan handlowych,
sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, stuzgcych budowaniu renomy. Zwraca uwage na
rodzaj towaru, uzyskany poziom sprzedazy, popularno$¢ wsréd konsumentoéw, rozmiar, czestotliwos¢ i
regularnos¢ sponsorowania réoznych wydarzeh przyciggajgcych duzg liczbe widzéw, pozwalajgce na

uznanie, ze znak spetnia kryterium renomy, a zatem winien by¢ znany znacznej czesci odbiorcow.

Dodatkowo nalezy wyjasnié, Zze stosownie do wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci UE wydanego
3/09/2015 r. w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne sadu wegierskiego w sprawie C-125/14 (...),
renoma znaku towarowego powinna by¢ wypracowana na terytorium tego panstwa cztonkowskiego, w

ktérym dochodzi do naruszenia znaku towarowego.

Nawet gdyby przyjaé, ze sporne znaki cieszg sie renoma, to brak jest dostatecznych dowodow
jej naruszenia. W tym zakresie sgady powinny sie kierowa¢ wskazaniami zawartymi w wyroku
Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 27/11/2008 r. w sprawie C-252/07 (...), stanowigcego
odpowiedz na pytanie prejudycjalne, a odnoszgcego sie do wykfadni przepisu art. 4 ust. 4a pierwszej
dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21/12/1988 r. Trybunat stwierdzit w nim, Zze istnienie zwigzku miedzy
wczesniejszym renomowanym znakiem towarowym a znakiem pozniejszym, o ktérym mowa w wyroku
z 23/10/2003 r. wydanym w sprawie C-408/01 (...), a takze uzywanie pdzniejszego znaku powodujgce
lub mogace powodowac czerpanie nienaleznych korzysci z charakteru odrézniajgcego lub renomy
wczesniejszego znaku badz tez dziatajgce lub moggce dziata¢ na ich szkode, winno by¢ oceniane
catosciowo, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci sprawy. To, ze pdzniejszy znak

przywodzi na mysl| przecietnemu, wiasciwie poinformowanemu, dostatecznie uwaznemu i rozsgdnemu

konsumentowi znak wczesniejszy, jest jednoznaczna z istnieniem miedzy nimi takiego zwigzku.
Okolicznosg, ze :

a wczesniejszy znak towarowy dla okreslonych towaréw i ustug cieszy sie duzg renomg i



a te towary i ustugi nie sg podobne lub w znacznym stopniu podobne do towardéw i ustug, dla
ktorych zostat zarejestrowany pozniejszy znak, i
wczesniejszy znak jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek towardw lub ustug, i

a pézniejszy znak przywodzi przecigtnemu, wiasciwie poinformowanemu, dostatecznie

uwaznemu i rozsgdnemu konsumentowi na mys| wczesniejszy znak towarowy,

nie wystarczy by dowies¢, ze uzywanie poézniejszego znaku towarowego powoduje lub moze
powodowac czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajgcego lub renomy wczesniejszego
znaku towarowego badz tez dziata lub moze dziata¢ na ich szkode. Przedstawienie dowodu na
okolicznosé, ze uzywanie znaku pézniejszego dziala lub moze dzialaé na szkode charakteru
odrozniajgcego wczesniejszego znaku towarowego, wymaga wykazania zmiany rynkowego
zachowania przecietnego konsumenta towaréw lub ustug, dla ktorych wczesniejszy znak jest
zarejestrowany, bedacej konsekwencja uzywania znaku pozniejszego Ilub duzego
prawdopodobienstwa, ze taka zmiana nastapi w przysztosci. Aktualnos¢ tego poglgdu znajduje
potwierdzenie w aktualnym orzecznictwie sgdéw wspolnotowych (np. ostatnio cyt. wyrok TS UE w
sprawie C-125/14).

Uznajac, ze zarzuty zgtoszone przez pozwang w sprzeciwie od wyroku zaocznego nie
podwazajg stusznosci zgdan powodek Sad orzekt o utrzymaniu w mocy — w catosci — wyroku

zaocznego wydanego w sprawie 4 lipca 2016 r. (art. 347 k.p.c.)

O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., obciazajgc nimi w catosci
pozwang, poniewaz zadania pozwow zostaly oddalone w nieznacznej czesci. Do niezbednych
kosztow 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
za czynno$ci adwokatéw przed organami wymiaru sprawiedliwosci okredla rozporzgdzenia Ministra
Sprawiedliwosci z 22/10/2015 r. w sprawie optat za czynnos$ci adwokackie. Zasgdzajgc optate sad
bierze pod uwage niezbedny naktad pracy, a takze charakter sprawy i wktad pracy pethomocnika w
przyczynienie sie do jej wyjadnienia i rozstrzygniecia. (§ 15.) W sprawie o naruszenie praw

ochronnych i praw z rejestracji wynagrodzenie wynosi 1680 zt (§ 8 ust. 1 pkt 19).

W rozliczeniu kosztow Sad uwzglednit:

- w sprawie z powoddztwa A. AG: optate od pozwu 150 zt i koszty zastepstwa procesowego w
sprawie w minimalnej wysokosci wraz z optatg skarbowg od petnomocnictwa udzielonego w toku
postepowania — 17 z;
- w sprawie z powoddztwa V. AG: optate od pozwu 150 zt i koszty zastepstwa procesowego w
sprawie w minimalnej wysokosci wraz z opfatg skarbowg od petnomocnictwa udzielonego w toku
postepowania — 17 zt.

Sad nie orzekt natomiast o zwrocie kosztéw za postepowania zabezpieczajgce i wykonanie

zabezpieczen, poniewaz powddki nie przedstawity postanowien komornika sadowego o ustaleniu



kosztéw tychze postepowan. Uzupetnienie w tym zakresie postanowienia mozliwe bedzie na wniosek
powddek w trybie art. 108" k.p.c.

Zarzadzenie:

(...)

SSO Beata Piwowarska



